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Jahresbericht

erstattet durch die Herren J.Barry, R.Brum, A. BRINER,
H. W.GREMINGER, E. Jucker, D.C. Mapay, C.SorpET und H. TscHorpp,
anlaBlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI
am 6. April 1972 in Basel
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1. Interne Belange

a) Jahresbericht des Vorstandes und ergdnzende Berichte
(E.JUucker)

Der Mitgliederbestand der Schweizergruppe hat sich in der Berichtsperiode
von 287 Mitgliedern um 13 auf 300 erhoht. Die Schweizergruppe steht heute an
5. Stellealler Landesgruppen der AIPPT und zwar nach den USA mit 640, Japan
mit 560, Deutschland mit 400 und Frankreich mit 330 Mitgliedern.
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Zu der in der Berichtsperiode geleisteten Arbeit wird ausgefithrt, dafl der
Vorstand zweimal zusammengetreten ist. An der ersten Sitzung vom 5. Juli 1971
wurde die Reorganisation der Vorstandsarbeit behandelt. AuBlerdem beschif-
tigte sich der Vorstand mit den Ergebnissen der Prasidenten-Konferenz in
Leningrad vom 25. bis 28. Mai 197]. Diese Ergebnisse betrafen die Arbeiten zur
Revision des Madrider Abkommens wie auch die Frage der Ausarbeitung von
Rapporten im Hinblick auf den Kongress von Mexiko. Die Rapporte werden
das Know-how (Frage 53B), die Niutzlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes
fiir die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt (Frage
45B), die Anwendung des Internationalen Ubereinkommens zum Schutz der
Pflanzenziichtung (Frage 51 B) sowie das Erfinderzertifikat (Frage 42B) behan-
deln. Die Mitglieder wurden in einem Rundschreiben vom 4.Oktober 1971
hieriiber orientiert. Die zweite Sitzung des Vorstandes vom 8, Dezember 1971
diente der Vorbereitung der Tagung des Prisidentenrates vom 13. bis 17.De-
zember 1971 in Briissel. An dieser Sitzung kam eingehend der Zweite Vorent-
wurf eines Ubereinkommens iiber ein europiisches Patenterteilungsverfahren
zur Sprache. Uberdies wurde noch einmal {iber den neuesten Stand der Arbeiten
auf dem Gebiet der internationalen Markenregistrierung referiert. Die Mit-
glieder wurden hieriiberin einem Rundschreiben vom 3. Januar 1972 informiert.

Im Laufe des Berichtsjahres traten iiberdies die Gruppen Europiisches
Patenterteilungsverfahren (Frage 54B), Revision des Madrider Abkommens
(Frage 52B), Entwurf zu einem Bundesgesetz zum Schutz von Pflanzenziich-
tungen und gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie
(Frage 56 C) zu Arbeitssitzungen zusammen.

Auch auf internationaler Ebene beteiligte sich die Schweizergruppe magi-
gebend an der Bearbeitung der Fragen Europdisches Patenterteilungsverfahren
(Frage 54 B), Revision des Madrider Abkommens (Frage 52 B), Niitzlichkeit des
gewerblichen Rechtsschutzes fur die technische Entwicklung und den wirt-
schaftlichen Fortschritt (Frage 45B), die internationale Marke mit supranatio-
naler Wirkung (Frage 59B), das Erfinderzertifikat (Frage 42B) und das Uber-
einkommen zum Schutz von Pflanzenziichtungen (Frage 51 B).

b) Reorganisation der Vorstandsarbeit
(H. Tscropp)

Das Ziel des Vorstandes, die Tatigkeit 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.

Der Vorstand hat zun#chst seine eigene Arbeitsmethode tiberpruft und gean-
dert. Neben der Teilnahme an den Vorstandssitzungen werden den einzelnen
Vorstandsmitgliedern bestimmte Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes zuge-
wiesen mit 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, dafl die Interessen-
gebiete der einzelnen Mitglieder sowie ihre Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit
bekannt sind.

Zur Abklirung dieser Fragen wurde im Oktober 1971 eine entsprechende
Umfrage durchgefiihrt, auf die bis heute 117 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 fur das in Frage stehende Problem interessieren, um Rat und Mitarbeit
zu ersuchen.

Zum Ergebnis der Umfrage, die wichtige Anhaltspunkte fir die kiinftige
Gestaltung des Tatigkeitsprogrammes der Gruppe bietet, ist auszufithren, daf§
von den Problemen auf internationaler Ebene die Revision der Madrider Mar-
ken-Ubereinkunft, der Schutz des Know-hows und das Europiische Patent-
erteilungsverfahren das grofite Interesse fanden. Bel den spezifisch schweizeri-
schen Problemen stehen im Vordergrund des Interesses die Revision des
Markenschutzgesetzes, des Bundesgesetzes zum Schutz von Pflanzenziichtungen
und die sog. Kleinen Erfindungen.

2. Projet de brevet européen; question 54 B
(C.SoRDET)
Premiére Convention

Depuis I'assemblée générale du groupe suisse de PAIPPT le ler avril 1971,
un «second avant-projet de convention instituant un systéme européen de
brevet» avec son réglement d’exécution et de taxes est sorti de presse en juillet
1971. 11 a été discuté par la Commission d’étude du brevet européen du groupe
suisse de PAIPPI le 27 septembre 1971. Toutefois, ce texte a été modifié sur
plusieurs points importants, notamment en ce qui concerne ’examen formel des
demandes a leur arrivée, et la version actuellement en discussion, dite « Texte de
Noél», est datée du 26 novembre 1971. Au cours de la réunion des présidents de
Bruxelles les 13 et 14 décembre 1971, apres discussion des points les plus impor-
tants, M. Christian Sordet, membre du groupe suisse, chef de la délégation de
I’ATPPI, M. Jean Lavoix, de Paris et M. Ernst Fischer de Francfort s/Main ont
été chargés de présenter I'opinion de ’AIPPT 4 la conférence intergouvernemen-
tale de Luxembourg du 26 janvier au 1er février 1972,

Cette conférence, présidée par M. Kurt Haertel, président de I’Office alle-
mand, était la derniére a laquelle participaient les délégations non-gouverne-
mentales. Elle a réuni pendant 6 jours 45 délégués d’organisations privées (dont
environ la moitié représentant les agents et la moitié 'industrie) et 65 délégués
de 19 gouvernements. Les délégués gouvernementaux, généralement des direc-
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teurs d’offices de brevets et leurs plus proches collaborateurs, se sont encore
réunis deux jours avant et deux jours aprés. Par la suite nous appellerons
«délégations» les délégations gouvernementales et «organisations» les organi-
sations privées.

De maniére générale, on peut dire que les veeux des organisations ont été
écoutés avec beaucoup de patience, mais ils n’ont pas tous été exaucés, tant s’en
faut. Voici un résumé trés succinct de la discussion des articles les plus importants
et des décisions prises a cet égard par les délégations ou par le groupe de travail I,
auquel une grande partie des questions ont été renvoyées pour étude:

L’article 6 permettant aux pays de décider s’ils veulent autoriser le cumul d’un
brevet national avec un brevet européen a été généralement accepté.

Les propositions de renvoyer au réglement la liste des inventions brevetables
ou de confier au Conseil d’administration la compétence de modifier cette liste
n’ont pas été retenues.

Les représentants de I'industrie pharmaceutique ont fait un effort spécial en
faveur de la brevetabilité de nouvelles applications thérapeutiques de substances
connues. Le groupe de travail I I'a acceptée de méme que la brevetabilité des
méthodes de traitement des animaux.

En ce qui concerne les programmes d’ordinateurs, le groupe de travail I a
repris le contenu de P’alinéa lettre g) dans une formulation plus générale de
l'alinéa lettre d) relatif aux méthodes intellectuelles.

Pour definir la nouveauté par rapport a une demande non publiée de date
antérieure, plusieurs organisations ont proposé sans succes de revenir au «prior
claims approach». Selon une proposition d’origine suisse soutenue par plu-
sieurs organisations, les demandes non publiées de date antérieure seraient
opposables en totalité, mais ne ferajent pas partie de I’état de la technique. Cette
solution non plus n’a pas été retenue. Le groupe de travail I a également renoncé
a excepter des demandes opposables les demandes du méme déposant ou du
méme inventeur pour éviter 'autocollision.

Pour definir la portée des revendications, la proposition soutenue par de
nombreuses organisations de supprimer ou remplacer les mots «teneur»,
«terms» et «Inhalt», qui ne sont pas équivalents, n’a pas été retenue en raison
du précédent créé par la Convention de Strasbourg de 1963. En revanche, la
Conférence a été unanime a constater que l'interprétation des revendications
devait se situer entre le mot-a-mot du systéme britannique et I’«allgemeiner
Erfindungsgedanke» de 1’ancienne jurisprudence allemande. Le groupe de
travail I proposera a la Conférence diplomatique une déclaration d’intention
dans ce sens.

Plusieurs délégués voudraient une réglementation plus libérale des revendi-
cations alternatives, actuellement proche du systéme suisse. En outre, le groupe
de travail I a décidé d’élargir les possibilités en matiere de revendications (pro-
duit, procédé pour fabriquer le produit et appareil pour mettre en ceuvre le
procédé).
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Toutes les organisations ont demandé la suppression de 'exigence que les
revendications soient basées «entiérement», «in vollem Umfang», «fully» sur
la description, ce qui est accepté par le groupe de travail 1.

A la suite des interventions des organisations, le groupe de travail I a précisé
les conditions de dépot et d’accessibilité des cultures microbiologiques.

Plusieurs organisations ont demandé le rétablissement des brevets d’addition,
supprimés dans le «Texte de Noél». Le groupe de travail I a examiné s’ils
offraient a tout le moins une solution au probléme de I'autocollision, mais ses
conclusions ont été négatives.

Etant donné que le délai de requéte a été réduit & 6 mois, la possibilité pour
les tiers de requérir ’examen a été supprimée, ce qui est généralement accepté.

A la majorité des 34, le Conseil d’Administration peut prolonger le délai pour
requérir examen si celui-ci ne peut avoir lieu en temps utile. Malgré les inter-
ventions des organisations au nom de la sécurité juridique, cette «soupape de
shreté» sera maintenue. Par contre, la possibilité de prolonger le délai pour cause
«d’'intérét général», trop vague, a été supprimée.

Plusieurs organisations ont demandé la suppression de I’article 122 prévoyant
que la recherche PCT remplace celle de PIIB. I AIPPI avait proposé que cela
ne soit qu’une faculté. Le Président a signalé qu’il serait irrationnel de recom-
mencer la recherche chaque fois et une délégation a évoqué la possibilité de
représailles en cas de refus de I’équivalence. Quant a I’article 160a, introduit
avec le «Texte de Noél», il prévoit que toute demande internationale devra
étre assortie d’un avis documentaire complémentaire de I’IIB, mais aussi que
le Conseil d’Administration déciderassi et a quelles conditions il peut étre renoneé
a cet avis. Les opinions des délégations sont partagées sur ce sujet éminemment
politique.

Pratiquement a I'unanimité, les délégués non-gouvernementaux ont demandé
que d’une manieére générale, le déposant soit averti du dépassement d’un délai
avant que la demande soit annulée. Une réglementation de type nordique avec
amende de retard est a I’étude dans le groupe de travail I.

Bien que 5 organisations alent demand¢ la réduction a 4 mois du délai d’oppo-
sition apres délivrance du brevet européen, il sera maintenu a 9 mois (sous réserve
de prolongation par le Conseil d’Administration).

Dans le cadre de la premiére convention et contrairement a la seconde, les
législations nationales décideront du sort des licences par exemple en cas d’an-
nulation.

Les organisations ont proposé que les parties puissent saisir la Grande Cham-
bre de recours, étant entendu qu’elle aurait le pouvoir d’accepter ou de refuser
la saisine. Plusieurs délégations ont admis que les parties puissent seulement
inviter les Chambres de recours a saisir la Grande Chambre de recours et cette
solution a été adoptée par le groupe de travail I.

La proposition de PAIPPI de créer une instance supranationale n’a pas été
retenue.
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La discussion des conditions de représentation auprés de 'OEB a pris toute
une journée. L’industrie a demandé que la liberté de ne pas prendre de représen-
tant, proclamée par Particle 154, s’étende aussi bien aux personnes morales
qu’aux personnes physiques. Les Anglais et Néerlandais, toutefois, appuyés par
les organisations d’agents, ont demandé que ’on tienne compte de leur systéme
national selon lequel seules les personnes agréées peuvent en fait incarner une
personne morale.

Seconde Convention (brevet communautaire )

A nouveau sous la présidence de M. Kurt Haertel, président de 1’Office
allemand, environ trente délégués gouvernementaux et une quarantaine de
délégués d’organisations privées se sont réunis & Bruxelles du 2 au 4 mai 1972.
La Commission des communautés européennes et le Secrétariat du Conseil des
Communautés européennes étaient également représentés. La délégation de
PAIPPI était composée comme précédemment a Luxembourg de MM. Chris-
tian Sordet, Jean Lavoix et Ernst Fischer.

Dés Pouverture des débats, une organisation a demandé que 'on différe 'en-
trée en vigueur de la seconde Convention. Elles est appuyée par plusieurs délé-
gués néerlandais des milicux les plus divers. Néanmoins, une majorité s’est
dégagée pour la simultanéité.

L’article 15 relatif 4 la possession personnelle a suscité deux ordres de remar-
ques. On souhaite d’une part une unification du droit dans ce domaine, d’autre
part que le droit dérivé de la possession personnelle soit territorialement limité.
La doctrine de I’épuisement ne lui parait pas applicable. Les licences obligatoires
font 'objet d’observations du méme ordre. La Commission fait toutefois remar-
quer que le brevet contraint de céder des licences ne devrait pas étre mieux
placé que celui qui en accorde volontiers et a I’égard duquel la doctrine de
I’épuisement jouerait & plein. Cette déclaration suscite de 'inquiétude dans les
organisations.

Les articles 58 et 75 font ’objet de nombreuses réserves. En effet, en principe,
la nullité du brevet n’aflecte rétroactivement ni les décisions de contrefagon, ni
les contrats antérieurs, dans la mesure ol ils ont été exécutés. D’autre part, le
juge n’est pas obligé de suspendre une procédure en contrefacon dans l’attente
d’une décision sur la validité du brevet. Le président explique que le systéme est
un compromis. La législation néerlandaise ne connait pas 'eflet rétroactif, dans
I'intérét de la paix judiciaire. Aussi longtemps que le brevet a été considéré
comme valable, le licencié a joui d’un droit exclusif de fait. Enfin, la suspension
systématique de la procédure peut encourager les actions en nullité dilatoires,
tandis que la liberté de décision du juge incite au contraire a faire trancher la
validité des que possible.

Le gros morceau de la session a évidemment été Particle 99 qui prévoit la
territorialité des effets du brevet communautaire pendant une période transi-
toire. Invités a donner leur avis 2 titre personnel, le représentant de la Commis-
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sion a estimé que 'arrét Deutsche Grammophon c¢/Metro était également appli-
cable aux brevets et le représentant du Secrétariat que la période transitoire
s’était achevée le 31 décembre 1969.

Par contre, les organisations ont défendu ’article 99 avec une grande richesse
d’arguments. On a fait valoir que la construction européenne devait étre pro-
gressive, que la Convention devait étre érigée en «lex specialis», que l’article 36
du Traité de Rome réservait la propriété intellectuelle et que d’ailleurs ce Traité
pouvait étre modifié. L’assimilation des brevets aux «droits voisins» de ’arrét
Deutsche Grammophon a été contestée et on lui a opposé I’arrét Parke Davis. En
se fondant sur celui-ci, PAIPPI a soutenu qu’il n’y a pas de véritable épuisement
lorsque la rémunération est insuffisante dans le pays de premiére mise en circu-
lation; elle a également rappelé que le brevet est une récompense de ’invention,
notion inconnue en matiére de marque par exemple.

La seconde Convention pourra étre signée soit par le Conseil des Ministres,
soit par une Conférence diplomatique. Dans ce dernier cas, les organisations
pourront y étre représentées comme observateurs. La Conférence diplomatique
pour la premiére Convention aura lieu au printemps 1973 et I’éventuelle Con-
férence diplomatique pour la seconde Convention environ deux mois apres.

3. Révision de I’Arrangement de Madrid, respectivement projet d’un nou-
veau Traité pour lienregistrement international des marques; question 52B

(D.C.MAaADAY)

1. Progression des travaux

Le Bureau international a poursuivi énergiquement ses travaux en vue de la
conclusion d’un nouveau traité pour I’enregistrement international des marques.
Sur base d’un avant-projet publié en janvier 1972, un comité d’experts a été
convoqué a Geneve du4 au 11 octobre 1971 ; ce comité était composé d’une part
des délégations d’organisations intergouvernementales et non-gouvernemen-
tales groupant notamment des représentants de I'industrie.

Entre autre, PAIPPI a été représentée par une délégation composée de
Maitre Mathély et de M. Maday; la délégation de ’AIPPI a travaillé sur base
d’instructions élaborées par une Commission spéciale travaillant sous la prési-
dence de Maitre Mathély.

A la suite de délibérations lors de la réunion du comité des experts du 4 au 11
octobre 1971, le Bureau international a publié en janvier 1972 un nouvel avant-
projet comme base pour les délibérations lors d’une nouvelle réunion d’un
comité des experts du 2 au 8 mai 1972.*

* Ce nouvel avant-projet a été examiné a la réunion des présidents de ’AIPPI a la
fin du mois d’avril a Cannes; lors de la réunion du comité des experts 2 Genéve, PAIPPI
a été représentée par M. HErvE, M. Mapay ct M. DUsoLIER.
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2. Probléme essentiel

Les projets pour un nouveau Traité concernant ’enregistrement des marques
ont fait ressortir un conflit d’intérét manifeste au sujet de ce que on appelle
Pattaque centrale. La plupart des pays membres de I’Arrangement de Madrid
actuel sont satisfaits de cet Arrangement et 'idée de créer un nouvel arrange-
ment vient essentiellement du Bureau international et des Etats-Unis; en outre,
une grande partie des milieux intéressés allemands semble désirer que soit con-
clu un nouveau traité, soit pour faciliter les formalités d’enregistrement aux
Etats-Unis, soit pour éviter les difficultés résultant de la procédure au sujet des
enregistrements de base nationaux en Allemagne. Le projet du nouveau Traité a
adopté le principe de 'indépendance, c’est-a-dire que dorénavant les cnregistre-
ments internationaux pourraient étre effectués directement au Burcau inter-
national a Genéve, sans la condition d’un enregistrement national de base dans
le pays d’origine.

En introduisant le principe de I'indépendance, on élimine en méme temps
la possibilité d’une défense centralisée contre des nouveaux enregistrements, car
le titulaire d’un enregistrement international antérieur serait obligé d’inter-
venir séparément dans tous les états ot le titulaire d’un enregistrement postérieur
réclame la protection. C’est a ce sujet quc s’est engagée la discussion sur I'attaque
centrale.

A Pexception de I’Allemagne les milieux intéressés en Suisse et dans d’autres
pays européens faisant partie de I’Arrangement de Madrid réclament d’une
maniére quasi unanime une solution adéquate pour permettre de se défendre
contre de nouveaux enregistrements similaires par une procédure simplifiée en
évitant des interventions dans tous les états. Cette attaque centrale peut étre con-
sidérée comme la contre-partie pour la simplification offerte par le traité¢ aux
nouveaux déposants, qui peuvent obtenir facilement la protection de leur marque
dans de nombreux pays par une seule formalité auprés du Bureau international.

L’avant-projet publié en janvier 1972 avait prévu un systéme trés compliqué
selon lequel la décision dans une procédure introduite dans un des états devait
avoir un effet généralisé pour tous les pays; cette proposition a été écartée par
le comité des experts réuni en octobre 1971 et le nouvcl avant-projet ne contient
plus de propositions quelconque au sujet d'une attaque centrale. Toutefois
certains pays ont présenté au début de I’année des propositions concrétes pour
une attaque centrale et ces propositions ont été examinées par un comité restreint
d’experts réuni a Genéeve les 17 et 18 avril. Aucune des solutions présentées n’a
rallié un accord général. Il s’agissait des suivantes:

a) Proposition anglaise donnant au Burecau international la compétence
d’effectuer pour toutes les demandes d’enregistrement des recherches d’antério-
rité dont le résultat serait communiqué aux déposants ou aux administrations
intéressées. A vral dire, cette solution ne permet pas une défense centralisée des
droits antérieurs car elle n”’empéche en aucune maniére le titulaire postérieur
de maintenir son nouvel enregistrement.



b) La solution néerlandaise prévoit également une recherche d’antériorité du
Bureau international, mais combinée avec un refus d’enregistrement de la part
du Bureau international. Cette solution pourrait fonctionner, mais il y a le
désavantage qu’elle nécessite un travail administrati{ énorme de la part du
Bureauinternational; en outre, de nombreux états dont notamment I’ Angleterre,
I’Allemagne et les Etats-Unis ne désirent pas attribuer au Bureau international
de nouvelles compétences. Enfin il y a le probléme du critére applicable au
sujet du danger de confusion; la proposition néerlandaise veut limiter I’examen
d’antériorité au cas de danger de confusion optique, mais cette restriction risque
de compromettre sérieusement ’effet pratique de cette solution.

¢) Proposition suisse d’introduire aupres du Bureau international une procé-
dure d’opposition qui interviendrait uniquement en cas de démarches entre-
prises par les titulaires d’enregistrements antérieurs.

Cette proposition s’est également heurtée aux objections concernant ’octroi
de nouvelles compétences au Bureau international; en outre il y a le probléme
trés complexe de trouver un critére adéquat pour déterminer si oui cunonilya
un danger de confusion dans les différents pays intéressés.

d) Proposition belge prévoyant un systeme assez compliqué selon lequel une
décision concernant le conflit entre les marques antérieures et les marques nou-
velles dans un état crée une présomption dans le méme sens pour les autres pays.
Cette solution semble étre celle qui a le plus de chances d’étre acceptée par tout
le monde et, en fait, elle fera 'objet d’un examen approfondi par un nouveau
groupe de travail & convoquer par le Bureau international.

Néanmoins, 1l est douteux que la proposition belge puisse servir de base pour
une solution adéquate et cela notamment pour deux raisons: d’une part il s’agit
d’une solution trés compliquée, difficile a appliquer dans la pratique; d’autre
part la référence a une premiere décision dans un des états implique un délai
d’attente de plusieurs années et de ce fait les avantages pratiques de ce systéme
pour la défense des droits antérieurs deviennent douteux.

A part le probléme épincux de I’attaque centrale les projets pour un nouveau
traité soulévent également certaines critiques sur d’autres points importants qui sont
notamment les suivants:

1) Les taxes pour obtenir la protection dans le cadre du nouveau traité seront
un multiple des taxes actuelles dans le cadre de I’Arrangement de Madrid.
i) Le traité prévoit de nombreuses exceptions en faveur des législations natio-
nales et toutes ces exceptions sont axées sur les législations américaines et
anglaises. On doit se demander jusqu’a quel point I'industrie européenne a
intérét & adhérer a un traité qui donne une prépondérance aux états anglo-
saxons alors que ’Arrangement de Madrid actuel fonctionne trés bien.
ii1) D’une maniére générale et a cause des nombreuses exceptions précitées, le
nouveau traité sera extrémement compliqué et il faut s’attendre 4 de nom-
breuses difficultés dans son application pratique.
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3. Perspective pour la suite des travaux

On peut constater une nette réserve concernant le nouveau traité dans les
pays faisant partie de I’Arrangement de Madrid (sauf I’Allemagne). Cette
réserve s’explique d’une part a cause du bon fonctionnement du systéme actuel
et d’autre part a cause du fait que, malgré les efforts déployés par le Bureau inter-
national, peu de pays ne faisant pas partie de ’Arrangement de Madrid con-
sideérent sérieusement ’adhésion au nouveau traité. Pour le moment, unique-
ment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et éventuellement le Canada semblent
vraiment intéressés. Or, les Etats-Unis ne peuvent pas adhérer au nouveau traité
sans une modification substantielle de leur législation nationale (abandon de la
condition de 'usage préalable de la marque avant 'enregistrement) et il n’est
pas du tout certain que cette modification de la loi nationale puisse étre effectuée.

En fait, un certain nombre de pays, dont la Suisse, ont proposé de renvoyer la
conférence diplomatique envisagée pour le mois de mai 1973. Un tel renvoi
serait entre autre justifiée pour les raisons suivantes: le projet pour une marque
européenne sera probablement repris prochainement et, en outre, une confé-
rence diplomatique concernant le brevet européen est déja prévue pour le prin-
temps de 'année 1973. Il parait difficile de collaborer d’une maniére adéquate
4 deux conférences diplomatiques qui doivent se¢ tenir a peu d’intervalle dans
le domaine de la propriété industrielle.

4. Niitzlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes fiir die technische Ent-
wicklung und den wissenschaftlichen Fortschritt; Frage 45B

(E.JUckeR)

Diese Frage wird anlaBllich des Prasidentenrates in Cannes zur Diskussion
gestellt werden. Der Berichterstatter wird zur Einleitung einer ganztagigen
Debatte in Mexiko iiber den Teilaspekt « Patenterosion in Entwicklungsldndern
aus der Sicht der chemisch-pharmazeutischen Industrie» berichten.

Der Abbau des Patentschutzes in Entwicklungslindern setzte vor etwa
10 Jahren zunichst auf dem Gebiet der Arzneimittel und der Nahrungsmittel,
spater auch der Agrochemie von Asien ausgehend ein, griff uber auf Latein-
amerika, spater 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 Lindern, zu denen noch Mexiko gezdhlt werden kénnte,
wurde der Patentschutz fur Arzneimittel entweder vollig abgeschafft oder mit
Hilfe drastischer Bestimmungen hinsichtlich Laufzeit, Ausibung im Land selbst
oder Zwangslizenzen de facto aufgehoben.

In Asien, zu erwédhnen sind hier besonders Hongkong, Singapur, Malaysia
und Indien, zeichnet sich eine dhnliche 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 Jahren in den Kefauver Hearings
in den USA aufgestellten Postulaten steht.
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Auch Nigeria und Kanada sind mit der Einfiihrung von Zwangslizenzverord-
nungen uninteressant geworden,

Ein Problem bildet zudem die Tatsache der weitgehend ungehinderten
Importméglichkeiten (besonders Argentinien, Indien).

Als Fazit einer durchgefithrten Studie ist ersichtlich, dafl in den erwihnten
Lindern das Patentieren fur die pharmazeutische Industrie keinen realen Sinn
mehr hat.

Die Entwicklungsldnder streben mit der Schwichung des Patentschutzes
Unabhingigkeit von den hochindustrialisierten Staaten an, in der Annahme,
durch Patente ungehindert, Aufschwung der nationalen Industrialisierung zu
erreichen. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen aber eindeutig, daf3 Entwick-
lungslander auf eine enge Zusammenarbeit mit dem industrialisierten Teil der
Welt und in besonderem Mafle auf auslindisches technologisches Know-how
angewiesen sind. Fir diese Zusammenarbeit sowie den Transfer des Know-how,
vor allem aber auch fiir das Investitionsklima ist die Existenz eines wirksamen
Patentschutzes von grofier Bedeutung.

Jedoch diirfen dabei die Probleme der Entwicklungsldnder nicht aufler Acht
gelassen werden. Nach den bisherigen Erfahrungen ist es unrealistisch, bewihrte
Prinzipien der freien Wirtschaft samt und sonders auf Entwicklungslinder
zu ubertragen. Ebenso unrealistisch erscheint es, ein einheitliches Patent-
system fiir die ganze Welt postulieren zu wollen. Die unterschiedlichen wirt-
schaftspolitischen Systeme und der unterschiedliche Stand der Entwicklung
verlangen nach spezifischen, den nationalen Gegebenheiten angepafiten Rege-
lungen des gewerblichen Rechtsschutzes.

Es ist daher im Rahmen der ATPPI absolut notwendig, das Wissen und die
Erfahrung ithrer Mitglieder in den Dienst dieser von den Entwicklungslindern
allein nicht zu lésenden Aufgabe zu stellen.

Abschliefiend gibt der Berichterstatter der Hoffnung Ausdruck, dafi die
Schweizergruppe mit seinem Postulat besonders gearteter Schutzrechte fiir die
Entwicklungsldnder einig geht.

5. Entwurf zu einem Bundesgesetz zum Schutz von Pflanzenziichtungen
(R.Brum)

Bekanntlich ist die Abteilung fiir Landwirtschaft mit der Vorbereitung eines
Bundesgesetzes zum Schutz von Pflanzenziichtungen beauftragt, das die An-
wendung des Internationalen Ubereinkommens gleichen Namens vom 2. De-
zember 1961 — im Jahre 1962 unter Ratifikationsvorbehalt von der Schweiz
unterzeichnet — in unserem Lande erméglichen soll.

Die Schweizergruppe der IVfgR wurde seinerzeit eingeladen, zu einem
Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen. Die Schweizergruppe hat unter dem Vor-
sitz von Patentanwalt Dr. R.E.Blum eine Kommission gebildet, die eine vor-
laufige Stellungnahme zu diesem Entwurf ausgearbeitet hat. Zu beachten ist,
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daf in der Zwischenzeit bereits drei Entwiirfe (der 3. und vorliufig letzte Ent-
wurf stammt vom Oktober 1970) unterbreitet worden sind. Hinzu kommt ein
Entwurf zu einer Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung tber
den Schutz von Pflanzenziichtungen.

In der eingehenden Analyse nahm die Kommission Stellung zu den einzelnen
Punkten des Entwurfes. Der wohl wichtigste Stein des Anstofles ist darin gesehen
worden, dafl vorgeschlagen wird, das neu zu griindende Biiro fir Sortenschutz
der Abteilung fir Landwirtschaft des Volkswirtschaftsdepartementes anzu-
gliedern. Es wird die Richtigkeit und Zweckdienlichkeit dieser Unterstellung
bezweifelt und insbesondere darauf verwiesen, dafl bereits ein Bundesamt mit
dem Titel «Eidgenossisches Amt fiir geistiges Eigentum» besteht, und daB} 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 Griinde der Rationalisation und Koordi-
nation (insbesondere Warenzeichen-Sortenzeichen) sprechen fiir eine Unter-
stellung des Sortenschutzes unter das Amt fir geistiges Eigentum.

Der 10seitige Rapport enthialt nicht nur Kritik an den vorgesehenen einzelnen
Artikeln, sondern regt auch bestimmte wichtige Ergdnzungen an.

Der Kommissionsbericht wurde als offizielle Auflerung der Schweizergruppe
eingereicht. Auf Grund dieser Eingabe vom 24. August 1971 fand am 23. Sep-
tember 1971 eine Zusammenkunft zwischen Herrn Gfeller, vom Rechtsdienst
der Abteilung fir Landwirtschaft, Herrn Kampf, vom Amt fiir geistiges Eigen-
tum, und den Herren Dr. Blum und Dr. Rilede seitens der Schweizergruppe
statt. In stundenlanger Besprechung wurde zu jedem einzelnen Artikel Stellung
genommen.

In bezug auf die Unterstellungsfrage des neu zu schaffenden Sortenschutz-
biiros wurde insbesondere versucht, durch Vermittlung der Herren Gfeller und
Kampf bei der Zentralstelle fiir Organisationsfragen der Bundesverwaltung
vorsprechen zukénnen. Doch hatsich diese Méglichkeitin der Folge zerschlagen.

Von Seiten der Abteilung fur Landwirtschaft ist seither (Mirz 1972) mitge-
teilt worden, daf3 es bisher nicht méglich war, die Arbeiten, die praktisch auf die
Schaffung eines neuen, in wesentlichen Punkten modifizierten Entwurfs hinaus
laufen, entscheidend zu fordern. Ein vierter Vorentwurf wird in Aussicht gestellt,
ist aber zurzeit noch in Arbeit.

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

Nachdem die einzelnen Landesgruppen im Jahre 1970 Berichte vorgelegt
hatten zur Frage, wie das Know-how in jedem Lande geschiitzt ist und wie man
sich eine Verbesserung des Schutzes vorzustellen hat, beschlof3 der Geschafts-
fuhrende Ausschuf3 von Madrid, Oktober 1970 (Annuaire 1971/, S.19111.)
bekanntlich, das Studium des Know-how fortzusetzen und sich dabei zunichst
auf folgende 2 Hauptfragen zu konzentrieren:
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1. Definition des Know-how;

2. Nach welchem System soll das Know-how geschiitzt werden.

Eine Arbeitsgruppe der schweizerischen AIPPI befafite sich mit diesen
Fragen und kam mehrheitlich zum Schluf3, dafi das Know-how mit méglichst
allgemein gehaltener Definition alle technischen, kommerziellen und finanziel-
len Geschifts- und Fabrikationsgeheimnisse umfassen sollte. Im tbrigen war
die Arbeitsgruppe der Ansicht, daf3 ein Know-how-Schutz im Sinne eines Aus-
schlieBBlichkeitsrechts aufler Betracht falle und das Know-how lediglich gegen
unlautere Eingriffe, also Tatbestande des unlauteren Wettbewerbs, geschutzt
werden sollte. Obwohl die ATPPI die Frage der rechtlichen Verankerung des
Know-how-Schutzes erst in einer spiteren Phase zu studieren beabsichtigt,
wurde schon jetzt betont, daf3 eine, wenn auch zunéchst nur summarische Ver-
ankerung des Know-how-Schutzes in einem internationalen Ubereinkommen
im Hinblick auf dessen grofie Bedeutung fur die Weitergabe von Technologie
zwischen den Landern als wichtig erscheine.

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

Die ATPPI war in den letzten Jahren intensiv mit der Beratung neuer inter-
nationaler Vertragswerke beschiftigt. Fiir die weitere Zukunft ist damit zu
rechnen, daf3 eine gewisse Beruhigung eintritt, schon deswegen, weil die Ein-
fuhrung der neuen Vertrage grofie Energien absorbieren wird. Die AIPPI kann
sich voraussichtlich wieder mehr ihrer traditionellen Té4tigkeit zuwenden, dem
dogmatischen Studium von Teilfragen im gewerblichen Rechtsschutz. Der
Prasidentenrat hat ein langfristiges Programm ausgearbeitet. An diesem ist die
Schweizergruppe insofern beteiligt, als ihr Mitglied, Dr. R.Blum (General-
sekretar) Untersuchungen iiber die supranationale Marke angeregt hat. Es
wird auf den Bericht von Dr. R.Blum und Dr. A.Briner im Annuaire 1971/I1
verwiesen. Am Ursprung dieser Anregung stand die Tatsache, daf3 die Revision
des Madrider Abkommens zugunsten eines neuen Vertragssystems fiir die blofe
zentrale internationale Anmeldung von Marken (TRT) aufgegeben worden ist,
das nur noch dem Formalen verhaftet ist und duflerst konservative Ziige auf-
weist (vgl. dazu Dr. R.Blum, Trademarks — Recent Developments and Future
Prospects on the National Level in Western Europe, in « Current Trends in the
Field of Intellectual Property», WIPO Lectures, Geneva 1971, p.303).

In beschriankter Zahl bestehen heute schon supranationale Marken (z.B.
die Benelux-Marke). Weitere Zusammenschliisse von Lindern, die intensiv
wirtschaftlich zusammenarbeiten, sind zu erwarten. Es scheint eine blofle Frage
der Zeit zu sein, bis ein Entwurf fur eine EWG-Marke vorgelegt wird.

Der Vorstand ist der Meinung, dafl diese Frage von grofierer praktischer
Bedeutung werden wird, und dafl die Schweizergruppe sich intensiv mit ihr
beschaftigen sollte. In diesem Entschlufl wurde er durch die Tatsache bestirkt,
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dafl die Schweizergruppe auch in der Vergangenheit insbesondere auf dem
Gebiete des Markenrechts eine fithrende Stellung hatte.

Die supranationale Marke bringt ihre eigenen Probleme mit sich, und das
bisherige Ziel der ATPPI, die Rechtsangleichung zu férdern, kann nicht mehr
geniigen. So sind Konflikte zwischen der supranationalen Marke und den bis-
herigen nationalen Marken zu regeln. Ferner sind Sprachprobleme zu lésen ; sie
bestehen in der Beurteilung der Schutzfahigkeit wie bei der Verwechselbarkeit.
Ferner bringt die Vergréfierung des territorialen Geltungsbereichs auch Pro-
bleme in der Regelung des Gebrauchszwangs.

Nebst diesen Besonderheiten der supranationalen Marke stellen sich auch
neuartige Fragen, die durch den Giiteraustausch verursacht werden, der durch
die wirtschaftlichen Zusammenschliisse bedingt neue Formen annimmt. Zu
denken ist an die neuen technischen Formen des Giiterangebots, an die neuen
Handelsmethoden und iiber die Grenzen hinausreichenden Werbemethoden,
an die vollig neuen Kategorien von Erzeugnissen mit neuen Gattungsnamen,
wie auch an die neuen Normsetzungen der Industrie fiir Konsum-Produkte. An
diese Erscheinungen miifite eine supranationale Marke angepaf3t sein, wenn sie
sich nicht im blof3 Formalen erschépfen will.

Wenn man die Funktion der Marke im heutigen und im zukiinftigen Waren-
verkehr iiberblickt, stellt sich schlieBlich die ganz allgemeine Frage, ob die
Marke als Einzelphdanomen noch rechtlich geniigend erfaibar ist, und ob man
nicht einen allgemeineren Kennzeichenschutz vorsehen miifite, der die unter
sich verwandten Erscheinungen einheitlich regelt.

Diese Uberlegungen fiihren dazu, der allgemeinen Frage iiber die supra-
nationale Marke einige besondere Fragen voran zu stellen. Dies fihrt dazu, die
Frage 59 aufzuteilen in die folgenden Teilfragen*:

591 Wirkungen der supranationalen Marke.

59 IT Verhiltnis der Marke zur freien Warenbezeichnung.

59 ITI Erweiterung des Markenrechts zu einem allgemeinen Recht der Kenn-
zeichen fur Waren und Dienstleistungen.

59 IV Die Markenlizenz.

59V Die markenrechtliche Behandlung der freiwilligen Qualititsnormen.

8. Der gewerbliche 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 Rechtsschutz auf dem
Gebiet der Mikrobiologie — in das langfristige Programm aufgenommen.

* Der Prisidentenrat von Cannes hat der Teilfrage 59 IT den Vorrang gewihrt.
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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 befafit.

In einer ersten Arbeitssitzung wurde die Frage der Erfindungsoffenbarung
bei mikrobiologischen Erfindungen einer eingehenden Analyse unterworfen. Es
zeigtsich, daf in den meisten Fillen eine eindeutige Offenbarung der Erfindung
durch blofle Beschreibung nicht méglich ist. Problematisch ist auch die Zu-
ganglichkeit eines von einem Anmelder verwendeten Mikroorganismusstam-
mes fur 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 gefiithrt, dafl immer mehr
Patentamter die Deponierung von bisher unbekannten Mikroorganismen in
einer anerkannten Pilzsammlung fordern.

Es stellen sich in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen: Ist die Hinter-
legung eines Mikroorganismus notwendig; wo und zu welchem Zeitpunkt hat
eine allfillige Hinterlegung zu erfolgen; miissen die hinterlegten Stamme fiir
Dritte zuganglich sein?

Diese Fragen wurden unter 2 Gesichtspunkten betrachtet, einmal hinsichtlich
der Wiederholbarkeit der Erfindung und zum anderen hinsichtlich der Ausfiihr-
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 iniernationalen Sammlung sollte jedoch
grundsatzlich geniigen. Gegebenenfalls wiire hieriiber ein Sonderabkommen
im Sinne von Art.15 PVUe abzuschlieflen.

Zum Zeitpunkt der Hinterlegung hat sich die Arbeitsgruppe folgendermafien
gedullert:

Soweit die Notwendigkeit einer Hinterlegung des Stammes fiir die Wieder-
holbarkeit der Erfindung besteht, soll sie spatestens zu dem Zeitpunkt erfolgen,
da die Erfindung wiederholbar sein muf, also zum Zeitpunkt der Anmeldung.

Soweit eine Hinterlegung fir die Ausfithrbarkeit der Erfindung notwendig ist,
hat sie spitestens zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, an dem die Ausfithrbarkeit
gegeben sein muf}, also zum Zeitpunkt der Bekanntmachung oder der Patent-
erteilung.

Die Forderung nach freier Zuginglichkeit eines Mikroorganismus nach der
Hinterlegung soll ausschliefilich unter dem Gesichtspunkt der Ausfiihrbarkeit
der Erfindung beurteilt werden.
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9. Zukiinftige Arbeit der Schweizergruppe
(E.JUCKER)

Einige wichtige Probleme kamen an der heutigen Sitzung nicht zur Behand-
lung. Aufnationaler Ebene sind das z.B. die Kleinen Erfindungen, die Revision
des Markenschutzgesetzes und die Revision des Urhebergesetzes; auf inter-
nationaler Ebene wiire z.B. die Frage des Erfinderzertifikates (Frage 42B) zu
nennen. Im Rahmen der Vorstandsarbeit soll unter Mitwirkung vorhandener
bzw. neu zu griindender Arbeitsgruppen die Behandlung verschiedener Pro-
bleme aktiviert werden. Die bereits aufgestellte Kartothek wird diese Aufgabe
erleichtern. Insbesondere sollte aber die Bearbeitung der im langfristigen
Programm der AIPPI aufgefithrten Fragen so rasch wie méglich in die Hand
genommen werden. Es sind dies die folgenden Fragen:

Frage 55 Aufschiebung der Priifung von Patentanmeldungen

Frage 57 Patentschutz von Computer-Programmen

Frage 58 Frithere Anmeldung des Anmelders als Stand der Technik

Frage 59 Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung

Frage 60 Auslegung von Patentanspriichen

Frage 61 Schutz von wissenschaftlichen Entdeckungen

Frage 62 Schutz der Ursprungsbezeichnungen

Frage 37 Einwirkung der nationalen oder internationalen Bestimmungen zur
Gewihrleistung der Freiheit des Wettbewerbes auf die gewerblichen
Schutzrechte

Frage 63 Einwirkung hoherer Gewalt bei einzuhaltenden Fristen auf dem Ge-
biete des gewerblichen Rechtsschutzes

Frage 64 Rechtsschutz der gemeinsamen Erfindungen, die von Angehérigen
verschiedener Staaten gemacht worden sind

Der Vorstand bereitet sich zur Zeit fiir die kommende Prisidentenkonferenz
in Cannes vom 24. bis 28. April 1972 vor, an der der Prasident sowie die Herren
Bundesrichter Dr. Tschopp und Dr. Maday die Schweizergruppe vertreten
werden. An dieser Konferenz werden u.a. folgende Fragen zur Diskussion
stehen: Frage 52 B (Revision des Madrider Abkommens, insbesondere die neuen
Entwiirfe der WIPO) sowie Frage 45B (Patenterosion in den Entwicklungs-
landern). Im Hinblick auf den Kongref3 von Mexiko im November 1972 wird
der Vorstand aber auch eingehend die Frage 54B (Europiisches Patentertei-
lungsverfahren), die Frage 53B (Das Know-how) und die Frage 51 B (Uber-
einkommen zum Schutz der Pflanzenziichtung) erdrtern.



Gewerbliche Schutzrechte und
supranationales Wettbewerbsrecht*

A. KRAFT, MAINZ

1.

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

Es verwundert daher nicht, dal Kollisionen der Normen, die den
Schutzrechtsinhabern absolute Verbietungsrechte einrdumen, mit den
Regeln, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Wettbewerbsbeschrankungen
zu verhindern, auftreten kénnen. Dies gilt im Verhiltnis von Schutzrech-
ten zu den nationalen Kartellrechten ebenso, wie fiir deren Verhiltnis
zum supranationalen Kartellrecht.

Allerdings werden diese Kollisionsmoglichkeiten oft iiberbewertet. Es
wird einmal tibersehen, dal die Funktionen gewerblicher Schutzrechte —
und das gilt vornehmlich fiir das Patent — mit den Funktionen iberein-
stimmen, die der Wettbewerb hat und die zu erhalten Ziel der Kartell-
gesetzgebung ist. Zum andern wird gerade im Verhiltnis zum supranatio-
nalen Kartellrecht nicht geniigend beachtet, daf3 es Sache der nationalen
Rechtsordnungen ist, die Befugnisse der Schutzrechtsinhaber zu bestim-
men und daB bereits die nationalen Rechtsordnungen — wenn vielleicht
auch zu Unrecht — diese Befugnisse so beschneiden, daB3 ein Widerstreit
zum Kartellrecht gar nicht mehr vorliegt. SchliefSlich wird oft als Normen-

* Vortrag gehalten anldfllich der Generalversammlung der Schweizergruppe der
ATPPI vom 6. April 1972 in Basel.



kollision ausgegeben, was in Wahrheit ein rechts- und wirtschaftspoliti-
scher Zielkonflikt und damit grundsitzlich der Rechtsanwendung durch
Gerichte entzogen ist.

Soweit nun aber Normenkollisionen tatsidchlich auftreten, ist zu kldren,
ob ein nach nationalem Recht zuldssiges Verhalten eines Schutzrechts-
inhabers den Normen des supranationalen Kartellrechts widerspricht, Zu
dieser I'rage sind in den letzten Jahren mehrere bedeutsame Entschei-
dungen des Europdischen Gerichtshofes ergangen, die dessen Einstellung
zu den fraglichen Problemen erkennen lassen.

I1.

Im Vordergrund steht fiir den EuGH das Bestreben, Handelsschranken
zu beseitigen und speziell die Durchfithrbarkeit von sog. Parallelimporten
zu gewihrleisten, m.a.W. zu verhindern, dal Inhaber gewerblicher
Schutzrechte mit Hilfe ihrer Abwehranspriiche 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 zunachst - nach den
einschldgigen nationalen Patent-, Warenzeichen- und Urheberrechts-
gesetzen. Da die Rechtsordnungen der Staaten der Europidischen Wirt-
schaftsgemeinschaft keine eindeutigen Regelungen in dieser Beziehung
enthalten, ist die Frage umstritten und wird von Land zu Land, z. T. auch
fiir die einzelnen Schutzrechte unterschiedlich beantwortet. So hat fiir das
deutsche Recht der Bundesgerichtshof in dem viel erérterten Maja-Urteil
(22.1.1964, GRUR 1964, 372) die Befugnis des Inhabers eines Waren-
zeichens zur Abwehr von Parallelimporten grundsétzlich verneint (fiir die
Schweiz: Philips (1960), Saba (1958) abgestcllt auf Tauschungsgefahr).
Erhatin einerspateren Entscheidung (« Voran», 29.2.1968, GRUR 1968,
129) zugunsten des Inhabers eines Sortenschutzrechts entschieden, also die
Abwehrbefugnis bejaht und dabei angedeutet, dafl er wohl auch fiir das
Patentrecht zugunsten des Rechtsinhabers entscheiden wiirde.

Der EuGH tberpriift in seinen Entscheidungen die durch das nationale
Recht der Mitgliedstaaten gedeckten Verhaltensweisen von Schutzrechts-
inhabern auf ihre Vereinbarkeit mit drei Normen bzw. Normengruppen.
Das ist zunichst Art. 85 EWGYV, der sich mit Kartellabsprachen und abge-
stimmten Verhaltensweisen befaBt, sodann Art.86, der den MiBBbrauch
marktbeherrschender Stellungen betrifft, sowie schlieB3lich verschiedene
Vorschriften, denen gemeinsam ist, daf sie, anders als Art. 85, 86, nicht das
Verhalten einzelner Unternchmer zum Gegenstand haben.
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III.

Nach Art. 85 EWGV sind u. a. Vereinbarungen zwischen Unternehmen,
die den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeintrichtigen geeignet
sind und eine Verhinderung, Einschriankung oder Verfilschung des Wett-
bewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken,
verboten. Rechtsfolge eines VerstoBes gegen diese Norm ist Nichtigkeit
der Vereinbarung.

1. In dem das Patentrecht betreffenden Parke, Davis-Fall hatte die
Inhaberin zweier holldndischer Patente zur Herstellung von Antibiotika
drei GroBhandelsfirmen, die solche Antibiotika ohne ihre Erlaubnis in die
Niederlande importierten, auf Schadenersatz wegen Patentverletzung und
Unterlassung weiterer Patentverletzungen verklagt. Die Importe stamm-
ten zum groflen Teil aus Italien. Nach italienischem Patentrecht kénnen
Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung nicht patentiert werden.

Der Gerichtshof entschied auf Vorlage des mit dem Streit befaB8ten hol-
lindischen Gerichts, daB3 das Patentrecht, das ein Mitgliedstaat verleiht,
durch Art. 85 des Vertrags in seinem Bestand nicht berithrt wird. Er sprach
weiter mit erfreulicher Klarheit aus, dal3 die Ausiibung der Verbietungs-
rechte aus einem Patent fiir sich allein in Ermangelung einer Verein-
barung, eines Beschlusses oder einer abgestimmten Verhaltensweise nicht
unter Art. 85 fallen kann. Der restriktive Charakter des Art.85 1 EWGV
gestattet es nach der damals vertretenen Ansicht des EuGH nicht, «das
Verbot iiber die drei abschlieBend aufgezidhlten Formen von Kartellen
(Vereinbarung, BeschluB, abgestimmte Verhaltensweise) auszudehnen».

Aus dieser m. E. zutreffenden Rechtsauffassung folgt, daB3 Art.85 der
Abwehr unbefugter Importe Dritter durch den Patentinhaber nicht ent-
gegensteht. Dieses Ergebnis versteht sich eigentlich von selbst. Andernfalls
wire namlich 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 hat der Gerichtshof, entgegen dem
Vorschlag der Kommission, nicht Stellung genommen.

2. Vertragsvereinbarungen hatte der Gerichtshof'in den beiden waren-
zeichenrechtlichen Entscheidungen zu beurteilen.

In dem Grundig/Consten-Fall hatte die deutsche Firma Grundig die
franzosische Firma Consten zu ihrem Alleinvertreter in Frankreich
bestellt. Neben einem Alleinvertriebsvertrag schlossen die Parteien zu-
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sdtzlich eine Vereinbarung, wonach Consten berechtigt sein sollte, die
Grundig zustehenden Warenzeichen zu benutzen. Consten liefl aulerdem
das Grundig-Warenzeichen GINT fir sich in Frankreich eintragen. Als
zwel franzosische GroBhindler Grundig-Gerite von deutschen Handlern
bezogen und sie zu niedrigeren Preisen an franzosische Einzelhindler
verkauften, verklagte Consten sie wegen Warenzeichenverletzung,.

Dem Sirena-Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die amerikani-
sche Firma Mark Allen stellte eine medizinische Schénheitscreme her, die
sie unter dem Warenzeichen PREP auch nach Italien ausfiihrte. 1937
ubertrug 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 unabhingig von Mark Allen hergestellt. Nach dem Krieg
fithrten mehrere Firmen unter dem Zeichen PREP Creme nach Italien
ein, die der deutsche Lizenznehmer von Mark Allen hergestellt hatte und
vertrieben sie in Italien billiger als die Firma Sirena. Diese erhob Klage
wegen Verletzung ihres Warenzeichens.

In beiden Fillen qualifizierte der EuGH die auf Uberlassung bzw. Uber-
tragung von Warenzeichen gerichteten Vertrage alsVereinbarungeni. S.d.
Art.85 I. Die Vorschrift ist nach Ansicht des Gerichts anwendbar auf den
Fall, dafl 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 haben.

Dieser Standpunkt des EuGH erscheint in mehrfacher Hinsicht bedenk-
lich. Zunichst hat die auf Ubertragung oder Uberlassung eines Zeichens
gerichtete Vereinbarung eine Wettbewerbsbeschrankung weder zum
Gegenstand noch zur Folge; dies setzt jedoch Art.85 I voraus. Gewil3 kann
auf Grund der Ubertragung bzw. Erméchtigung der Erwerber bzw. der
Ermichtigte gegen unbefugten Zeichengebrauch Dritter vorgehen und
damit auch deren Handlungsfreiheit beschrinken. Diese Befugnis ist
jedoch nicht die «Folge» einer Kartellabsprache, sondern des Zeichen-
rechts selbst. Vielmehr hat sich auf Grund der Vereinbarung lediglich
die Zuordnung des Zeichens bzw. der zeichenrechtlichen Befugnisse
gedndert. Die Abwehr von Beeintriachtigungen durch Dritte, die vorher
dem urspriinglichen Zeicheninhaber zustand, ist nun seinem Rechtsnach-
folger moglich. Die Wettbewerbssituation zwischen den am Vertrag
Beteiligten und Dritten hat sich gegentiber dem status quo ante also nicht
verdndert. Es wire auch nicht zu rechtfertigen, die Zuldssigkeit der Aus-
tibung zeichenrechtlicher Befugnisse anders zu beurteilen, wenn der
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Zeicheninhaber die Marke origindr, als wenn er sie derivativ erworben
hat; nur im letzteren Falle liegt aber iiberhaupt eine Vereinbarung und
damit ein moglicher Anknuipfungspunkt fir Art.85 I EWGYV vor. Ein
Vertrag der hier zu beurteilenden Art kann die Voraussetzungen des
Art.85 1 EWGYV im tbrigen schon deshalb nicht erfiillen, weil sonst jede
Ubertragung absoluter (Herrschafts-)Rechte eine nach Art. 85 unzulissige
Vereinbarung wire.

3. Der EuGH sieht wohl, daf3 er, wenn er die Ubertragungs- bzw. Uber-
lassungsvereinbarung in toto wegen VerstoBes gegen Art. 85 T EWGYV nach
dieser Norm fiir nichtig hilt, weit iiber das von ihm verfolgte Ziel hinaus-
schief3t. Der Erwerber cines Warenzeichens wire damit ndamlich nicht nur
auBerstande, Parallelimporte abzuwehren. Es wire ihm auflerdem un-
moglich gemacht, gegen die Verwendung des Warenzeichens fiir fremde
Ware vorzugehen. Um dieser klar aus Art.85 I EWGYV folgenden Kon-
sequenz zu entgehen, schrinkt der EuGH in der Sirena-Entscheidung sein
Verdikt ein. Er hilt ndmlich fur unbedenklich solche «Kartellabsprachen
fur das gleiche Zeichen, die zur Vermeidung jeder Marktaufteilung so
gefallt wurden, daB3 sie die allgemeine Austibung der Zeichenrechte auf
Gemeinschaftsebene mit der Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen
und der Erhaltung der Markteinheitin Einklang zu bringen verméchten ».
Soweit dabei, wie im Sirena-Fall, eine volle Ubertragung des Zeichen-
rechts in Frage steht, kann damit offensichtlich nur eine Ubertragungs-
vereinbarung gemeint sein, die den Erwerber wohl zur Abwehr «dritter »
Verletzer, nicht aber auch zur Verhinderung von Parallelimporten in-
standsetzt. Aber wie sollte eine derartige Vercinbarung beschaffen sein?
Sicher ist, daB hierfiir nicht das dingliche Ubertragungsgeschift in Frage
kommt, da die Ubertragung einer entsprechend «aufgespaltenen» Befug-
nis mit dinglicher Wirkung nicht moglich ist. Es bleibt daher nur eine mit
der Ubertragung einhergehende Verpflichtung des Erwerbers, also eine
schuldrechtliche Vereinbarung. (Darin lage aber wohl erst eine Wett-
bewerbsbeschrinkung). Was, wenn sie fehlt? Soll dann wirklich auch die
dingliche Ubertragung unwirksam sein? Soll woméglich das Recht an
der ibertragenen Marke erloschen? Andererseits: was soll geschehen, wenn
zwar eine wirksame Verpflichtung des Erwerbers, nicht gegen Parallel-
importe vorzugehen, besteht, der Erwerber sich aber nicht daran hilt?
Hier diirften doch, eben weil es an einer beanstandbaren Vereinbarung
fehlt, die Sanktionen des Art.85 nicht eingreifen. Das bedeutet aber, dal3
durch eine entsprechende Vertragsgestaltung die Verbotsnorm des Art. 85
umgangen werden konnte.
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4. Dem Bemiihen, zwischen — dem EuGH unerwiinschter - Abwehr von
Parallelimporten und dem keinesfalls zu beanstandenden Vorgehen gegen
die unbefugte Benutzung eines Warenzeichens fiir fremde Ware zu diffe-
renzieren, entspricht die Unterscheidung, die der EuGH zwischen Bestand
des Rechts und seiner Austibung trifft. So sollen — wie mehrfach formuliert
wird — die nationalen gewerblichen Schutzrechte durch Art.85 in ihrem
Bestand nicht beriihrt werden; doch kénne ihre Ausiibung unter die in
dieser Vorschrift ausgesprochenen Verbote fallen. Das sei dann der Fall,
wenn die Ausiibung «Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartellab-
sprache» sei.

Ritselhaft bleibt hierbei die Verknupfung von Ausiibung des Schutz-
rechts mit den Voraussetzungen des Art. 85 EWGYV, Ein Tatbestandsmerk-
mal «Ausiibung 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. Wiirde der Inhaber eines Schutzrechts dieses einem Dritten
im Wege einer Vereinbarung zur Ausiibung tiberlassen und ihm hierbei
vertragliche Beschrankungen auferlegen, lieBe sich sinnvoll fragen, ob ein
solche Beschrinkungen enthaltender Vertrag sich als Vereinbarung im
Sinne des Art. 85 darstellt und — bejahendentalls — ob nicht dennoch die
Anwendbarkeit dieser Vorschrift dadurch ausgeschlossen wird, weil sich
die Vereinbarung auf ein gewerbliches Schutzrecht bezicht. Fehlt es hin-
gegen an einer Vereinbarung im Sinne des Art.85 — reine Zeicheniiber-
lassungsvertrige 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 Austibung eines Schutzrechts gegen eben diese
Vorschrift verstoBen kann. Sie kann dann auch nicht «Gegenstand,
Mittel oder Folge einer Kartellabsprache» sein.

Davon abgesehen ist aber die Unterscheidung zwischen Bestand und
Ausiibung des Rechtsin bezug aufdie Verbietungsrechte des Schutzrechts-
inhabers nicht haltbar. Sieht man einmal von der vertraglichen Verwer-
tung von Schutzrechten ab, so besteht deren Ausiibung darin, dal3 der
Inhaber die Abwehrrechte, die ihm sein Schutzrecht gewahrt, gegeniiber
Storern geltend macht. Wiirde man ihm seine Abwehrrechte entziehen, so
wiirde, eben weil diese den wesentlichen Inhalt seines Schutzrechtes aus-
machen, das Schutzrecht selbst, d.h. in seinem Bestand beeintrichtigt.
Das will natiirlich auch der EuGH nicht. Er will vielmehr nur die Ver-
hinderung von Parallelimporten unméglich machen oder, wie es allge-
meiner das Sirena-Urteil formuliert, den Fall treffen, daf} die « Einfuhr aus
anderen Mitgliedstaaten stammender, das gleiche Warenzeichen tragen-
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de Erzeugnisse unter Berufung auf das Zeichenrecht verhindert wird ».
MiBbrduchliche Verwendung eines Zeichens fir fremde Ware soll der
Zeicheninhaber — nach wie vor — verhindern kénnen. Der EuGH verkennt
freilich, daf3 ein derart differenzierendes Ergebnis durch Riickgriff auf
das Begriffspaar Bestand/Ausiibung nicht zu rechtfertigen ist. Denn wenn
dem Zeicheninhaber auch nur die Befugnis zur Abwehr von Parallel-
importen — unterstellt, sie steche thm nach nationalem Recht zu — entzogen
wird, trifft man zugleich — wenn auch nur partiell — das Recht in seinem
Bestand. In Wahrheit will der EuGH zwischen zulédssiger und unzulissiger
Geltendmachung von Abwehranspriichen differenzieren, das aber ist vom
Boden des supranationalen Wettbewerbsrechtes her unméglich. Fir den
Umfang der Verbietungsrechte sind allein die nationalen Rechtsord-
nungen zustdndig.

Iv.

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

Im Parke, Davis-Urteil stellt der EuGH fest, dafl die Ausiibung der
Rechte aus einem Patent fiir sich allein nicht die Voraussetzungen des
Art. 86 erfiille; anders sei die miB3brauchliche Ausnutzung des Patent-
schutzes zu beurteilen. Ein Miflbrauch liege nicht notwendigerweise
schon deswegen vor, weil der Preis des patentierten Erzeugnisses hoher sel
als der des nicht geschiitzten Erzeugnisses. Spater (Sirena, Polydor) wird
der hthere Preis als entscheidendes Indiz fir einen Mif3brauch angesehen,
wenn er besonders hoch und sachlich nicht gerechtfertigt ist.

Gegen diese — sehr allgemein gehaltenen — Ausfithrungen ist nichts ein-
zuwenden. Entsprechende AuBerungen enthilt das Sirena-Urteil. Zum
Erfordernis der «beherrschenden Stellung» verlangt das Gericht, der
Zeicheninhaber miisse die Macht haben, die Aufrechterhaltung eines
wirksamen Wettbewerbs auf einem erheblichen Teil des zu beriicksich-
tigenden Marktes zu verhindern ; dabei sei insbesondere das etwaige Vor-
handensein und die Stellung von Herstellern oder Verteilern zu bertick-
sichtigen, die gleichartige oder substituierbare Waren vertricben. Kon-
kretere Hinweise darauf, wann dies zutreffen kann, enthilt das Polydor-
Urteil, das eine Sonderstellung gegeniiber den bisher besprochenen Ent-
scheidungen einnimmt.
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Die deutsche Grammophon-Gesellschaft verbreitet dic von ihr herge-
stellten Schallplatten in den EWG-Landern, indem sie sie tber dortige
Tochtergesellschaften absetzte, so tber die Iirma Polydor S.A., Paris,
deren Kapital sie zu 99,559, hilt. Ein deutscher Grofhidndler erwarb
Schallplatten, die die Deutsche Grammophon-Gesellschaft an Polydor
geliefert hatte, auf dem Umweg iiber die Schweiz und bot sie seinen deut-
schen Kunden an. Die Grammophon-Gesellschaft erblickte hierin eine
Verletzung ihres Verbreitungsrechts fiir Deutschland nach § 85 URG und
rief das deutsche Gericht an.

Die Besonderheit der Entscheidung besteht darin, dalB3 sie sich nicht
mehr auf Art. 85 EWGV stiitzt. Dementsprechend lautet der Tenor:

«Es verstoBt gegen die Normen iiber den freien Warenverkehr im
Gemeinsamen Markt, wenn ein Hersteller von Tontriagern das ihm nach
der Gesetzgebung eines Mitgliedstaates zustehende ausschliefliche Recht,
die geschiitzten Gegenstidnde in Verkehr zu bringen, ausiibt, um in diesem
Mitgliedstaat den Vertrieb von Erzeugnissen, die von ihm selbst oder mit
seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat verkauft worden sind,
allein deshalb zu verbieten, weil dieses Inverkehrbringen nicht im Hoheits-
gebiet des ersten Mitgliedstaates erfolgt ist.»

Der EuGH befaBt sich, wie er selbst ausdriicklich sagt, mit der Rechts-
lage, die sich ergibt, wenn eine unter Art. 85 subsumierbare Vereinbarung
nicht vorliegt. Fiir diesen Fall prift er, ob die Ausiibung eines Schutz-
rechts «nicht gegen andere Vertragsvorschriften, insbesondere diejenigen
iiber den freien Warenverkehr, versto3t», Er zieht dazu «die Grundsitze
fur die Verwirklichung eines einheitlichen Marktes zwischen den Mit-
gliedstaaten» heran, die er in Art.3 lit. f sowie den Art.30ff. EWGV
niedergelegt sicht.

Nach dem im Abschnitt « Grundsitze» stehenden Art. 3 lit. f umfaBt die
Tatigkeit der Gemeinschaft — u.a. — «die Errichtung eines Systems, das
den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen Marktes vor Verfdlschungen
schitzt». Die Art.30ff. verpflichten die Mitgliedstaaten grundsitzlich
keine Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote oder -beschrinkungen
einzufithren bzw. aufrecht zu erhalten. Davon 146t Art.36 Ausnahmen
«aus Griinden der 6ffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum
Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder
Pflanzen, des nationalen Kulturguts von kiinstlerischem, geschichtlichem
oder archiologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen
Eigentums » zu. Nach Satz 2 des Art. 36 diirfen die nach Satz 1 zuldssigen
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Verbote oder Beschrinkungen «jedoch weder ein Mittel zur willkiirlichen
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschrinkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten darstellen».

Insbesondere aus Art.36 EWGYV entnimmt der EuGH den — schon in
fritheren Entscheidungen anzutreflenden — Satz, dal3 der EWGYV zwar den
Bestand der durch nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaates einge-
riumten gewerblichen Schutzrechte nicht beriihrt, die Ausiibung dieser
Rechte aber unter die Verbote des Vertrags fallen kann. Er folgert daraus
die im Tenor ausgesprochene Unzuldssigkeit einer Abwechrklage. Be-
schriankungen der Freiheit des Handels, soweit sie nicht zur Wahrung der
Rechte berechtigt seien, die den «spezifischen Gegenstand dieses Eigen-
tums» ausmachten, seien nicht erlaubt. Das wesentliche Ziel des Ver-
trags, der ZusammenschluB3 der nationalen Mirkte zu einem einheitlichen
Markt, sei nicht zu erreichen, wenn Privatpersonen auf Grund der ver-
schiedenen Rechtssysteme der Mitgliedstaaten die Moglichkeit hitten,
den Markt aufzuteilen und willkiirliche Diskriminierungen oder ver-
schleierte Beschrdnkungen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten
herbeizufiihren.

Auch dieses Urteil hilt kritischer Priifung nicht stand. Die allgemeinen
Grundsédtze fur die Verwirklichung eines einheitlichen Marktes zwischen
den Mitgliedstaaten geben keine Antwort auf die hier zu entscheidende
Rechtsfrage. Das gilt einmal fur Art. 3 lit.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
MaBgabe des Vertrages und der darin vorgesehenen Zeitfolge» zu ver-
wirklichen sich verpflichtet haben. Die Art. 301, einschlieBlich des Art. 36,
richten sich ganz eindeutig an die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Man
miilte also vorweg gewissermaflen eine «Drittwirkung» dieser Vor-
schriften auf Einzelpersonen annehmen. Dem steht, von anderen Bedenken
abgesehen, vor allem entgegen, daB3 der Vertrag an anderer Stelle, nimlich
in den Art.85 und 86 Verhaltensnormen fiir die einzelnen Unternehmen
auffiithrt. Allein schon wegen ihres belastenden Charakters mul3 diese
enumerative Regelung als erschépfend angesehen werden, was der EuGH
in der Parke, Davis-Entscheidung selbst festgestellt hat. Dazu kommt, da3
die Art. 30{f. nur von mengenmiBigen Einfuhrbeschrinkungen handeln.
Die aus ganz anderen Grunden verliehenen und geltend gemachten Ver-
bietungsrechte aus gewerblichen Schutzrechten sind hier sicher nicht
gemeint. Selbst wenn man dies aber annehmen wiirde, bliebe unerfindlich,
wieso die Geltendmachung dieser Verbietungsrechte eine «willkiirliche
Diskriminierung» oder eine «verschleierte» Handelsbeschrankung sein
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soll. Keine Erkldrung dafiir enthilt der Hinweis des EuGH auf den
«spezifischen Gegenstand dieses Eigentums». Woraus will der EuGH die-
sen herleiten? Worum es in Wahrheit geht, zeigt sich sofort, wenn der
EuGH feststellt, das beanstandete Verhalten der Schutzrechtsinhaber
verstoBe gegen das wesentliche Ziel des Vertrages, den Zusammenschlull
der nationalen Mirkte 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 tiberschreitet damit die Grenzen seiner Gestaltungsbefug-
nis. Das zeigt sich auch an seinem Stil der Rechtsfindung. Weithin fehlt es
an einer exakten Priifung der Tatbestandsmerkmale einzelner Vorschriften
des EWGV. Andererseits kreiert der EuGH Tatbestandserfordernisse, die
der EWGYV nicht enthilt und fiir deren Aufstellung auch bei einer anzu-
erkennenden rechtsschopferischen Fortbildung des Rechts kein Raum sein
kann. Diese Spruchpraxis ist offensichtlich getragen von dem Bestreben,
die Freiheit des zwischenstaatlichen Wettbewerbs zu wahren. So sehr
dieses Bemiithen Verstindnis verdient, kann dennoch nicht nachdriicklich
genug vor den Ergebnissen dieser Rechtsprechung, die mit dem klaren
Text des Vertrags unvereinbar sind, gewarnt werden. SchlieBlich ist der
EuGH ein Gericht und folglich an die bestchenden Rechtsvorschriften
gebunden. Gerade ein Gericht kann nicht seine Befugnisse aus angeblichen
allgemeinen Aufgaben ableiten, seine Aufgabe richtet sich vielmehr nach
den ithm tibertragenen Befugnissen.

Es tut mit leid, daB3 ich in das vielfache Lob fiir diese Entscheidungen
(Johannes, Schréter) nicht einstimmen kann. Eine akzeptable Losung
dieses Problems ist nur durch die zustdndige Legislative moglich, sobald
die Regierungen den Weg dazu durch entsprechende Vereinbarungen
freigemacht haben.



Offenbarung und Erfindungsnachweis
bei chemischen Patentanmeldungen®

A. HUNI, BASEL

Uber Offenbarung und Erfindungsnachweis bei chemischen Patent-
anmeldungen in gedrangter Form zu referieren, ist nicht einfach. Zu viele
Fragen hingen mit diesen umstrittenen Begriffen zusammen, als da3 man
sie auf kleinem Raum auch nur annihernd erschopfend behandeln konnte.
Es kann sich daher im Folgenden nur darum handeln, die beiden Problem-
kreise in groben Ziigen darzustellen. Dartiber hinaus mull vorausge-
schickt werden, daB diese Darstellung aus der personlichen Sicht des Ver-
fassers geschieht.

Bei den folgenden Betrachtungen soll folgende Definition fiir 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 gegeniibertreten, 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 urspriing-
lichen Unterlagen so eindeutig definiert und offenbart sein muf, daB sie

* Der Beitrag entspricht einem kurzen Referat, gehalten anlia3lich eines Besuchstages
von Delegierten verschiedener europiischer Patentimter und Patentgerichte bei den
Firmen CIBA-GEIGY AG, F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G. und SANDOZ A.G. als
Einleitung zu einer Diskussion. DemgemiB ist der Beitrag nicht als eine abschlieBende
Darstellung irgendeines bestimmten Patentrechtes gedacht. Entsprechend sind auch die
Literaturhinweise nicht erschépfend, sondern nur beispielsweise, meist aus dem deutschen
Fachschrifttum, ausgewahlt.



von anderen Lehren abgrenzbar ist und von einem Fachmann ohne erfin-
derisches Zutun nachvollzogen werden kann, sofern er die angegebenen
Losungsmittel zur Hand hat?'-2 3.4, Der Fachmann mul} also z.B. in der
Lage sein, durch Umsetzung der angegebenen Ausgangsmaterialien das
erfindungsgemife Verfahren im angegebenen Sinne ablaufen zu lassen,
die vorgeschlagenen Mittel bestimmungsgemi8 zu verwenden, oder durch
Umsetzung angegebener Ausgangsstoffe den neuen Stoff herzustellen,
jeweils vorausgesetzt, daf er die notigen Ausgangsprodukte zur Hand hat.

Wie steht es aber mit den sogenannten Attributen der patentfahigen
Erfindung? Miissen und kénnen 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 zihlt die Neuheit, die Erfin-
dungshoéhe und der technische Fortschritt und damit auch der sogenannte
«technische Effekt» bei Analogieverfahren oder analogen neuen Stoffen.
Bei dieser Kategorie von Attributen liegt esin der Natur der Sache, daf sie
nicht offenbart, sondern daf ihr Vorliegen nur nachtréiglich negativ da-
durch glaubhaft gemacht werden kann, dall im Stand der Technik nichts
zu finden ist, was der offenbarten Erfindung gleich, sehr dhnlich bzw.
gleichwertig wire. Es ist einleuchtend, daBB 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 spédteren Glaubhaftmachung von
Qualititen, die der offenbarten Erfindung inherent sind. Diese Glaubhaft-
machung kann jederzeit, wenn gefordert, durchgefithrt werden?.

Die zweite Kategorie von Attributen, dicjenigen, die sich direkt, los-
gelost vom Stand der Technik, feststellen lassen, beinhaltet die soziale
Brauchbarkeit, die gewerbliche Verwertbarkeit und die Ausfiithrbarkeit.

Die soziale Brauchbarkeit und die gewerbliche Verwertbarkeit diirften
in der Praxis bei jeder ein neues chemisches Verfahren oder einen neuen
chemischen Stoff betreffenden Erfindung als gegeben betrachtet wer-
den?: 8, Soziale Brauchbarkeit ist ndmlich ein sehr weitgespannter Begriff,
1 Trostept, GRUR 1960, 55 1.

2 Appetitziigler, GRUR 1966, 312 ff.
8 BemL, GRUR 1961, 31811

¢ Werssig, GRUR 1965, 396 ff.
1a.a.0.

® BLum und PEprazzing, Bd.I, 134 (1957)
¢ BENKARD, S.157 (5. Auflage)
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der sogar die Befriedigung eines isthetischen Bediirfnisses umfaB3t und
daher sicher auch die Schaffung eines neuen chemischen Verfahrens oder
eines neuen chemischen Stoffes beinhaltet. Ferner 1aBt sich jedes chemische
Verfahren in einem Gewerbebetrieb durchfithren und jeder chemische
Stoff in einem solchen Betrieb herstellen”.

Lediglich bei den Verwendungs-Erfindungen mag es Fille geben, wo
soziale Brauchbarkeit oder die gewerbliche Verwertbarkeit fehlt, letzteres
vielleicht bei einem sogenannten Heilverfahren, sofern man die Ausfiih-
rung dieses Verfahrens nicht als gewerbliche T4tigkeit bezeichnen kann.
Hier 148t sich jedoch argumentieren, dal3 die Erfindung einer erstmaligen
medikamentésen Verwendung einer bekannten Verbindung insofern
gewerblich verwertet wird, als sie zur gewerblichen Herstellung und zum
Verkauf eines entsprechend ausgestatteten Medikamentes fithrt8. Damit
kénnte eine solche Verwendungserfindung patentfiahig sein, denn un-
ethisch kann man sie nicht nennen.

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

Bei dem Attribut der Ausfiihrbarkeit (Beniitzbarkeit) hingegen ist die
Offenbarung relevant. Das Erfordernis der Ausfithrbarkeit geht weiter als
dasjenige der Wiederholbarkeit. Letztere betrifft nur die eigentliche Lehre
zum technischen Handeln und muf3, wie wir gesehen haben, bereits durch
die urspriingliche Offenbarung sichergestellt sein. Durch das Erfordernis
der Ausfiithrbarkeit hingegen soll verhindert werden, daB sich der Patent-
inhaber ein Monopol iiber die Laufdauer des Patentes hinaus dadurch
sichert, dal} er zwar eine in sich wiederholbare Lehre beschreibt, aber
sonstige Informationen, die fiir die Beniitzung der Erfindung notwendig
sind, zuriickhdlt. Der Fachmann muf3 z.B. auch in der Lage sein, sich
etwa neue, zur Ausfithrung der Erfindung notige Mittel, wie mikrobio-
logische Stimme oder neue chemische Ausgangsstoffe, zu beschaflen bzw.
herzustellen, oder er mul} wissen, auf welchem Sektor er die Erfindung
zweckmiBig einsetzen kann, z. B. e¢inen neuen Stoff als Pharmazeutikum,
als Textilhilfsmittel, als Polymerisationsbeschleuniger usw. Da diese
Information nicht die Erfindung als solche, sondern lediglich ihre Beniit-
zung betriflt, so ist es ausreichend, wenn sie in den erteilungsreifen Unter-
lagen erscheint, denn erst mit der Patenterteilung wird endgiiltig der
Abtausch «AusschlieBungsrecht» gegen «volle Orientierung der Offent-

7 BENKARD, S.157-158 (5. Auflage)
8 WinbiscH, GRUR 1971, 5501,



lichkeit» vollzogen. Das heifit, die zur Sicherung der Ausfithrbarkeit not-
wendige Information kann im Priifungsverfahren beigebracht werden % 19
11, 12,13

In Anwendung auf mikrobiologische Verfahren unter Zuhilfenahme
eines neuen Mikroorganismenstammes wirde dies bedeuten, dafl der
Mikroorganismus am Anmeldetag so ausreichend charakterisiert sein
mul}, daB3 die wiederholbare technische Lehre definiert ist, oder, wenn dies
in der Beschreibung nicht méglich ist, dal die Anmeldung einen Hinweis
auf seine Deponierung enthalten muf3. Der Offentlichkeit allgemein und
frei zugadnglich sein mufl der Stamm jedoch erst von der Patenterteilung an.

Zusammenfassend zeigt sich, dafl der Anmelder am Anmeldetag ledig-
lich die seine Erfindung verkérpernde technische Lehre in einer wieder-
holbaren Form offenbaren muf3. Dieses Ergebnis stimmt auch damit tiber-
ein, daBl die gesetzlichen Anforderungen an eine Offenbarung der Erfin-
dung in der Patentanmeldung und an den Gehalt einer neuheitsschiad-
lichen Vorpublikation in zahlreichen Patentgesetzen gleich sind, und dal3
tatsichlich das hier fiir die Anmeldung als gentigend erachtete Ausmal an
Offenbarung in der Praxis auch als ausreichend fiir die Offenbarung einer
Erfindung im Stand der Technik angesehen wird 4.

Dartiber hinaus mull der Anmelder bis zur Erteilung den Fachmann
durch gegebenenfalls weitere Angaben in die Lage versetzen, die Erfindung
zu benitzen, wozu die Beschreibung der Herstellung von Ausgangs-
stoffen und des Anwendungsgebietes (Zweckes) der Erfindung gehért,
soweit diese nicht naheliegen. Alles andere, vor allem Erfindungshohe,
technischer Fortschritt, technischer Effekt, soziale Brauchbarkeit und
gewerbliche Verwertbarkeit, ist eine Frage von Erfindungsqualititen;
diese konnenim 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 jedoch bei den sogenannten patentfihigen
Analogieverfahren gleich.

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

® BENKARD, S.156 (5. Auflage)

10 BENKARD, S.896 (5. Auflage)

11 Ber, GRUR 1961, 31811

12 TrsTEDT, GRUR 1960, 55

13 Werssic, GRUR 1965, 396

14 Nasterskr, GRUR int. 1972, 431.
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zeutika, der Kunststoffe, der Kosmetika usw., neue, kommerziell verwert-
bare und damit ein Bediirfnis befriedigende Produkte zu schaffen. Es steht
ihm dabei die Unendlichkeit moglicher neuer Verbindungen offen und in
diese Unendlichkeit greift seine schépferische Phantasie. Oft geht er dabei
von einem konkreten Ansatzpunktim Stande der Technik aus. Aber davon
gibt es meist eine Unzahl, und es bleibt seiner Intuition vorbehalten, einen
solchen Ansatzpunkt zu wihlen und in derjenigen Richtung vorzugehen,
daB er zu einem wertvollen Resultat gelangt. In anderen Fillen aber geht
der Chemiker sozusagen vom Nichts aus, er antizipiert eine neue Kérper-
klasse als wertvoll auf'seinem Gebiet, d. h. er macht eine Pioniererfindung.
Wie dem auch sei, in der Regel denkt hier der Chemiker zunichst nicht
an einzelne Verbindungen, sondern er denkt in allgemeinen Begriffen oder
anders ausgedriickt, in Stoffbereichen. Der Chemiker operiert hier mit
Begriffen einer der Erfindungsidee addquaten 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-
rungssitzen, die sich als Realitét in der Forschung bewahrt haben.

Erstin einem zweiten Schritt wird der Erfinder dazu iibergehen, gedank-
lich aus dem StofI'bereich spezielle Verbindungen herauszuschilen, in
denen er seine Erfindung materialisieren will. Auf Grund verschiedenster
Annahmen iiber die kommerziellen Chancen solcher cinzelner Verbin-
dungen, wobei oft die Uberlegung mitspielt, welche Ausgangsstofle gerade
am besten erhiltlich oder am billigsten sind, werden dann die verschiede-
nen Verbindungen hergestellt, welche dic Beispiele der Patentanmeldung
bilden. Nicht sie sind die Erfindung, sondern sie materialisieren verschie-
dene Erscheinungsformen der Erfindung, die abstrakter Natur ist.

Fiir eine ausreichende Offenbarung der Erfindung geniigt es daher an
sich, wenn der Erfinder in der Anmeldung den Stoffbereich, in dem sich
seine Erfindung materialisieren 148t, definiert und, wenn dies nicht offen-
sichtlich ist, wie Verbindungen dieses Typs hergestellt werden konnen.
Wenn der Fachmann allerdings bei der Materialisierung der Erfindung auf
Schwierigkeiten stof3t, indem sich eine betrachtliche Zahl von verniinfti-
gerweise vorstellbaren Verbindungen des angegebenen Typs in der offen-
barten oder in naheliegender Weise nicht herstellen 146t, dann allerdings
ist die Offenbarung in dieser allgemeinen Form ungeniigend.

Nun ist es oft so, dafl von amtlicher Seite eine Erfindung als unzurei-
chend offenbart beanstandet wird, weil ein recht groBer Stoffbereich als
Erfindung offenbart wird, aber nur wenige Herstellungsbeispiele gezeigt
werden. Diese Beanstandung diirfte in dieser Form nicht gerechtfertigt
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sein. Sie kann nicht mit «fehlender Erfindungswirklichkeit» begrindet
werden, denn eine solche betrifft nicht den urspriinglichen Umfang der
Exemplifizierung, sondern héchstens das Ergebnis einer Nachpriifung der
offenbarten Erfindung. Die Beanstandung wegen mangelnder Offen-
barung einer Erfindung ist erst dann gerechtfertigt, wenn der Priifer kon-
krete Zweifel daran dulBlern kann, dal3 gewisse, verniinftigerweise vorstell-
bare Verbindungen des angegebenen Typs fiir den Fachmann herstellbar
sind. Kann er das, so ist es Sache des Anmelders, seinerseits glaubhaft zu
machen, dal3 auch diese Verbindungen gemiB den allgemeinen Angaben
hergestellt werden konnen. Dies kann gegebenenfalls durch Erfahrungs-
sitze, Hinweise auf das Fachwissen, Analogieschliisse oder schlieBlich
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 konnen. Auf alle Iille sind sie gutachtlich bei der Beurteilung der
Offenbarung zu beriicksichtigen®. Auf diese Frage der Zahl von Beispie-
len, die fiir eine solche Glaubhaftmachung gefordert werden, soll spater
noch einmal zurtickgekommen werden.

Kurz gestreift werden soll zuerst noch ein weiteres, die Offenbarung der
eigentlichen Erfindung betreffendes Problem. Wenn ndmlich der An-
melder oder Patentinhaber aus irgendeinem Grund, sei er erfindungs-
wesentlich oder nur formaler Natur, zu einer Einschrinkung seines
Schutzrechtes gezwungen wird, so ist zu untersuchen, ob der einge-
schrankte Erfindungsgegenstand urspriinglich offenbart war oder ob er
nicht vielmehr eine neue, nicht vorgezeichnete Auswahl darstellt, die z. B.
fiir einen spateren Anmelder patentfihig sein konnte, was zu einer Datums-
verschiebung fithren mii3te.

In dieser Situation st6t man im Priifungsverfahren oft auf groBe formale
Schwierigkeiten meist redaktioneller Natur, indem bei der Beurteilung der
Frage der Offenbarung sehr am Wortlaut der urspriinglichen Unterlagen
gehaftet wird. Man sollte aber grundsitzlich aufalles einschrinken konnen,
was fiir den Fachmann der Natur der Sache und nicht unbedingt nur dem
Wortlaut nach erkennbar offenbart ist, und zwar ohne daB3 der einge-
schriankte Gegenstand als besonders bevorzugt oder erfindungswesentlich
gekennzeichnet sein miiBte %17, Die Qualitit einer Erfindung muB} ja, wie
wir gesehen haben, nicht Gegenstand der urspriinglichen Offenbarung
sein.

15 BeiL, GRUR 1971, 382 {T.
1% Werssic, GRUR 1965, 396 ff.
17 Bem., GRUR 1966, 597 ff.
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Hierher gehort auch das Problem des «Disclaimers». Stellt sich ein
(oder mehrere) Stoff(e) aus dem beanspruchten Stoffbereich als bekannt
heraus, 148t aber seine Beschreibung keinerlei Grund fiir den Fachmann
erkennen, die restlichen Verbindungen aus dem Stoff bereich herzustellen
(z.B. keine Beschreibung der Wirkung), so sollte der ganze Stoffbereich
mit einem «Disclaimer» fiir die vorbekannte Verbindung unter Schutz
gestellt werden konnen, und zwar unabhingig davon, ob die vorbekannte
Verbindung tatsdchlich den gleichen Zweck erfiillt. Der neue Anspruch ist
in seiner Definition klar, er ist ebenso einheitlich wie der urspriingliche
Anspruch, denn alle noch beanspruchten Verbindungen besitzen immer
noch die gleiche Gemeinsamkeit. Esliegt auch keine neue, in den urspriing-
lichen Unterlagen nicht offenbarte Erfindung vor, denn der Ausschlufl
eines Teils der Erfindung wurde ja nicht wegen eines fiir den Fachmann
verborgenen, die Natur der Erfindung betreffenden Mangels vorgenom-
men, sondern wegen eines fir jeden Fachmann offenkundigen formellen
Mangels, niamlich fehlender Neuheit. Das heilt, der mit dem Stand der
Technik vertraute Leser der Patentschrift konnte die Einschrinkung selbst
ohne irgendwelche Versuche als selbstverstindlich und notwendig er-
kennen.

Desgleichen sollte a fortiori ein Anspruch gewidhrbar sein, in dem von
Anfang an unter den genannten Bedingungen ein bekanntes Glied eines
StofTbereiches ausgeschlossen ist. Bei all dem wird natiirlich vorausgesetzt,
daB man fiir den eingeschriankten Teil Erfindungshéhe und technischen
Fortschritt gegeniiber dem Stand der Technik glaubhaft machen kann.

Dies bringt uns zum zweiten Hauptpunkt des Referates, namlich dem
Erfindungsnachweis, worunter der Nachweis der Erfindungshohe und des
technischen Fortschritts im Priifungsverfahren verstanden werden soll.
Dabel ist das Wort « Nachweis» falsch gewéhlt. Ein solcher wird nicht
verlangt; es geniigt eine « Glaubhaftmachung» 8.

Erfindungshohe fiir einen neuen Stoff bereich ist einerseits dann gegeben,
wenn die Verbindungen des neuen Stofl'bereiches nur auf Grund eines
neuen, criinderischen Verfahrens hergestellt werden kénnen **. Erfindungs-
héhe liegt anderseits vor, und dies wird der hidufigere I'all sein, wenn den
Verbindungen des neuen Stoftbereiches tiberraschend wertvolle Eigen-
schaften zukommen.

Der technische Fortschritt ist gleichzusetzen mit der Befriedigung eines
bestehenden Bediirfnisses. Im ersten Fall ist die Befriedigung eines Bediirf-

18 ygl. Anthradipyrazol, GRUR 1970, 408 ff.
1 TrisTEDT, GRUR 1960, 55 fF.
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nisses darin zu sehen, daf3 ein der Technik noch nicht zuginglicher Stofi-
bereich realisiert werden konnte. Im zweiten Fall mul} glaubhaft gemacht
werden, dalB3 die iberraschenden Eigenschaften der Verbindungen des
neuen, aber an sich theoretisch schon vorher zugédnglichen Stoffbereichs
bei ihrer Verwertung ein noch nicht bestehendes Bediirfnis befriedigen.
Dies kann damit zutreffen, daB3 die Vertreter des neuen Stoffbereichs
Wirkungen zeigen, welche bekannte Verbindungen nicht, oder nicht im
gleichen MaBe oder nicht in allen Fillen zeigen. Dabel miissen diese Félle
gar nicht zahlreich sein. So entspricht es sicher der Befriedigung eines
bestehenden Bediirfnisses, wenn einzelnen Menschen, die wegen ciner
individuellen Unvertriglichkeit oder Resistenz mit bekannten Mitteln
nicht oder nicht mehr behandelt werden kénnen, mit den neuen Mitteln,
und sei es auch nur fiir eine kurze Zeit, geholfen werden kann.

Die Befriedigung eines bestehenden Bediirfnisses kann auch darin liegen,
daB der neue Stoffbereich als soundsovielter Weg aufgrund von Erfah-
rungsgrundsitzen neben gleich wirksamen bekannten Verbindungen den-
noch von der Offentlichkeit als niitzlich akzeptiert wird2¢, oder daf3 er
billiger ist.

Wie sieht es nun mit der Glaubhaftmachung der Erfindungshshe und
des technischen Fortschritts in der Praxis aus? Der Anmelder vertritt a
priori mit der Einreichung der Anmeldung die Meinung, der neue Stoff-
bereich sei erfinderisch und fortschrittlich. Wenn berechtigte Zweifel
gedullert werden, wird er dies im Priifungsverfahren, wenn nétig, an
einzelnen Ausfihrungsformen konkret, z.B. durch Versuche, glaubhaft
machen. Bei der Diskussion dariiber, ob dadurch das Vorliegen von Er-
findungshéhe und technischem Fortschritt fiir den beanspruchten Stoff-
bereich insgesamt glaubhaft gemacht ist, kann sich sowohl das Amt als
auch der Anmelder auf Erfahrungssitze berufen?. Dabei ist auch zu
beriicksichtigen, dafl nicht jede Ausfithrungsform einer Erfindung tech-
nisch fortschrittlich sein mull und dall dem Anmelder in Zweifelsfillen
Erfindungshohe zuzubilligen ist. Erst wenn unter Berticksichtigung dieser
Gesichtspunkte von einer Glaubhaftmachung der Erfindungsqualitdten im
Rahmen des Stoffbereiches nicht gesprochen werden kann, muf3 der An-
melder durch weitere Versuche an vorliegenden oder nachzubringenden
Beispielen die verlangte Glaubhaftmachung erbringen. Hier wie vorher
bei der Irage, ob die Wiederholbarkeit der technischen Handlung im
Umfang des ncuen Stoffbereichs ausreichend glaubhaft gemacht ist,

20 vgl. auch Anthradipyrazol, GRUR 1970, 408 {1.
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besteht die Gefahr, dal konkrete Versuche an einer zu groffen Zahl von
individuellen Verbindungen verlangt werden.

Hier gilt es zu bedenken, dal diese zusitzlichen Beispiele und Versuche
eine enorme kosten- und arbeitsmiBige Belastung fiir den Anmelder dar-
stellen. Dazu kommt, dal} diese Arbeiten forschungsmibig steril sind und
im Gegenteil ein bedeutendes Forschungspotential brachlegen. Diese
Forderungen nach weiterem Material werden ja zu einem Zeitpunkt an
den Erfinder herangetragen werden, in dem er sich bereits neuen Projekten
zugewandt hat, deren Bearbeitung er nun unterbrechen mub.

Wenn man bedenkt, dal selbst in Landern ohne materielle Priifung nur
ein minimer Bruchteil der Patente spiter in einen Verletzungsstreit oder
ein Nichtigkeitsverfahren verwickelt wird, so fragt man sich, ob ein so
groBer Aufwand berechtigt ist oder ob man nicht viel mehr Gewicht auf
eine wirklich groB3ziigig gehandhabte Glaubhaftmachung legen sollte. Im
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren hat der sachkundige Konkurrent
ja Gelegenheit, sich zu wehren, wenn er findet, der beanspruchte Stoff-
bereich behindere thn ungerechtfertigterweise. Dabel ist zu bedenken, daB3
je nach Landesrecht der Konkurrent iiber das Nichtigkeitsverfahren Zu-
tritt zum hoéchsten Gericht hat, wihrend der Anmelder in seinem Bemii-
hen, fiir seine miihsam errungenen Forschungsresultate ausreichenden
Schutz zu erhalten, oft in der Beschwerdeinstanz die letzte Instanz vor-
findet. Es wire daher ungerecht, den Anmelder im Anmeldeverfahren
durch hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Wiederholbar-
keit, der Erfindungshéhe und des technischen Fortschritts im Rahmen des
gesamten Stoff bereiches zu belasten.

Aber auch von einem anderen Standpunkt aus wire es unrichtig, dem
Erfinder weitgehende Forderungen nach weiteren experimentellen Bei-
spielen und Daten zu stellen. Da namlich diesen Forderungen aus den
dargelegten rein okonomischen und arbeitstechnischen Grinden in der
Praxis meist nicht voll entsprochen werden kann, ergeben sich aus ithnen
stets Einschriankungen. Die so entstandenen Einschrinkungen sind aber
gemessen an der Natur der Erfindung meist zufillig und willkiirlich und
haben nichts mit einem Erfindungsmangel zu tun. Damit werden wesent-
liche Teile der Erfindung zum Schaden des Erfinders fiir Nachahmer frei,
die sich ohne vergleichbare Forschungsanstrengungen in das Geschift
einschalten und damit die Ertragsbasis des forschenden Erfinders schmi-
lern konnen. Gerade die «Kleinen» unter den echten Erfindern werden
dadurch empfindlich getroffen, dennsie sind bei dieser Sachlage am wenig-
sten im Stande, ihre Erfindung in einem angemessenen Rahmen zu paten-
tieren. Da die Patentgesetze primir zur Forderung des Fortschritts ge-



schaffen wurden und ein solcher Fortschritt heute meist nur noch durch
eine risikoreiche Forschung erreicht werden kann, so miiite man einer
solchen, der Forschung abtréaglichen Praxis skeptisch gegeniiberstehen. Es
dringt sich vielmehr hier in gesamt-volkswirtschaftlicher Sicht die Bei-
behaltung einer grofiziigigen Praxis der Patentdmter auf, wie sie in der
Vergangenheit stets iiblich war.



Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JaQues GuyeT, Genéve)

I. Patentrecht
PatG Art. 1

Merkmale des Palentanspruchs, die keine prizise und aus den urspriinglichen
Unterlagen abzuleitende Bedeutung haben, fallen als Unterscheidungsmerkmale
gegeniiber dem bekannten Stand der Technik ayfer Betracht.

Bei der Beurteilung der Erfindungshihe ist eine Serlegung der Erfindungsdefinition
in thre Einzelmerkmale, um letztere dann jedes fiir sich mit dem Stand der Technik
zu vergleichen, in der Regel nicht statthaft; ist aber weder eine technologische Ver-
kniipfung noch eine patentrechiliche Jusammengehirigkeit der Merkmale erkennbar,
so sind letztere zundchst getrennt auf thren Erfindungsgehalt zu untersuchen und bet
negativer Beurteilung ist anschliefend zu priifen, ob trotzdem eine sog. Kombina-
Honserfindung vorliegt.

Von einer patenifihigen Kombinationserfindung ist zu fordern, daff das Zusammen-
spiel der von den Einzelmerkmalen beigesteuerten technischen Mittel ein neues und
nicht nur das durch Summation der einzelnen Mafnahmen zu erwartende Ergebnis
zettigt.

Des caractéres de la revendication qui n’ont pas de signification précise, susceptible
d’étre déduite des piéces techniques primitives, ne peuvent pas éire pris en considera-
tion pour distinguer I’ invention de [’état de la technique.

Lors de Uappréciation de I'idée créatrice, il n’est en régle générale pas admissible de
JSractionner la définition de I’invention en ses éléments constitutifs, pour les comparer
ensuite individuellement avec [’état de la technique. Toutefois, si I’on ne voit entre
ces éléments ni lien technologique ni connexion sur le plan du droit des brevets, il y a
liew d’examiner ceux-ct d’abord séparément quant @ leur apport inventif et dans, la
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négative, de se demander alors si, malgré cela, ils consiituent néanmoins une inven-
tion dite de combinaison.

Une invention de combinaison n’est brevetable que si [’ agencemeni des moyens tech-
niques qui découlent des éléments individuels aboutit d un effet résultant nouveau,
dépassant la somme des effets individuels.

Prise en considération des sous-revendications.

PMMBI 1971 I 721f., Auszug aus dem Entscheid der II.Beschwerde-
abteilung vom 25. Mirz 1971 i.S. Junghans gegen Jahresuhren-Fabrik.

Aus den Erwdgungen der Beschwerdeabteilung:

Bei der Beurteilung der Erfindungshéhe ist die sog. mosaikartige Betrachtungsweise
zulassig (PMMBI. 1962 1 46, Erw. 2), die gestattet, Teilkenntnisse aus den verschiedenen
Entgegenhaltungen heranzuzichen, um daraus das maf3gebcnde Gesamtwissen des Fach-
manns zusammenzustellen und letzteres anschlieend mit dem beanspruchten Gegen-
stand zu vergleichen. Hingegen ist eine «mosaikartige» Zerlegung des zu beurteilenden
Patentanspruches in seine Einzelmerkmale, um letztere dann jedes fiir sich mit dem
Stand der Technik zu vergleichen, in der Regel nicht statthaft, weil sie mit der Recht-
sprechung tiber die sog. Kombinationserfindungen (vgl. z. B. BGE 58 I1, 68) nicht verein-
bar wire. Die gemeinsame Betrachtung der Anspruchsmerkmale (sowcit sie wenigstens
als Komponenten des beanspruchten Erfindungsgegenstandes noch neu sind) setzt aber
voraus, dal3 sic entweder technologisch zusammenwirken oder aber daf3 sie zumindest
patentrechtlich eine Einheit bilden, d.h. daB3 sie gemeinsam zur Losung der gleichen
Aufgabe dicnen. Die von der Patentabteilung IT angeschnittene Frage der Erfindungs-
einheit wurde von der Einsprecherin in ihrer Stellungnahme vom 11.Juni 1969 zur
Beschwerdebegriindung aufgegriffen. Zur Einhcitlichkeit der Erfindung ist zu verlangen,
daB der Mehrhcit von Einzelelementen ein einheitlichcr Erfindungsgedanke zugrunde-
liegt (BGE 58 II 270), daB sie also zur Ldsung eines gemeinsamen technischen Pro-
blems beitragen.

Im vorliegenden Fall ist aber zunichst keine technologische Verkniipfung der Merk-
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 iiber die besondere Aufgabe der Erfindung nichts
Charakteristisches auszusagen vermag. Aus der geltend gemachten Aufgabenstellung
148t sich daher auch patentrechtlich kcine Zusammengchorigkeit der Merkmale a—c fol-
gern, so daB letztere zunichst getrennt auf ithren Erfindungsgehalt zu untersuchen sind.
Bringt diese Einzelbetrachtung nichts Patentwiirdiges zutage, wird anschlieBend dann
noch zu priifen sein, ob die drei Merkmale in ithrer Gesamtheit eine sog. Kombinations-
crfindung zu begriinden vermogen....

Da also die Merkmale a—c einzeln nicht geeignet sind, die vomn Patentanspruch defi
nierte Unruhanordnung als erfinderisch im Sinne des Art. 1 PatG zu qualifizieren, bleibt
zu untersuchen, ob ihre Vereinigung in einem Gangregler als eine Leistung gewiirdigt
werden kann, durch die einc patentwiirdige Kombinationserfindung zustandc kam. Hier-
zu ist nach der Rechtsprechung (BGE 58 11 68) zu fordern, daf3 das Zusammenspiel der
von den Einzelmerkmalen beigesteuerten technischen Mittel cin neues und nicht nur das
durch die Summation der einzelnen Mafinahmen zu erwartende Ergebnis zeitigt. Die im
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Patentanspruch angefithrten Merkmale bringen aber keinen neuen, iiberraschenden Ge-
samteffekt zustande. Auch die moglicherweise erreichbare Temperaturkompensation ist
nur ein Vorteil, den die Zusammenfassung mchrerer Elemente oftmals mit sich bringt
und den man in der Technik allgemein auszuniitzen strebt, indem man die Einzelteile so
wihlt, daB sich die Temperaturabhingigkeit threr Wirkungen gegenseitig weitgehend
aufhebt; sie bedeutct, wie auch die behauptete, durch entsprechende Vorkehren bei der
Materialwahl und Dimensionierung der den Gangregler bildenden Teile erzielbare Her-
absetzung der Empfindlichkeit gegen Schwankungen der Batteriespannung, keinen
derartigen technischen Fortschritt, daf3 er als Anzeichen einer auflergewdhnlichen, als
einheitlich und crfinderisch zu wiirdigenden Neuschopfung anerkannt zu werden ver-
diente.

PatG Art. 1

Fiir die Beurteilung der Erfindungshihe mafgebliche Kriterien; insbesondere zur
Problemstellung und zur Lisung des Problems, zum Fachmann und dessen Kennt-
nissen

Der fiir die Erfindung eines Uhrengehduses aus Sinterhartmetall in Frage kom-
mende Fachmann ist der Hersteller von Uhrenschalen; die Problemstellung, eine
wirklich «unzerkratzbare » Uhrenschale zu schaffen, entspricht einer echten schip-
Jerischen Leistung; die Wahl von Sinterhartmetall zur Losung dieses Problems ist
ebenfalls erfinderisch; der auf diesem Gebiet auperordentliche und einmalige tech-
nische Fortschritt ist ein zusdtzliches und bestimmtes Anzeichen fiir das Vorliegen
der Erfindungshihe.

Critéres de droit a appliquer pour juger de la présence ou de I”absence d’une idée
créatrice, notamment en ce qui concerne [’énoncé et la solution du probléme, la notion
de I homme du métier et les connaissances de ce dernier.

Pour Uinvention d’une boite de montre en métal dur fritté, I’homme du metier est le
Jfabricant de boites; le probléme de créer une boite de montre véritablement «in-
rayable» découle d’une idee authentiquement créatrice; le choix du métal dur fritté
pour vésoudre ce probléme est également inventif; un progrés technique exceptionnel
et unique dans ce domaine est un indice supplémentaire certain de la présence d’une
idée créatrice.

PMMBI 1972 I 23 1., Décision de la IT¢ Section des recours du 9 décem-
bre 1971 dans la cause X et Y contre Schlup.

PatG Art. 1 und Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3

Lur Exfindungshihe: Line Neuhett stellt eine Erfindung im Sinne des Gesetzes dar,
wenn sie auf einer schipferischen Idee beruht, die nicht ohne weileres schon von
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durchschnitilich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am
Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte.
Die Erfindungshihe ist nicht deshalb zu verneinen, weil andere Forscher unabhdngig
vom Patentinhaber zu gleichen technischen Lisungen gelangten.

Ein technischer Fortschritt kann darin liegen, daf} das patentgemdfe Verfahren eine
sehr hohe Ausbeute liefert und sehr einfach durchzufiifren ist.

Der technische Fortschritt kann einem Verfahren nicht deshalb abgesprochen werden,
wetl die Benutzung des beanspruchten Verfahrens nicht in jedem Fall das ange-
strebte el erreicht. Es ist ausreichend, wenn mit der Mehrzahl der einer bestimm-
ten chemischen Gruppe zugehirenden Grundstoffe das gewiinschie Produkt hergestellt
werden kann. Die Auswahl der geeigneten Grundstoffe ist Sache des Fachmannes.
Der Patentschutz bezieht sich auf alle der Gruppe zugehirigen Ausgangsstoffe,
auch auf solche, die noch nicht auf thre Verwendbarkeit fiir das patentierte Verfah-
ren hin untersucht wurden.

Die Beschreibung eines Verfahrens in der Patenischrift ist ausreichend, wenn die
Ausfiilrung in bezug auf gewisse Bedingungen ein Proben voraussetzt, das inner-
halb derjenigen Grenzen liegt, in denen die fachmdnnische Leistung eine durch-
schnittliche bleibt, und es geniigt, wenn die neue technische Regel dberhaupt aus-
gefuihrt werden kann.

Au sujet du niveau invenitf: Une nouveauté est une invention au sens de la lot lors-
qu’elle résulte d’une idée créatrice que I’homme du métier moyen ne pouvait pas
produire sans autre dans le cadre d’un développement normal de etat de la technique
tel qu’il était connu au jour du dépat.

Le niveau invenisf ne peut pas étre nié uniquement parce que d’autres rechercheurs
sont parvenus aux mémes solutions techniques indépendamment du titulaire.

1l peut y avoir progrés lechnique lorsque le procédé selon invention produil des
résultats importants et qu’il est facile a exécuter.

Un procédé ne peut pas étre qualifié de manquant de progrés technique uniquement
parce que le procédé revendiqué ne donne pas toujours le résultat recherché. Il suffit
que le produit desiré puisse étre fabriqué en utilisant la plupart des matiéres pre-
miéres appartenant & un groupe chimique déterminé. Le choix des matiéres premiéres
adéquates est U affaire de I’homme du métier.

La protection couvre toutes les matiéres de base appartenant au groupe, y compris
celles qui n’ont pas encore été vérifiées quant a la possibilité de les utiliser pour le
procédé breveté.

La description d’un procédé est suffisante, lorsque I’ exécution exige des essais en ce
qui concerne certaines conditons et que ces essais ne dépassent pas le cadre de I’ activité
moyenne de I’ homme du métier; il suffit qu’une nouvelle régle technique puisse étre
exécutée.
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Urteil der 1. Zivilabtellung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom
17.November 1970 in Sachen Farmaceutici Midy und Etablissements
R.Barberot S.A. gegen Farbwerke Hoechst.

Das Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum erteilte der Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft in Frankfurt a.M. am 28. Februar und 31. Mirz 1963
die Erfindungspatente 367487 und 368160, die unter Beanspruchung
deutscher Priorititsrechte vom 3. Oktober 1956 am 1. Oktober 1957 ange-
meldet worden waren.

Beide Patente haben ein Verfahren zur Herstellung wasserloslicher
Aminomethylverbindungen der Tetracyclinreihe zum Gegenstand. Die
Firma Farmaceutici Midy in Mailand stellt ihrerseits ein wasserlosliches
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 Ziirich gegen die Herstellerin und ihre schweizerische Gene-
ralvertreterin Klage ein. Sie beantragte festzustellen, daf3 die Beklagten
durch das Herstellen, Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen des
Injektionspraparates Penetracyn die Schweizer Patente 367487 und
368160 der Kldgerin verletzen.

Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen und verlangten wider-
klageweise, die Schweizer Patente 367487 und 368160 der Klagerin als
nichtig zu erkliren.

Das Handelsgericht holte tiber die Rechtsbestindigkeit der beiden
Schweizer Patente und iiber ihre Verletzung durch die Beklagten zwei
Gutachten ein.

Das Handelsgericht wies die Nichtigkeitswiderklage ab und hief3 die
Patentverletzungsklage auf Grund des Patentes Nr. 368 160 gut. Das Bun-
desgericht hat dieses Urteil bestdtigt u.a. mit folgenden

Erwdgungen:

3. Eine Erfindung im Sinne des Art. ] PatG setzt u.a. einen klar erkennbaren techni-
schen Fortschritt voraus (BGE 85 II 13 E. 1). Ob diese Voraussetzung zutreffe, beurteilt
sich nach dem Stand, den die Technik zur Zeit der Einreichung des Patentgesuches hatte.
Wenn der Patentbewerber die Anmeldungsprioritit genieBt, ist der Tag der ersten An-
meldung in einem Lande des Internationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen
Eigentums maBgebend (Art.17 Abs.2 PatG).

Das Handelsgericht stellt auf Grund der Expertise I mit Bezug auf den Stand der
Technik fest, daB die Therapie am Stichtag, d. h. am 3. Oktober 1956 ein einziges Tetra-
clyinderivat zur Verfiigung gehabt habe, das parenteral, d.h. unter Umgehung des
Magen-Darmkanals habe verabreicht werden kénnen, namlich das Tetracyclinhydro-



chlorid. Dieses Erzeugnis habe jedoch viel zu wiinschen iibrig gelasscn, sowohl inbezug
aufseine Loslichkeit als auch inbezug auf seine Bestidndigkeit der wisserigen Losung und
die Reizwirkungen, die cinerseits wegen des Ausfillens des Tetracyclins in der Gewebe-
flisssigkeit an der Injektionsstelle aufgetreten seien und anderseits wegen der stark sauren
Reaktion. Aus dem Bediirfnis der Therapie habe sich daher die Aufgabe gestellt, ein Ver-
fahren fiir die Herstellung gentigend wasserléslicher Derivate der Tetracyclinreihe zu
suchen, die ausrcichend stabil seien, einen geniigend ncutralen pH-Wert aufweisen und
die die antibiotische Wirkung der Ausgangsstoffe (Tetracycline) moglichst beibehielten.

Die Beklagten bestreiten nicht, daf3 die Losung dieser Aufgabe einen klar erkennbaren
technischen Fortschritt bedeutc. Sie wollen aber auf Grund der beantragten neuen Ex-
pertise die Auffassung des Handelsgerichts widerlegen, da3 die Patente der Klédgerin
diese Aufgabe weitgehend gelost hitten. Sie bestreiten in diesemn Zusammenhang die
Wasserldslichkeit, dic Stabilitit, die Errcichung eincr hinrcichenden antibiotischen
Wirkung der Lésung sowie die hohe Ausbeute.

Das Handclsgericht stellt nach der Expertise I1 fest, da3 durch das beanspruchte Ver-
fahren der Aminomethylierung (nach Mannich) die Wasserloslichkeit der neuen Tetra-
cycline ganz allgemein bedeutend erhsht werde. Bei einigen Beispielen des Streitpatentes
(insbesondere fiir Reverin} diirfe man von einer Erhohung der Wasserléslichkeit um etwa
das 20- bis 1000fache sprechen. Wenn man bedenke, daB in der Pharmacotherapie schon
eine kleine Anderung der Loslichkeit, z. B. um 102, von groBer Bedeutung fiir dic Ver-
wendung oder Verteilung eines Pharmacons im Kérper sein kénne, miisse zugegeben
werden, daf3 durch das patentgeméaBe Verfahren cin groB3er Fortschritt erreicht worden
sel.

Die Beklagten machen geltend, die in der Expertise IT erwiahnte Wasserlgslichkeit von
19, konne gegeniiber den vorbekannten Derivaten nicht als technischer Fortschritt
gewertet werden. Dieser Einwand geht an der Sache vorbel. Die Sachverstindigen
Viscontini und Waser weisen im Gutachten darauf hin, daf3 die neuen Versuche der
Beklagten sowie von Professor Viscontini fiir die meisten Beispiele eine Wasserloslichkeit
von 1-1009%, ergeben. Sie stellen fest, daB3 die Loslichkeit von Tetracyclin nach Kirk-
Othmar 0,36 mg/ml, also 0,0369% bctrigt. Eine nach dem beanspruchten Verfahren
erzielte Loslichkeit von 1% entspriache also einer 30fachen Steigerung. Ist aber nach
den Sachverstiandigen bereits einc Erhshung der Wasserloslichkeit um 109, fiir die thera-
peutische Verwendung bedeutend, so kann einer Wasserloslichkeit von 1% der technische
Fortschritt nicht abgesprochen werden...

Die Sachverstindigen Viscontini und Waser erkliaren, daf3 die Wasserloslichkeit nur
bei wenigen Beispielen 0,5% und nur bel cinem 0,3 % betrage. Dicse Verbindungen und
das neu untersuchte Morpholinderivat entsprachen sicher nicht dem Wunsch, gut injizier-
bare wasserlgsliche Verbindungen herzustellen. Doch seien Beispiele, deren Wasser-
Ioslichkeit nur um wenige Male besser sei als dic des Ausgangs-Tetracyclins fiir die Beur-
teilung des technischen Fortschrittes belanglos; denn es handle sich um Synthesen mit
im Sinne des Streitpatentes nicht geeigneten Aminen, dic zu therapeutisch ungeeigneten
Tetracyclinderivaten fithrten. Entgegen dem Einwand der Beklagten, darf der technische
Fortschritt nicht deshalb verneint werden, weil die Beniitzung des beanspruchten Ver-
fahrens nicht in jedem Fall zu therapeutisch geeigneten Derivaten fuhrt. Die Sachver-
stindigen Cherbuliez und Isler haben darauf hingewicsen, daf} sich in den zahlreichen
Reihen der verschiedenen priméren und sekundiren Amine auch solche Amine finden,
die wasserlésliche Tetracyclinderivate ergeben kénnen und von denen der Fachmann
wisse, daB mit solchen Aminen die Herstellung wasserloslicher Erzeugnisse ausgeschlossen



sei. Esist daher Sache des Fachmannes, bei der Benuitzung des patentgemifen Verfahrens
die fir die Herstellung von therapeutisch geeigncten Tetracyclinderivaten tauglichen
Amine zu ermitteln. Damit hat es auch bei der Feststellung des Handelsgerichts, daf die
Wasserloslichkeit der Tetracyclinderivate durch das patentierte Verfahren allgemein
bedeutend erhoht werde, sein Bewenden. ...

Es steht fest, daB das Beispiel 2a der Patentschrift mit destilliertem Wasser nicht genii-
gend loslich und daher auch nicht ausfithrbar ist. Es fragt sich daher, ob die Verwendung
sogenannter Pufferlosungen mit geeigneten pH-Werten fiir den Fachmann selbstver-
standlich ist und ob gegebenenfalls von wasserloslichen Aminomethyl-Verbindungen
gemif Patentanspruch und Beschreibung gesprochen werden kann. Der Experte Viscon-
tini fithrte im zweiten Ergdnzungsgutachten vom 12, Juni 1970 aus, ein Produkt, das in
destilliertem Wasser nicht 1oslich sei, kénne nicht als wasserloslich bezeichnet werden.
Aber was fir ein Produkt gelte, stimme nicht mehr, wenn man von Klassen von Produkten
spreche. Was der Chemiker z. B. unter einer Klassc von wasserléslichen Produkten ver-
stehe, zeige folgendes Beispiel:

«Ein Produkt, das in destilliertem Wasser nicht 1oslich ist, kann selbstverstindlich
nicht als wasserloslich bezeichnet werden. Aber was fir ein Produkt gilt, stimmt nicht
mehr, wenn man von einer Klasse von Produkten spricht. Ich méchte mich klarer aus-
driicken und mit Hilfe cines klassischen Beispiels zeigen, was die Chemiker unter eincr
Klasse wasserloslicher Produktc verstehen:

Die natiirlichen a-Aminosiuren sind Verbindungen, die, wie die aminomethylierten
Tetracycline, einen ausgesprochenen Zwitterion-Charakter besitzen, d. h. in ithren Mole-
kiilen sind gleichzeitig basische und saure funktionelle Gruppen vorhanden. Diese a-
Aminosauren werden immer als wasserloslich bezeichnet. Wie bei den aminomethylierten
Tetracyclinen ist effcktiv die Mehrzahl der a-Aminosduren in destilliertem Wasser gut
loslich. Es gibt aber 4 klassische Ausnahmen: das Phenylalanin, das Tyrosin, das Trypto-
phan und das Cystin; alle sind in destilliertem Wasser schwer léslich. Da sie aber Zwitter-
ionen sind, 1osen sie sich leicht in wisserigen Pufferldsungen und werden deshalb als
wasserloslich bezeichnet, wie die 20 anderen a-Aminosduren.

Aus der obigen Erkldrung folgt, daf3 die neuen Produkte, die «in breitem pH-Bereich
ausgezcichnete Wasserloslichkeiten zeigen », selbstverstandlich nicht nur in destilliertem
Wasscr, sondern in Pufferlésungen aufzulésen sind. Diesistfiir den Fachmann umsomehr
sclbstverstiandlich, weil er weill, daf3 die aminomethylicrten Tetracycline Zwitterion-
Figenschaften besitzen. »

Diese Feststellungen zeigen, daf3 das Beispiel 2a der Patentschrift 367487 ausfithrbar
ist und einc geniigende Stabilitdt ergibt, wenn nicht destilliertes Wasser, sondern cinc
geeigncte Pufferlosung (als Losungsmittel) verwendet wird. Allerdings kénnte man sich
fragen, weshalb der Sachverstdndige Viscontini bei den ersten Versuchen die Wasser-
loslichkeit und die Stabilitdt nicht von sich aus mit einer Putferlésung priiftc, nachdemdie
Verwendung von destilliertem Wasser keinen Erfolg gezeitigt hatte. Diese Frage kann
indcs offen bleiben, da nach der eindeutigen Feststellung des Sachverstindigen Viscontini
die Verwendung von Pufferlésungen fiir den Fachmann selbstverstiandlich ist. Nach der
Expertise IT und dem chemischen Ergidnzungsgutachten ist daher die Wasscrloslichkeit
und Stabilitit des Ausfiihrungsbeispiels 2a gegeben.

Die Beklagten riigen, die Vorinstanz hétte untersuchen missen, «ob nicht nur die
mcisten der in den Ausfihrungsbeispielen genannten Verbindungen, sondern die be-
schriebenen und insbesondere die 10000 beanspruchten Verbindungen, welche denkbar
sind, gentigend stabil scicn». Das Handelsgericht hatte, wic sic anderseits einschrankend



einwenden, mindestens zu priifen, ob sich die Annahme rechtfertige, daf3 die wenigen
Beispiele, die eine geniigende Stabilitat aufweisen, eine Gewihr dafiir bieten, daf3 auch
die anderen beschriebenen und beanspruchten Verbindungen geniigend stabil seien.
Diese Riige ist unbegriindet. Der Kldgerin konnte vernunftigerweise nicht zugemutet
werden, im Streitpatent alle Beispiele stabiler Losungen anzugeben. Sie hat nur dafiir ein-
zustehen, daB nach der Verfahrenslechre neue wasserlosliche und geniigend stabile
Aminomethyl-Verbindungen der Tetracyclinreihe hergestcllt werden kénnen. Daf3 dies
moglich ist, haben die Expcrten Viscontini und Waser nachgewiesen. Sie crachten es als
unnotig, daf3 die Losung stundenlang stabil bleibe, da sie bei Bedarf auch aus andern
Griinden immer wieder frisch hergestellt werden miisse; insbesondere sei das Reverin
geniigend stabil;; Loslichkeit und Stabilitét seien fiir jedes der angefithrten aminomethy-
lierten Tetracycline verschieden; die meisten im Streitpatent und insbesondere das
Reverin zeigten eine gentigende Injektionsstabilitat der Losung. Daf die Stabilitét eines
Tetracyclinderivats je nach dem verwendeten Amin besser oder schlechter ist oder uiber-
haupt ausfallt, licgt fiir den Chemiker auf der Hand. Deswegen ist das Patent nicht nichtig
zu erkldren, und werden die Beklagten durch den Bestand eines Schutzrechtes in ihren
Intercssen nicht in unzuldssiger Weise beschriankt. Fiihrt ein Verfahren bel Verwendung
cines bestimmten Amins zum Erfolg, so fallt es unter den beanspruchten Patentschutz;
bleibt das gewiinschte Ergebnis mangels Eignung des verwendeten Amins aus, so werden
Dritte in ihren Interessen nicht betroffen, weil die Ausfithrung nicht méglich war. ...

4. Die Beklagten behaupten, die Erfindung sei durch die Patentschriften nicht so dar-
gelegt, daf3 der Fachmann sie danach ausfithren kénne; es gentige nicht, dafl die gestellte
Aufgabe «lediglich von ein paar der 10000 beanspruchten Verbindungen» erfiillt
werde. Die Beklagten kommen damit auf dic Riige zurtick, daf3 der Patentanspruch nicht
uneingeschriankt aufrechterhalten werden diirfe, wenn die Aminomethylierung von
Tetracyclinen nicht in allen Fillen zu therapeutisch brauchbaren Erzeugnissen fiihrt.

Das Handelsgericht erklart gestiitzt auf die Ausfithrungen der Sachverstindigen
Cherbuliez und Isler, jeder Chemiker wisse, daf sich in den sehr zahlreichen Reihen der
priméren und sckundiren Amine auch solche finden, die wasserunlésliche Tetracyclin-
derivate ergeben kénnen. Dazu gehorten gewisse Amine, die die Beklagten als Bewels ftir
die mangelnde Wiederholbarkeit der beanspruchten Verfahren angegeben hitten; die
Abgrenzung der in Frage kommenden Amine, erklaren die Gutachter weiter, sei genii-
gend, da man in der Herstellung wasscrunléslicher Tetracyclinderivate praktisch ohne
Miihe zum Ziel komme; das Verfahren der Aminomethylicrung habe am Stichtag jeder
durchschnittliche Fachmann soweit beherrscht, dafl er gestiitzt auf scin Fachwissen und
die Literatur die Reaktion habe ausfithren kénnen. Jeder Chemiker kénne mit eincr
gewissen Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit voraussagen, welches Amin grofiere Aus-
sicht habe, ein wasserlgsliches Derivat zu liefern und welches nicht. Nach den Angaben in
den Streitpatenten habe am Stichtag jeder Fachmann die Erfindung ausfithren kénnen,
ohne daf er eine zusétzliche erlinderische Titigkeit habe ausiiben miissen, und zwar nicht
nur mit den in den Patentschriften angegebenen Reaktionspartnern, sondern auch mit
neugcewihlten primiren und sekundiren Aminen, die in der Beschreibung nicht crwihnt
seien. Die Sachverstindigen Viscontini und Waser stimmen dicser Auffassung zu, indem
sie ausfithren, die schweizerischen Patentschriften enthiclten fiir den Fachmann geniigend
Anwecisungen zur Herstellung von aminomethylierten Tetracyclinderivaten. Die Aus-
wahl im Sinne der Patente therapeutisch wichtiger wasserloslicher Verbindungen erfolge
durch den Pharmakologen und die Klinik.
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Ferner wenden die Beklagten ein, die patentbegriindenden Eigenschaften der Derivate
hingen von nicht beanspruchten und nicht beschricbenen Verfahrensbedingungen ab;
denn die Experten Viscontini und Waser hitten festgestellt, da3 der Epimerengehalt der
untersuchten Enderzeugnisse von den verwendcten Bedingungen (pH-Wert, Losungs-
mittel, Temperatur, Zcit) abhange. Diese Tatsachen sind aber nach den Feststellungen
der Experten dem Fachmann bckannt, und die Riige hilft daher nicht. Ganz ohne Ver-
suche konnen die optimalen Bedingungen nicht hergestellt werden, da nicht alle Amine
gleich reagieren. Solche fiir den Fachmann selbstverstindliche Einzelheiten brauchte
dic Kligerin in den Patentschriften nicht anzugeben. Die Beschreibung ist geniigend,
wenn dic Ausfithrbarkeit inbezug auf gewissc Bedingungen ein Proben voraussctzt, das
innerhalb derjenigen Grenzen liegt, in denen die fachminnische Leistung eine durch-
schnittliche bleibt und es gentigt, wenn dic angefiihrte neue technische Regel iberbaupt
ausgefithrt werden kann (BLusm/PEprAzZINI, Anm. 8 zu Art.26 PatG S.122). Die genii-
gende Offenbarung im Sinne des Art.26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG und dic Wicderholbarketit,
wie das Erginzungsgutachten des Sachverstindigen Viscontini mit Bezug auf das Aus-
fihrungsbcispicl 2a des Patentes 367487 noch besonders gezeigt hat, sind daher erfullt,

5. Nach der Rechtsprechung kann cine Neuhcit im Sinne des Gesctzes einc Erfindung
darstcllen, wenn sic auf einer schopferischen Idee beruht, die nicht ohne weiteres schon
von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am
Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte (BGE
8511138, 513,89 11109, 167, 92 11 51, 93 1T 512 E.4). Im zulctzt erwihnten Entscheid
liegt nach Auffassung des Bundesgerichts die Erfindungshéhe bei chemischen Verfahren
vor, wenn der Erfinder die Herstellung technisch fortschrittlicher Produkte auf Grund des
angewandtcn Verfahrens vorausgeschen und dieser Gedanke dem Fachmann nicht nahe-
gelegen hat.

Die Beklagten machen gcltend, die Vorinstanz habe diesc Grundsitze auf den kon-
kreten I'all nicht richtig angewendet.

Das Handelsgericht stellt auf Grund der Expertise I fest, daB3 die Losung der patent-
geméBen Aufgabe keineswegs auf der Hand gelegen habe, «und zwar weder fiir einen gut
ausgebildeten Chemiker, noch fiir einen der wenigen Fachminner, die mit tiberragenden
Fachwissen und Sachkenntnissen ausgestattet» seien. Die analoge Anwendung des
Grundverfahrens, d.h. der Mannich-Reaktion auf die sehr kompliziert gebauten Tetra-
cycline habe fiir den Chemiefachmann nicht auf der Hand gelegen; der Reaktionsverlauf
der Mannich-Methode mit den Tetracyclinen sei «am Stichtag nicht vorauszuschen
gewesen»; die neuen Erzeugnisse «wiesen uncrwartete therapeutische Ligenschaften»
auf. Kein Fachmann habc erwarten kénnen, dafi sich Tetracycline mit cincr cinzigen
Reaktion in eine wasserlosliche Form umwandcln lieB3en, deren wiisserige Losungen allen
Anforderungen der Therapic gentigten.

Die Erfindungshéhe 1st daher gegeben.

Die Beklagten bestreiten die Erfindungshohe auch deshalb, weil in zeitlich naher Folge
drei verschiedene Gruppen von Tachleuten zum gleichen Verfahren gelangt seien. Sie
weisen darauf hin, daf3 die amerikanische Firma Bristol Myers & Comp. schon etwas
mehr als 2 Jahre vor der Kldgcrin das gleiche Verfahren der Aminomcthylierung von
Tetracyclinen zum Patent angemeldet hat; die Tetracycline seicn schon im Jahre 1953
auf chemischem Wege glcichzeitig von Pfizer und Lederle hergestcllt worden. Diese
Unmstande sprichen dafiir, da die Anwendung des von der Kldgerin beanspruchten
Verfalhirens auf neu entdeckte Stoffe nahegelegen habe.
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Die Vorinstanz hat auch diesen Einwand mit zutreffender Begriindung zuriickge-
wiesen. Sie hat unter Hinweis auf die von den Sachverstindigen Cherbuliez und Isler
ausgefiihrten Beispiele iiberzeugend dargelegt, daB3 es in der Technik erfahrungsgemif3
immer wieder Situationen gegeben habe, bei denen Forscher unabhingig voneinander zu
gleichen Lésungen gckommen seien. Mehrere Forscher oder Forschergruppen, die zu
gleichen technischen Lésungen gelangen, konnen daher alle — individuell betrachtet — die
Voraussetzungen der Erfindungshshe erfiillen.

Auch hier fithren die Beklagten erneut das Argument ins Feld, die im Anspruch der

Streitpatente versuchte «Monopolisierung» aller priméren und sekundiren Amine sei
unzulissig, weil nicht alle Amine verwendbare Derivate crgdben. Sie raumen aber selber
ein, daB} die auBerordentlich weite Fassung des Patentanspruches nicht zu beanstanden
wire, wenn der Fachmann voraussagen kénnte, welche Amine sich fir den gewiinschten
Zweck nicht eigneten. Diese Frage haben die Experten Cherbuliez und Isler positiv beant-
wortet. Das von der Klidgerin beanspruchte Verfahren bezieht sich daher selbstredend auf
die Amine, die sich fiir die Aminomethylierung eignen. Daf3 diese Amine und ihre Zahl
heute mangels groBangelegter Versuchsreihen noch nicht feststehen, ist unerheblich.
Denn es wire sto3end, den Patentschutz nurfiir solcheVerbindungen zu gewéhren, deren
Verwendbarkeitfeststeht, im tibrigen aber Dritten zu gestatten, mitdemselben Verfahren,
aber unter Verwendung eines andern Amins, ein Konkurrenzprodukt herzustellen. Die
erfinderische Idee lag in der Mcthylierung von Aminen; der Patentschutz hat sich daher
auf alle Amine zu erstrecken, d.h. auch auf solche, die bis heute nicht versucht worden
sind. Die Einschriankung der Patentanspriiche auf einzelne, ausgewihlte und angegebene
Ausgangsstoffe und Herstellungsmethoden ist daher mit dem Handelsgericht abzuleh-
nen. ...
6. ... Die Beklagten bestreiten die Verletzung des Patentes 367487 auch fur den Fall,
daB es nicht eingeschrinkt werde. Sie behaupten, das von ihnen benutzte Amin sei weder
in der Patentschrift 367487 noch in den von der Kliagerin angegebenen Quellen als fiir die
Mannich-Reaktion geeignetes Amin angegeben; die Klidgerin habe in der Patentschrift
Piperazin und N-Methyl-Piperazin beschrieben bzw. als tauglich erwihnt, nicht aber
das von ihnen verwendete N-Hydroxyathyl-Piperazin. Dic Auffassung der Experten,
dieser Stoff sei cin Derivat der in der Patentschrift der Kldgerin genannten Amine, sei
nur vom chemischen, nicht aber vom patentrechtlichen Standpunkt aus richtig.

Die Beklagten verkennen, daf3 die Kligerin in der Beschreibung des Patentes 367487
fiir die Umsetzungen Ammoniak, primire und sckundéare aliphatische sowie hetero-
cyclische Amine, z.B. Mcthylamin, Athylamin usw. erwihnt und in cinem Nachsatz
bekriftigt, daf3 es «sich also immer um Amine, dic der Aminomethylierung zuginglich
sind» handle. Auch der weitere Einwand der Beklagten, ihr Verfahren unterscheide sich
grundlegend vom beanspruchten Verfahren der Kldgerin, namlich durch Mafinahmen,
die fiir die Erreichung des spezifischen und beachtlichen technischen Fortschrittes ihrer
Erzeugnisse selbst kausal seien, dndert an der entscheidenden Tatsache nichts, daf eine
Aminomethylierung stattfindet. Ob diese nach der Mannich-Reaktion oder anders er-
folgt, ist nicht entscheidend, da die Mannich-Reaktion nur als Beispiel fiir die Amino-
methylierung gilt. AuBlerdem haben die Sachverstandigen Viscontini und Waser dar-
getan, daB jedes Amin inbezug auf pH-Wert, Temperatur und Zeit besonders zu behan-
deln sei, und bemerkt, daB3 die Beriicksichtigung dieser Eigenschaften fiir jeden durch-
schnittlich ausgebildeten Fachmann selbstverstandlich sci. Unbegriindet ist daher die
Behauptung der Beklagten, das zur Herstellung von Penetracyn «abgewandelte Ver-
fahren» sei von der Lehre des Streitpatentes nicht erfalt. Zudem ist der «technische
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Fortschritt» des Penctracyns keineswegs «derart grof3 und uberraschend», wie die
Beklagten behaupten. Die Experten Viscontini und Waser haben im Gegenteil iiber-
zeugend dargetan, daf3 das Penetracyn der Beklagten vom Kliniker nicht ohne Vorbehalte
angewendet werde, wihrend sich das Reverin der Klidgerin klinisch hervorragend be-
wiahrt habe. ...

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

Kriterien der patentfihigen Erfindung.

Beurteilungsgrundlage bildet der Patentanspruch, da er die Definition der Erfindung
enthallen soll, fiir die Schutz beansprucht wird.

Dabei hat die Beschwerdeabteilung ihrem Entscheid iiber die Beschwerde diejenigen
Schutzbegehren zugrunde zu legen, deren Beurteilung durch die Vorinstanz mit der
Beschwerde angefochten wird.

Unteranspriiche haben nach dem thnen zugedachien Jweck die Bedeutung von
Eventualbegehren.

Critéres de brevetabilité de I’ invention.

On fondera cetle appréciation avant tout sur la revendication, car ¢’est cette derniére
qui définit principalement [’ invention pour laquelle est requise la protection.

Dans sa décision, la Section des recours dott considérer toutes les définitions de Iin-
vention revendiquée pour lesquelles le recourant conteste ' appréciation de I’ autorité
inférieure.

Les sous-revendications consiiiuent des revendications présentées a titre subsidiaire.

PMMBI 1971 1 72f, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde-
abteilung vom 28. Juli 1971 1. S. Heliowatt-Werke gegen den Entscheid
der Vorpriifungssektion II.

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

Tafel zum optisch-graphischen Ablesen des Horoskops und zu dessen Deutung ist
keine patentfihige Erfindung.

Entgegen dem Wortlaut des Gesetzes darf auch ein solches Gesuch nicht «ohne
wetleres » zuriickgewiesen werden, sondern es ist dem Anmelder vorerst Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben.

Un tableau pour I’établissement par voie optico-graphique d’un horoscope et pour
Pinterprétation de celui-ci ne constitue pas une invention brevelable.

Contrairement aux terme de la lot une telle demande d’enregistrement ne peut pas
élre rejetée sans autre, mais le demandeur doit avoir I’ occasion de prendre position.
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PMMBI 1972 1 9, Verfiigung des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum
vom 28. September 1971.

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

2. Das Amt ist der Ansicht, daB3 zwischen Charakter und Schicksal eines Menschen
und der Konstellation der Planeten (zu welchen wir, wie das bei den Astrologen Brauch
ist, auch Sonne und Mond rechnen wollen) bei der Geburt des Menschen und auch spéter
keinerlel Zusammenhang besteht. Es scheint uns deshalb sinnlos, Horoskope, d. h. Kon-
stellationen von Planeten zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, verschen mit
Decutungen der betreffenden Planetenkonstellation, aufzustellen. Fur Erfindungen, die
eines verniinftigen Sinnes entbehren, ist der Patentschutz nicht bestimmt. Das Bundes-
gericht hat in mehreren Entscheiden das Amt ermichtigt, unsinnige Erfindungen zuriick-
zuweisen, vgl. etwa BGE 72 I 371. Wir verweisen auch auf einen unveréffentlichten
Entscheid des Bundesgerichts vom 4.September 1956, in welchem das Bundesgericht
ausfihrt, «es wire unertriglich, wenn das Amt auchfir Erfindungen, deren Sinnlosigkeit
feststeht, die mit der Patentierung verbundene Rechtsstellung einrdumen miflte». Das
Bundesgericht hat im genannten unveréflentlichten Entscheid auch ausgefiihrt, ein Lehr-
mittel, welches zwar in einem Gewerbebetrieb hergestellt werden konne, in diesem Sinne
also «gewerblich anwendbar» sei, jedoch lediglich dazu diene, eine offenbar unsinnige
Theorie zu veranschaulichen, sei selbst nicht patentierbar.

Auch die Tatsache, daf} eine gewisse Sorte Zeitschriften Horoskope enthalten, ja daf3
es eine ganze Literatur gibt, die sich mit Sterndeuterei befaft, besagt nichts zu Gunsten
der Sterndeuterei; es gibt auch Literatur, vor allem Zeitschriften, dic sich ausschlieBlich
der Prognostik iiber den Ausgang von Gliicksspielen, wie z. B. Roulette, widmen (ohne
dabei Lehrginge der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu sein). Dies obwohl kein verniinf-
tiger Zweifel besteht, daf3 iber den Ausgang von Glicksspielen der genannten Art keinc
genaueren Angaben gemacht werden kénnen als jene, die aus der Wahrscheinlichkeits-
rechnung hervorgehen.

3. a) In einer Verfigung vom 1. April 1970 hat das Amt eine Patentanmeldung auf
cine Rechenvorrichtung zur gleichzeitigen Berechnung und Anzeige von priméren und
sckunddren Biorhythmen zuriickgewiesen. Mit Entscheid vom 29.September 1970
(BGE 961401, PMMBI. 1971 I8) hat das Bundesgericht das Amt angewiesen, dic Patent-
anmeldung weiterzubehandeln. Das Amt behauptete, die Lehre von der Biorhythmik ent-
behre der wissenschaftlichen Grundlage. Das Bundesgericht ist auf Grund von vom An-
melder eingereichten Gutachten zum Schlusse gekommen, mafBgebende Mcinungen tiber
die Giiltigkeit der Biorhythmik seicn kontrovers. Unter diesen Umstianden diene die
genannte Rechenmaschine dazu, die Forschung iiber die Richtigkeit der Lehre von der
Biorhythmik zu férdern. Es gehe nicht um die Patentierung der Biorhythmik, und wer
den Rechenapparat zur Berechnung von Biorhythmogrammen kaufe, weil er an die Lehre
von der Biorhythmik glaube, sci nicht getduscht.

b) Das Amtist der Auffassung, daB eine ernsthafte Kontroverse zwischen Beftrwortern
und Gegnern der Astrologie nicht mehr besteht, daf3 vielmehr die Astrologie langst als
Irrlehre entlarvtsel. Diese Auffassung hat unter anderem im bernischen Gesetz betreffend
die Einfithrung des Schweizerischen Strafgesctzbuches vom 6. Oktober 1940 in Art.9
ihren Niederschlag gefunden. Der besagte Art. 9 lautet ndmlich: « Wer gewerbsmiBig die
Leichtglaubigkeit der Leute durch Wahrsagen (Horoskopstellen, Traumdeuten, Karten-
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schlagen u.dgl.), Geisterbeschworen, Anleitung zum Schatzgraben oder auf dhnliche
Weise ausbeutet, wer sich éffentlich zur Ausiibung dieser Tétigkeiten anbietet, wird mit
BulBle oder Haft bestraft.»

4. Bei dieser Lage der Dinge findet das Amt, das vorliegende Gesuch betrefle eine wie
unter 2) hiervor erwihnte sinnlose Erfindung und nicht einc wic in 3a) hiervor dargelegte
Erfindung, der eine Theorie zugrundeliegt, iiber deren Wert oder Unwert noch von ma@3-
gebenden Personlichkeiten Untersuchungen angestellt werden. In Analogie zu der unter
2) hiervor zitierten Auffassung des Bundesgerichts, aus der Unsinnigkeit der zugrunde-
liegenden Theorie ergebe sich die Nichtpatentierbarkeit des Lehrmittels, folgert das Amt,
aus der Unsinnigkeit der Lehren der Astrologie gche die Nichtpatentierbarkeit der Horo-
skoptafel hervor. Patentgesuche, die keine Erfindung im Sinne von Art.1 Abs.1 PatG
beinhalten, sind nach dem Wortlaut des Art. 59 Abs. 1 PatG ohne weiteres zuriickzuwei-
sen. Auf Grund der Art.29 und 30 VwG (Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 {iber das
Verwaltungsverfahren, bisher verwendete Abkiirzung: BVV) betreffend das rechtliche
Gehor hatte jedoch das Amt die Patentbewerberin vor seinem Entscheid anzuhoren.

PatG Art. 2 Ziff. 1 und 3

Patentierbarkeit einer Evfindung, die in der Verwendung chemischer Aromastoffe
als Zusdtze zu Nahrungsmitteln und Getrinken bestehi.

Begriff der Nahrungsmittel und Getrinke.

Der Ausschluf} von der Patentierung wegen Widerrechtlichkeit ist durch Art. 4auater
PVU dem Sinne nach aufgehoben worden.

Brevetabilité de invention résidant dans ["utilisation de composés chimiques aro-
matisants comme additifs d des aliments ou d des boissons.

Notion d’aliments et de boissons.

L’exclusion du brevet pour cause d’illégalité a été implicitement abrogée par I art.
qavater de [q Convention de Paris.

BGE 97 1564ff. = J.T. 19711615 = SJZ 1972, 145 = PMMBI 19711
781L., Arrét dela Ire Cour civile du Tribunal fédéral du 29;juin 1971 dans
la cause Firmenich & Cic. contre Bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle.

Considérant en droit:

1. Dans sa revendication, la requérante présente son invention comme une invention
d’utilisation d’un produit. Le brevet sollicité tend a la protection de ’addition & un ali-
ment ou a une boisson de certains composés chimiques de synthése «comme ingrédients
aromatisants pour modifier ou améliorer (leurs) propriétés organoleptiques», ¢’cst-a-dire
leur impression sur les organes des sens (cf. GARNIER/DELAMARE, Dictionnaire des termes
techniques de médecine, 17¢ éd.). Il s’agit ici d’additifs excitant les sens du gott et de
I’odorat.

A P’appui de son refus fondé sur ’art. 2 ch. 3 LBI, le Bureau fait valoir que la portéc de
cette disposition doit étre dégagée a la lumiére de la genése de 1a loi. Celle-ci devait assou-
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plir la réglementation antérieure, trop rigide. Le législateur de 1907 entendait proscrire,
pour des motifs éthico-sociaux, la brevetabilité de toutes les inventions dans le domaine des
aliments et des boissons. Il ’est révélé par la suite que certains procédés chimiques abou-
tissalent non pas a des composés chimiques, mais directement & des aliments, et partant ne
tombaient pas sous le coup de Pinterdiction légale (par exemple des procédés de fabrica-
tion de fromages, de pain, des procédés visant & supprimer 'amertume de certains ali-
ments ou boissons). Cela a amené le Département fédéral de justice et police, alors compé-
tent, & admettre la délivrance du brevet. La revision de 1954 a donné a ’art.2 ch.3 sa
tencur actuelle. Elle différe du texte de 1907 en ce que les brevets de produits alimentaires,
de denrées fourrageres et de boissons restent interdits, alors que les procédés de fabri-
cation de tels produits deviennent brevetables. Mais si la protection d’un tel procédé de
fabrication avait pour effet, par le biais de I’art.8 al. 3 LBI, de conférer 4 I'inventeur un
monopole sur une denrée alimentaire — ce qui serait le cas si le procédé utilisé était le seul
moyen de I’obtenir — le brevet aboutirait a détourner et a rendre illusoire 'interdiction de
breveter le produit en question. Or, sison invention consistant a ajouter des cétones aroma-
tisantes a des aliments était protégée, la requérante détiendrait un monopole sur les nou-
velles substances aromatisées, et 'interdiction de I’art.2 ch. 3 LBI serait vaine. Peu im-
porte que ladite invention soit désignée comme une invention d’utilisation, dés lors qu’elle
est parfaitement identique & une invention de procédé qui, si elle était brevetée, permet-
trait de protéger tous les produits alimentaires et boissons aromatisés 4 I’aide des composés
chimiques définis dans la revendication. Il est significatif & cet égard que la mention nou-
velle dcs inventions d’utilisation & I’art.52 LBI apparaisse dans ce seul article de la loi,
celle-ci conservant pour le surplus — notamment a ses art. 2, 8, 53 et 87 al. 2 litt. a —la divi-
sion bipartite des inventions de procédés et de produits.

La recourante oppose a ce point de vue que les inventions d’utilisation échappent par
principe 4 'emprise de ’art. 2 ch. 3 LBI. Seulcs les inventions de produits seraient exclues
du brevet dans le domaine alimentaire, alors que les autres types d’invention seraient par-
faitement licites. A I'appui de son argumentation, la recourante invoque 'opinion de
Blum/Pcdrazzini. Selon ces commentateurs, I'art.2 LBI est une disposition d’exception
par rapport a la régle générale de la brevetabilité des inventions; comme telle, elle doit
étre interprétée restrictivement. Seuls les brevets de produits sont expressément inter-
dits pour les aliments. A contrario, les inventions d’utilisation de denrées alimentaircs
peuvent étre protégées, a I'instar des inventions de procédés de fabrication de telles den-
rées, dont la brevetabilité est sans contcste admise. Il n’y aurait aucune place pour une
interprétation judiciaire extensive de ’art.2 LBI (BLum/Peprazzing, Das schweizerische
Patentrecht, I1I p.265-267). La recourante conteste au Burcau le droit de donner a
son invention d’utilisation le sens d’unc invention de procédé; il appartient 4 'inventeur
de choisir parmi les catégories instituées par la loi cclle dans laquelle il entend classer son
invention ct de déterminer par la I’étendue de la protection conférée par le brevet. Mais
méme s’1l s’agissait d’une invention de procédé, elle ne tomberait pas sous le coup de
Part.2 ch.3 LBI. La protection, et partant le monopole, ne s’étendent en cffet pas aux
produits alimentaires ct boissons ayant le méme gotit, s’il est obtenu a la’ide d’autres
agents aromatisants que ceux définis dans la revendication.

a) La requérante n’entend pas fairc breveter les cétones aromatisantes comme pro-
duits; bien qu’elle parle de «nouvelles cétones», elle précise bien que invention ne réside
pas dans leur combinaison chimique, qui peut méme étre connuc. Elle ne requiert pas non
plus la protection du procédé qui aboutit a ces nouvelles cétones, sur lequel elle ne fournit
aucune indication. L’objet de I'invention réside dans I'idée nouvelle de mélanger des
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cétones de cette espéce a des aliments ou a des boissons dans un but organoleptique. Une
telle idée est brevetable pour autant qu’elle réponde aux exigences posées par la loi pour
n’importe quelle invention. La doctrine suisse reconnait la brevetabilité des procédés de
simple mélange aux conditions de ’art. ler LBI (BLum/PEDRAZZINI, op.cit., I p.232;
TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 2¢ éd., I p.248; pE MEsTRAL, L’obtention et le main-
tien du brevet, thése Lausanne 1969, p.219-221). Le Message du Conseil fédéral du
25 avril 1950 'admet expressément (FF 1950 I p.964). Rien au dossier n’infirme "affir-
mation de la requérante selon laquelle les cétones utilisées n’ont pas de valeur nutritive
propre. La description de Pinvention et les exemples d’application cités montrent qu’il
s’agit d’additifs destinés a modifier le gotit ou I’aréme des aliments auxquels ils sont
mélangés. Aussi le Bureau n’entend-il pas procéder a une application directe de I’art. 2
ch.3 LBI.

b) L’interprétation des divers cas d’interdiction consacrés par I’art. 2 LBI est comman-
dée par le but que le législateur leur assigne. La défence de breveter les aliments, les den-
rées fourragéres et les boissons (ch. 3) tend, dans une certaine mesure comme celle qui
concerne les médicaments (ch.2), a empécher la formation de monopoles sur des produits
de nécessité, ce qui aurait pour conséquence leur renchérissement (Message du Conseil
fédéral du 17 juillet 1906, FF 1906 IV p. 326 et 329 in fine). Elle ne vise donc pas la pro-
tection de la santé publique, qui fait 'objet de la 1égislation sur le commerce des denrées
alimentaires et, le cas échéant, de I’interdiction des inventions dont ’exploitation serait
contraire aux lois ou aux bonnes meceurs (art.2 ch. 1 LBI).

c) II est constant qu’une méme invention pourrait souvent, suivant sa formulation,
étre classée dans plusieurs catégories différentes d’aprés 1’élément mis en évidence {cf. a
ce sujet Message du Conscil fédéral du 25 avril 1950, FF 1950 I p. 1000; BLum/PEDRAZ-
ZINI, op. cit., 11T p.225ss.). Le droit de Pinventeur de choisir ’étendue de la protection
légale dont il bénéficiera ne saurait avoir pour conséquence de lui permettre d’éluder les
cas d’interdiction stipulés par I'art.2 LBI. L’application de cette disposition d’intérét
public implique que le Bureau recherche la portée objective de 'invention et qu’il refuse
de la breveter si, formulée comme une invention d’utilisation, elle aboutissait a tourner
Part.2 ch. 3 LBI et a conférer au requérant, par le biais de l’art.8 al. 3, un «Stoffpatent»
prohibé. Le Message du 25 avril 1950 s’cxprime dans ce sens: réfutant ’objection selon
laquelle la protection accordée a des procédés de simple mélange reviendrait en fait a
protéger le mélange lui-méme, le Conseil fédéral reléve que «cette objection n’a d’impor-
tance quc dans les cas ol le mélange ne peut étre obtenu autrement que par le procédé
breveté» et qu’«en pareille occurrence» le brevet pourrait «étre refusé pour la raison
qu’'une telle revendication tendrait a éluder 'interdiction de protéger la substance»
(FF 1950 I p.964). L’argumentation de la recourante sur ce point est ainsi mal fondée.

2. La requérante considére que I’art. 2 ch. 3 LBI est inapplicable & son invention, qui
ne porte pas sur un aliment ou une boisson puisque les cétones utilisées n’ont pas de valeur
nutritive propre et que leur adjonction 4 un aliment ne modifie en rien ses propriétés fon-
damentales. Invoquant le Message du Conseil fédéral, le Bureau lui objecte que le 1égisla-
teur entendait «refuser la protection a toute substance, sans exception». Ni la notion du
produit alimentaire défini par ses propriétés nutritives, ni la distinction entre «aliments»
ct «GenuBmittel» ne trouveraient appui dans le texte ou les travaux préparatoires de
la loi. Ces critéres seraient d’ailleurs d’une utilisation pratiquement impossible: a défaut
d’examen préalable dans ce domaine, le Bureau ne serait pas en mesure de juger de la
valeur alimentaire d’une invention portant sur un produit ou un procédé de fabrication.
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De surcroit, le critére de la valeur alimentaire serait inapplicable aux boissons, puisque la
loi exclut leur brevetabilité, qu’elles soient nutritives ou non.

Les parties soulevent ici la question de la définition de la notion d’aliments et de bois-
sons au sens de I’art.2 ch.3 LBI, Aux termes de I’art.2 al, I ch.1 ODA, disposition a la-
quelle la doctrine suissc se référe généralement, il faut entendre par denrées alimentaires
en général «les substances ou produits solides ou liquides d’origine animale, végétale ou
minérale, bruts ou soumis 4 certaines manipulations, qui se distinguent par leur teneur en
substances nécessaires a la constitution et a entreticn du corps humain» (BLum/PEprAZ-
ZINI, Op.cit., p.265; cf. aussi, pour le droit allemand, REmMER, Patentgesetz und Ge-
brauchsmustergesetz, 3¢ éd., 1968, p.115). Al'encontre du Bureau, la doctrine, se fondant
notamment sur les débats parlementaires de 1906, exclut des aliments les substances
désignées en allemand par le terme de «GenuB3mittel», soit les épices, condiments ct
substances analogues de I’art. 2 ch. 3 ODA et les matiéres colorantes, agents conservateurs
et autres substances de I’art. 2 ch.4 ODA (BLum/PEDRAZZINI, op. cit., I p.229; TROLLER,
op.cit., I p.248).

a) Eu égard a la ratio legis, qui est d’empécher le renchérissement des produits alimen-
taires de premiére nécessité et non de protéger la santé publique, il est sans importance
qu’une substance organoleptique soit ajoutée ou non a des aliments ou 4 des boissons. La
protection de 'utilisation de telles substances n’est pas de nature a entrainer un tel incon-
vénient, méme si I'inventeur posséde un monopole sur le mélange obtenu. Tout au plus
peut-onréserver ’hypothese, avancée par lc Bureau, d’'une substance destinée asupprimer
le goit désagréable dont serait affecté un produit naturel. Mais cette seule hypothese,
dont rien au dossier n’indique qu’elle soit réalisée en I'espéce, ne saurait justifier le refus
dubrevet. L’adjonction des cétones aromatisantes est parfaitement comparable aux épices
ou aux colorants, qui ne constituent pas des aliments au sens de I’art.2 ch. 3 LBI.

b) L’interprétation littérale donnée par le Bureau au terme de «boissons» de I’art.2
ch. 3 LBI, selon laquelle ce terme désignerait n’importe quelle boisson, nutritive ou non,
doit également é&tre rejetée. Il faut admettre, avec BLum/PEpRAZZINI (0p.cit., I p.230;
cf. aussi DE MESTRAL, op. cit., p.267s.), et conformément a 'opinion clairement exprimée
lors des débats parlementaires de 1906 (Bull. stén. du Conseil des Etats 1906 p. 1462), que
I'utilisation par la loi du terme de boissons tend seulement a placer sur pied d’égalité les
aliments solides et liquides, comme le fait PODA.

3. Le Bureau fait valoir qu’il doit écarter la demande de brevet lorsqu’il n’est pas con-
vaincu que 'inventeur «ne revendique qu’une des maniéres (possibles ou imaginables) »
d’obtenir un produit répondant 4 une composition donnée. Or 'adjonction 4 un aliment
déterminé des cétones aromatisantes est le seul moyen possible de parvenir a un produit
résultant de leur mélange avec cet aliment: ’obtention du méme produit par un autre
procédé est exclue, puisque la revendication ne fournit aucune indication de nature a
caractériser le procédé utilisé. L’octroi du brevet d’utilisation sollicité aboutirait ainsi a
conférer a la requérantc un monopole sur le mélange méme, c’est-a-dire sur un aliment
ou une boisson.

Cette argumentation méconnait que le mélange des cétones, substances chimiques sans
valeur nutritive, avec des aliments dont elles modifient les seules propriétés organolep-
tiques, n’a pas pour effet de constituer des produits alimentaires nouveaux, de méme que
le fait de colorer ou de saler un aliment ne constitue pas un produit nouveau. La protection
del’utilisation de ces composés chimiques ne saurait donc conférer 4 'inventeur un mono-
pole sur les aliments préexistants auxquels ils sont mélangés. Au surplus, selon une allé-
gation de la recourante qui n’a pas été démentie par le Bureau, les résultats atteints par
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Padjonction des cétones aromatisantes peuvent étre obtenus d’une autre fagon, soit a I’aide
d’autres produits, naturels ou chimiques.

4. Selon la description de I'invention, les nouvelles cétones peuvent étre utilisées pour
améliorer le golt et Parome de divers aliments, dont le miel et le vin rouge, expressément
cités comme exemples. En Suisse, PODA réglemente strictement ’adjonction de toute
substance chimique au vin, comme au miel. Il y a dés lors lieu d’examiner si le brevet
sollicité ne devrait pas étre refusé en vertu de I’art. 2 ch. 1 LBI, aux termes duquel ne peu-
vent étre brevetées les inventions dont ’exploitation serait contraire aux lois ou aux bon-
nes meeurs.

a) Est contraire a la loi 'invention qui, directement et exclusivement (ou essentiell-
ment), tend a un but ou produit un effet illégal. Il ne suffit pas qu’elle puisse étre utilisée
dans un tel but, comme par exemple une arme, pour un meurtre, ou un appareil a repro-
duire des documents, pour un faux (BLum/PEpRAZZINT, Op. cit., I p. 189; TROLLER, op. cit.,
I1p.241). Par «loi» il faut entendre ici non pas la loi au sens formel, mats au sens matériel,
C’est-a-dire toute régle de comportement établie par 1’autorité compétentc. Cette reégle
peut trouver sa source dans la constitution, la loi au sens formel ou une ordonnance légis-
lative fédérale, ou méme un traité international. Il n’est donc pas tendent 4 assurer 'inté-
grité de 'alimentation ont souvent ce caractére (BLum/PEDRAZZINI, Op. cit., I p.201).

N’étant pas uniquement destinée a modifier le gott et I’aréme des produits naturels
visés par 'ODA, 'invention litigeuse parait échapper a cette interdiction. Mais surtout,
Pexclusion du brevet pour cause d’illégalité a été implicitement abrogée en Suisse. En
effet, ’arrété fédéral du 7 décembre 1961 (ROLF 1963 p. 117) a approuvé la Convention
de Paris pour la protection de la propriété dans sa teneur de Lisbonne du 31 octobre 1958,
entrée cn vigueur le 17 février 1963 (ROLF 1963 p. 119). Or, aux termes de ’art. 4avater
de cette convention, «la délivrance d’un brevet ne pourra étre refusée... pour le motif
que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise 4 des restric-
tions ou limitations résultant de la législation nationale». Cette disposition vise incontes-
tablement les dispositions suisses sur le commerce des denrées alimentaires. Par sa ratifi-
cation, ce traité international prime la loi suisse et rend pratiquement caduque la cause
d’interdiction de I’invention contraire a la loi (cf. Message du Conseil fédéral du 5 juin
1961 concernant les actes convenus par la conférence de Lisbonne de 1'Union internatio-
nale pour la protcction de la propriété industriclle, FF 1961 I p.1284). A condition de
créer des reégles de droit directement applicables, les traités internationaux conclus par la
Confédération sont en effet des sources du droit fédéral; point n’est besoin que leur texte
soit repris par une lol ou un arrété de portée générale (RO 87 1 80, 88 1 91, 94 1 672;
GriseL, Droit administratif suisse, p. 35f.).

b) La convention d’Union de Paris laisse subsister la cause d’interdiction de 'invention
contraire aux bonnes moeurs. Mais aucun élément dans I'invention litigieuse ne permet
d’admettre qu’elle contreviendrait a cette notion, c’est-a-dire qu’elle heurterait grave-
ment le sentiment moral de la communauté. Rien n’indique que 'utilisation des cétones
aromatisantes soit nuisible a la santé, hypotheése dans laquelle la question de I’application
de I'art.2 ch. 1 LBI pourrait se poser.

En conséquence, la décision attaquée doit étre annulée et la cause renvoyée au Bureau
pour qu’il recherche si la demande de brevet satisfait, pour le surplus, aux conditions
légales.
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PatG Art. 2 Ziff.2

Patentierbar sind nur chemische Verfahren zur Arzneimittelherstellung. Das setzt
voraus, dafl das Verfahren einen oder mehrere chemische Vorgdnge aufweist, welche
die Entstehung oder Beschaffenheit des Erzeugnisses als Arzneimittel giinstig
beeinflussen.

Ein Vorgang ist nur dann als chemisch zu betrachten, wenn durch ihn die stoff-
liche Jusammensetzung der Molekiile verdndert wird.

Ne sont brevetables que les procédés chimiques pour la fabrication de remédes. Cela
suppose que le procédé comporte une ou plusieurs réactions chimiques dont résulte
le reméde lui-méme ou qui influencent favorablement sa fabrication ou sa constitu-
tion.

Un procédé ne peut étre considéré comme chimique que st la composition moléculaire
d’une substance subit une modification.

PMMBI 1972 1 14, Extrait de ’arrét de la Ire Cour civile Tribunal fédé-
ral du 26 octobre 1971 dans la cause Sch. contre le Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle.

Considérants:

Au termes de I'art.2 ch.2 LBI, ne peuvent étre brevetées les inventions de remedes
et les inventions de procédés non chimiques pour la fabrication de remédes. Il résulte a
contrario de cette disposition que sont brevetables les inventions de procédés chimiques
pour la fabrication de remedes. Cela suppose que le procédé comporte une ou plusieurs
réactions chimiques dont résulte le remeéde lui-méme ou qui influencent favorablement sa
fabrication ou sa constitution (ATF 82 I 206 consid. 3). Un procédé ne peut étre considéré
comme chimique au sens de ’art. 2 ch. 2 LBI que si la composition moléculaire 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. BLum/PEpRAZZINI, ad art.2 LBI n. 24,1 p.252s.),
en critiquant cependant la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la mesure ou elle refusc
de prendre en considération les derniéres découvertes de la science qui remettent en
question la distinction entre la physique et la chimie (BLuM/PEpRAZZINI, ad art.2 LBI
n.24,1p.253ss., etad art. 53 LBI n. 1 b, ITII p.280ss.). Il n’y a pas lieu de prendre position
ici sur cette critique. Méme si I’on voulait étendre la notion de procédé chimique, le pro-
cédé que définit la revendication de la requérente ne saurait étre considéré comme tel, en
tant qu’il s’agit de la fabrication du remeéde. Celle-ci est en effet caractérisée par le mélange
de diverses substances chimiques, soit soufre et chlorure de sodium, auxquelles sont ad-
joints des catalyseurs et un réducteur tels que silicium, carbone et poussiére de cuivre,
mals sans qu’intervienne une modification chimique de ces substances. C’est donc a juste
titre que le Bureau a considéré que l'invention litigieuse portrait sur un procédé non
chimique pour la fabrication d’un remeéde, et qu’elle ne pouvait dés lors pas étre brevetée
selon I’art.2 ch.2 LBI.

Quant a P'utilisation du produit résultant de ce mélange, il n’y a pas lieu d’examiner si
elle serait brevetable au regard de ’art. 1 LBI, deés lors qu’elle n’a pas fait 'objet d’une
demande de brevet.
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PatG Art. 2 Ziff. 5 und 4

Die Bestimmung des Art. 2 iff. 3 PatG ist nicht anwendbar:

1. fir Erfindungen, die lediglich den Zusatz von praktisch keinen eigenen Néhr-
wert besitzenden, das Aussehen, den Geschmack, den Geruch oder die Haltbar-
kett beeinflussenden Stoffen zu Nahrungsmitteln, Getrdnken oder Futtermiiteln
betreffen;

2. fiir Getrdnke, welche nicht als fliissige Nahrungsmittel zu betrachten sind, d. h.
welche keine fir den Aufbau oder Unterhalt des Korpers notwendige Stoffe ent-
halten, z. B. alkoholische Getrinke und aromatisierte Mineralwasser.

Auf besondere Kristallformen oder Modifikationen von an sich bekannten chemi-

schen Stoffen lautende Patentanspriiche verstoffen nicht gegen Art.2 Ziff. 4 PatG,

wenn diese Kristallformen oder Modifikationen durch menschliche Eingriffe zu-
satzlich zu den in der Natur vorkommenden oder schon bekannten Kristallformen
oder Modifikationen dem Stoff verliehen werden.

L'art. 2 ¢h.3 LBI ne s’ applique pas:

1. aux inventions qui ne concernent que I’ adjonction, @ des aliments, boissons ou
SJourrages, de substances qui ne présentent pas ou pratiquement pas de valeur
nulritive propre et qui modifient I’ aspect, le goiit, I’ odeur ou la conservation de ces
produits;

2. aux boissons qui ne sont pas d considérer comme des aliments liquides, ¢ est-d-dire
qui ne contiennent pas de substances nécessaires d la constitution ou & [entretien
du corps, par exemple & des boissons alcooliques et & des eaux minérales aromati-
5ées.

Des revendications pour des formes ou modifications cristallines particuliéres de

substances chimiques connues comme telles ne sont pas contraires d I'art.2 ch. 4

LBI, lorsque ces formes ou modifications cristallines sont conférées auxdites subs-

tances par intervention humaine et viennent s’ajouter d celles qui se trouvent dans la

nature ou qui étatent déja connues.

PMMBI 1972 1 8, Anderung der Amtspraxis des Fidg. Amtes fiir geisti-
ges Eigentum.

PatG Art.8 Abs. 3

Ein Produkt ist ein unmittelbares Erzeugnis des patentierten Verfahrens, wenn sich
zu dessen endgiiltiger Herstellung an das geschiitzte Verfahren lediglich noch
gewisse Mafinahmen anschliefen, die eine weitere praktische Ausgestaltung des
Verfahrens bedeuten, ohne jedoch die Identitit des Erzeugnisses mit demjenigen des
patentierten Verfahrens zu beetntrichtigen.



Bei Anwendung mehrerer geschiitzter Verfahren ist das Produkt als das unmattel-
bare Erzeugnis eines jeden Verfahrens zu betrachien, das zur Herstellung wesentlich
mitgewirkt hat.

Un produit est le résullat directe &’ un procédé breveté 5’1l suffit pour terminer sa fabri-
cation, de compléter le procédé protégé par certaines mesures qui en constituent une
mise au point, sans toutefois entraver [’ identité du produit.

Lorsqu’il s’agit d’utiliser plusteurs procédés protégés, le produit doit étre considéré
comme étant le résultat directe de chacun des procédés qui a contribué de fagon
essentielle a la fabrication.

Auszug aus dem Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom
3. Midrz 1972 1.S. Farbwerke Hoechst gegen Carlo Erba S.p.A. und
Veterpharma S.A.

Aus den Erwdgungen:

Die Beklagten bestreiten weiter, daf} es sich bei dem von ihnen hergestellten bzw. in
den Handel gebrachten Erzeugnis Tetralysal um ein unmittelbares Erzeugnis der patent-
geméiflen Verfahren, d.h. der Aminomethylierung gemif3 den Klagepatenten handle.

Nach Lehre und Rechtsprechung ist ein Produkt dann als «unmittelbares Erzeugnis»
eines durch ein Patent geschiitzten Verfahrens zu betrachten, wenn cs durch diescs Ver-
fahren die «vom Gesichtspunkt der Verkehrsanschauung aus geschen wesentlichen
Merkmale» bekommen hat (so Komm. Brum/Peprazzing, Bd. 1 S.409, Anm.22 zu
Art.8 PatG). Als Faustregel dient der Satz, daf3 «das geschiitzte Verfahren dem End-
produkt diefir seine Wertschidtzung maBgeblichen Eigenschaften verleihe » (so TROLLER,
Immaterialgiterrecht, Bd.II, 2. Aufl., S.752f.). Und nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes ist ein Produkt immer dann ein unmittelbares Erzeugnis, «wenn sich
zur endgiltigen Herstellung eines Produktes an das geschiitzte Verfahren lediglich noch
gewisse MaBnahmen anschlieBen, die eine weitere praktische Ausgestaltung des Ver-
fahrens bedeuten, ohne jedoch die Identitat des Erzeugnisses mit demjenigen des paten-
tierten Verfahrens zu beeintrachtigen» (BGE 70 1 202).

Demzufolge ist nicht entscheidend, ob weitere physikalische oder chemische Verfah-
rensabschnitte an das geschiitzte Verfahren anschlieBen, sondern, ob bei diesen Verfah-
rensabschnitten die nach der Verkehrsauffassung maBgebenden Eigenschaften des Er-
zeugnisses und damit dessen Identitit erhalten bleiben. Bei Anwendung mehrerer
geschiitzter Verfahren ist das Produkt als das unmittelbare Erzeugnis eines jeden Ver-
fahrens zu betrachten, das zur Herstellung wesentlich mitgewirkt hat. Auch im vor-
liegenden Falle entscheidet nicht, ob die Beklagten nach der Herstellung des amino-
methylierten Tetracyclins weitere Verfahrensschritte folgen lassen, die selber wiederum
patentwiirdig seien. Denn dies schlieBt nicht aus, daf3 die patentgeméflen Verfahren bei
der Herstellung von Tetralysal maBgebend mitgewirkt und dieses als unmittelbares
Erzeugnis hervorgebracht haben, dessen Eigenschaften spéter erhalten bleiben und damit
dem Endprodukt den maBgeblichen Faktor verleihen, um dessentwillen dieses geschatzt
und gebraucht wird.

Nach den Angaben der Beklagten ist Tetralysal, das anerkanntermafBen in allen drei
Formen ein aminomethyliertes Tetracyclin,ndmlich Lysinomethyltetracyclin enthélt und
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nach dem Gesagten unter Verwendung der patentgemiBen Verfahren hergestellt wird,
ein Gemisch verschiedener Komponenten. Die Beklagten machen geltend, es wiirden
sogenannte Komplexe des Lysinomethyltetracyclins hergestellt, d.h. an die Herstellung
des Lysinomethyltetracyclins schlieBe eine weitere Stufe an, in welcher der Magnesium-
ascorbatkomplex des Lysinomethyltetracyclins gebildet werde. Tetralysal intramusculir,
das gleich wie das Tetralysal intravends zusammecengesetzt sei, enthalte zusétzlich ein
Lokalanisthetikum. Tetralysal oral schlieBlich sei ein Gemisch von Lysinomethyltetra-
cyclin und andern Komponenten. Die mechanischen Verfahrensstufen des Vermengens
und der Abfillung in Kapseln seicn wesentliche zusdtzliche Stufen, welche das Endpro-
dukt nicht mehr als unmittelbares Erzeugnis des chemischen Verfahrens — gemeint ist der
Herstellung des Lysinomethyltetracyclins — erscheinen lieB3en.

Die Gutachter haben sich hierzu in ihrem Hauptgutachten verschiedentlich geauBBert
und thren Standpunkt im Erginzungsgutachten zusammengcfafit. Sie gelangen zum
Schlussc, dic therapeutisch wirksame Komponente sowohl bei Reverin — dem entspre-
chenden Produkt der Klagerin — als auch bei allen drei Tetralysalen sei ein aminomethy-
liertes Tetracyclin. Dieses sei ein unmittelbares Erzeugnis der patentgemi3en Verfahren.
Durch Zumischung weiterer Komponenten wiirden das Wesen und die maBgeblichen
Eigenschaften des unmittelbaren Erzeugnisses bei keinem dieser vier Préiparate verdandert.
Selbst wenn eine Beimischung weiterer Komponenten noch als Herstellungsverfahren
gewertet wiirde, so hitten die patentierten Verfahren bei der Herstellung des Endpro-
duktes doch wesentlich mitgewirkt. Weiter fiigen sie bei, dieses Argument habe auch bei
dem gemil3 Behauptung der Beklagten in eine Komplexverbindung tibergefiihrten Wirk-
stoff des Tetralysals intravends Geltung. Darauf, ob solche Komplexverbindungen her-
gestellt werden, kommt nichts an. Entscheidend ist, dal3 nach der mallgeblichen Auf-
fassung der gerichtlichen Gutachter die patengecmillen Verfahren dem Tetralysal die
wesentlichen Eigenschaften vermitteln und diese Eigenschaften bel der spatern Verar-
beitung erhalten bleiben.

PaiG Art. 47

Der bevollmdichtigte Vertreter hat dafiir Sorge zu tragen, daff beem Umzug in
andere Biirordumlichkeiten eine Lischungsanzeige nicht von betriebsfremden Per-
sonen verlegt oder vom Winde verweht werden kann.

En cas de déménagement de son bureau, le mandataire doit veller a ce qu’un avis de
radiation ne puisse pas étre égaré par des personnes étrangéres d son entreprise ou
emporté par le vent.

PMMBI 1972 I 15, Auszug aus dem Urteil der 1. Zivilabteilung des
Schweizerischen Bundesgerichts vom 21. September 1971 1. S. H. gegen
das Amt.

PatGG Art. 60

Solange ein Patent im Register eingetragen ist, muf} vermutet werden, daff es zu
Recht besteht und daf der als Inhaber genannte der wahre Berechtigte ist.
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Ausst longtemps qu’un brevetfigure au registre, 1l convient de supposer qu’il existe @
raison et que celut qui est nommé comme titulaive en est le véritable 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 Klidgerin verlangte auf dem ProzeBweg die Nichtigerklarung eines Patentes des
Beklagten. Im Verlaufe des Prozesses beantragte die Klagerin, dem Beklagten sei durch
eine vorsorgliche MaBnahme nach Art. 77 PatG zu verbieten, in seiner Reklame auf das
Patcnt Bezug zu nehmen, weil dieses nach einem gerichtlich eingeholten Gutachten als
nichtig zu gelten habe. Das Obergericht lehnte den Erlaf3 der nachgesuchten vorsorg-
lichen MafBnahme mit folgender Begriindung ab:

Das Patentregister erbringt gemi Art.9 ZGB den vollen Beweis fiir die von ihm fest-
gehaltenen Tatsachen. Solange ein Patent im Register eingetragen ist, mul} vermutet
werden, daf3 es zu Recht besteht und daB der als Inhaber Genannte der wahre Berech-
tigte ist (vgl. TROLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd. I, S.538f., Bd.II, S. [024f.). In einem
Patentnichtigkeitsproze3 wird das Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum eine Streichung des
Patenteintrages im Register nur gestiitzt auf ein Urteil oder ein Urteilssurrogat (§§ 326 fI.
ZPO) vornehmen, keineswegs aber gestiitzt auf eine vorsorgliche Ma3nahme nach Art. 77
PatG, der jede materielle Rechtskraft abgeht. Durch das fiir den Beklagten ungiinstige
Gutachten vom 1. Oktober 1970 st die diesem zufolge Eintragung des Patentesim Register
zukommende Rechtsvermutung nicht zerstort, so dal dem Gesuch der Kldgerin nicht ent-
sprochen werden kann.

PatG Art. 77 und Art. 79 Abs.2

Im Verfahren betreffend vorsorgliche Mafinahmen geniigt die blofe Glaubhaft-
machung der Nichtigkeit des kligerischen Patentes nicht zur Verweigerung bzw.
Aufhebung der Mafinahme; die Nichtigkeit muf sich vielmehr mit Sicherheit aus
den Akten ergeben.

Ein nicht leicht ersetzbarer, nur durch eine vorsorgliche Mafnahme abwendbarer
Nachteil kann in einer Marktverwirrung liegen, indem der Anschein erweckt wird,
der patentierte Gegenstand sei frer herstellbar.

LEine vorsorgliche Mafinahme kann durch Sicherheiisleistung des Gesuchgegners
nicht abgewendet werden, wenn die dem Gesuchsteller drohende Einbufe sich zah-
lenmdfig nur schwer oder iiberhaupt nicht erfassen lafit.

1l ne suflit pas, dans la procédure concernant des mesures provisionnelles, de rendre
vratsemblable la nullité du brevet pourque la mesure soit refusée ou annullée; il faut
que la nullité resulte du dossier de fagon certaine.

En cas de confuston sur le marché, il peut y avotr un dommage difficilement réparable
et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles lorsque U’on donne Iim-~
pression que [’objet breveté peut étre fabriqué librement.
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Le défendeur ne peut pas écarter une mesure provisionnelle en fournissant des suretés,
st les dommages que risque de subir le demandeur ne peuvent pas étre chiffrés ou
seulement avec difficulle.

Entscheid der II.Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Ziirich
vom 10.November 1971.

Aus den Erwdgungen:

Mit dem Rekurs macht die Beklagte in erster Linie geltend, das schweizerische Patent
des Klagers sei nichtig, weil der Maschine und dem Verfahren das Erfordernis der Neuheit
und der Erfindungshéhe abgehe. Sie beruft sich darauf, dal3 die vom Klédger entwickelte
Vorrichtung samt Verfahren durch die US-Patenschrift Nr.... vorbekannt sei. ...
Dies habe denn auch das deutsche Patentamt erkannt, das dem Klidger mit Schreiben
vom 1.Juli 1968 mitgetcilt habe, der Gegenstand seines Patentbegehrens sei durch das
US-Patent vorweggenommen.

Nach der Rechtsprechung der Rekursinstanz geniigt im Verfahren betreffend vorsorg-
liche Maf3inahmen die bloe Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des kldgerischen Paten-
tes nicht zur Verwelgerung bzw. Aufhebung der MafB3nahme; die Nichtigkeit muf} sich
vielmehr mit Sicherhcit aus den Akten crgeben (Rekursentscheid I11.ZK.Nr.4H vom
29. Oktober 1969 1.S. B. GmbH und L. AG gegen M. & Co. betr. Patentverletzung, ab-
gedruckt in Schweizcrische Mitteilungen iiber gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht 1969, Heft 2 S. 163 {I.). Dicse Rechtsprechung stimmt mit derjenigen des Handels-
gerichtes des Kantons Ziirich (vgl. Sch. Mitt. 1948, Serie V, S.136{.; 1969, Heft 2, S.
1581T.; 1970, Heft 1, S.1011f.) und der Auflfassung von Brum/PEprAZZINI (Anm.3 zu
Art. 77 PatG, Bd.III S.651 mit Verweisungen) und TrRorLLER (Immaterialgiiterrecht,
Bd.II S.1203) {iberein. Letztcrer fihrt hiezu aus, der Gesuchsgegner kénnc sich nicht
damit verteidigen, daB3 er seinerseits glaubhaft mache, das angerufene AusschlieBlichkeits-
recht bestche nicht zu Recht, sondern er kénne dic Rechtsvermutung, die mit dem Ein-
trag im Register verbunden sei, auch im Verfahren betreffend vorsorgliche Maf3nahmen
nur dann zerstéren, wenn sich die Nichtigkeit aus den Akten zwingend ergebe. Die
Beklagte beruft sich demgegeniiber auf BGE 94 I 11, wo festgestellt wird, wer eine paten-
tierte Erfindung nachmache, ohne bewcisen oder mindestens glaubhaft machen zu
koénnen, daf3 das Patent nichtig sei, habe es nach dem Willen des Art. 77 in Verbindung
mit Art. 79 Abs. 1 PatG hinzunehmen, dal ihm der Richter die weitere Nachmachung
vorldufig verbiete und fiir den dadurch méglicherweise entstchenden Schaden lediglich
Sicherheit leisten lasse. In jenem Falle hatte sich aber das Bundesgericht mit der Frage,
ob im Mafinahmeverfahren schon dic Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des Patentes
geniige, gar nicht auseinanderzusctzen. Der zitierten Stelle kann daher keine entschei-
dende Bedeutung beigemessen werden. Sie 148t offen, ob im MaBnahmeverfahren die
Nichtigkeit bewicsen oder lediglich glaubhaft gemacht werden miisse. Nicht stichhaltig
ist im weitern die Berufung der Beklagten auf § 295 Abs. 1 ZPO, wonach im Befehlsver-
fahren eine geeignete Verfiigung nur erlassen werden darf, wenn das Gesuch als unzwei-
fclhaft begriindet erscheint. Denn diese Bestimmung bezieht sich, wic aus dem Zusam-
menhang mit Absatz 2 hervorgeht, auf den Fall einer Verfiigung ohne Anhérung der
Gegenpartei bel ganz klarer Rechtslage.

Aus der mit dem Eintrag im Patentregister verbundenen Rechtsvermutung und aus
dem Wesen der Patenterteilung folgt, daf3 das Patent als bestchend zu betrachten ist, bis
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die mangelnde Rechtsbestandigkeit zwingend festgestcllt ist. Wiare entgegen der ange-
fithrten Rechtsprechung und Lehre anzunehmen, dafl der Gesuchsgegner im Maf3nahme-
verfahren die Nichtigkeit lediglich wahrscheinlich zu machen habe, so wiren an die
Glaubhaftmachung jedenfalls hohe Anforderungen zu stellen. Im vorliegenden Falle
kann aber auch unter dieser Voraussetzung der Nichtigkeitseinrede kein Erfolg beschie-
den sein.

Die Bcklagte verweist auf das vorverdffentlichte amerikanische Patent Nr. .... Dafl
dieses mit dem schweizerischen Patent des Klagers identisch sei, wird nicht geltend ge-
macht. ...

Die Beklagte vertritt allcrdings die Ansicht, diese Abweichung bringe kcine Fort-
schritte gegeniiber dem vorbekannten Stand der Technik. Dabei handelt es sich aber um
eine Behauptung, fiir deren Richtigkeit keine schliissigen oder wesentlich ins Gewicht
fallenden Anhaltspunkte vorliegen. Im iibrigen weist der Klager mit Recht darauf hin,
daB sich sein Patent noch in weiterecn Punkten vom vorveréffentlichten unterscheidet,
insbesondere dadurch, dafl bei seiner Vorrichtung und nach scinem Verfahren die
Schniire nach der Abtrennung miteinander verknotct und nicht durch Klammern ver-
bunden werden.

Daf3 dem Kliger in Deutschland bisher ein Patent noch nicht crteilt wurde, ist unbe-
stritten. Er fithrt dies einerseits darauf zuriick, dafy dort zwel verschiedene Patentanmel-
dungen, deren Inhalt im schweizerischen Patent zusammengefaf3t ist, eingereicht wurden,
und anderseits darauf, da3 dic Umstellung des deutschen Patentsystems von der auto-
matischen auf die antragsweise Priffung Verzégerungen in der Abwicklung des Ver-
fahrens zur Folge hitten. Wie es sich damit verhilt, kann dahingestellt bleiben. Es stcht
fest, daB bis heute die Anmeldungen vom deutschen Patentamt nicht zuriickgewiesen
worden sind. ... Selbst wenn jedoch davon auszugehen wire, dafl der Klager dort mit
seinem Begehren nicht durchdringen kénnte, wire damit die Ungiiltigkeit des schweize-
rischen Patentes noch keineswegs dargetan (vgl. Schw. Mitt. 1969, Heft 2, S. 167 Erw.6).
Kime daraufetwas an, so miiite umgckehrt auch berticksichtigt werden, daf3 dem Klager
fir die dem streitigen Patent entsprechende Erfindung in einer Reihe anderer Léinder,
insbesondere auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, Patente erteilt worden sind.

Esist somit im Rahmen des vorliegenden Verfahrens davon auszugehen, das schweize-
rische Patent des Kldgers bestche zu Recht. Dadurch, da3 die Beklagte die patentierte
Maschine gebraucht, das patentierte Verfahren anwendet und die auf dieser Maschine
und nach diesem Verfahren hergestellten patenticrten Beutel verkauft, ist die Verletzung
im Sinne von Art. 77 Abs.2 PatG in hohem Maf@e glaubhaft gemacht.

Nach der genannten Bestimmung hat der Kliger im weitern glaubhaft zu machen,
daB ihm aus der Patentverlctzung ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur
durch cine vorsorgliche Mafinahme abgewendet werden kann.

Die Beklagte hilt dafiir, wenn dem Kléiger iiberhaupt ein Nachteil drohe, so sei dieser
lediglich finanzieller Natur und daher ohne weiteres crsetzbar. Ein allenfalls der Lizenz-
nehmerin erwachsender Schaden sei unbeachtlich, da die Klage vom Patentinhaber
crhoben werde.

Dieser Argumentation kann nicht beigepflichtet werden. Es ist unverkennbar, daf3
dem Kliger durch das Vorgehen der Beklagten nicht nur direkter finanzieller Schaden
droht, sondern daB3 er auch mitsonstigen negativen Einwirkungen aufseine Lage rechnen
muf} (vgl. BLum/PEDRAZZINI Anm. 4 zu Art. 77 PatG, Bd. I1I S.654). Denn es liegt auf der
Hand, daB bei einer Fortsetzung der Tutenproduktion der Beklagten das Vertragsver-
hiiltnis des Klidgers mit seiner schweizerischen Lizenznehmerin empfindlich gestért
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werden konnte und der Kldger Gefahr liefe, in gerichtliche Auseinandersetzungen mit
dieser verwickelt zu werden. Seine Position wiirde auch im Hinblick auf eine Erncucrung
des auslaufenden Lizenzvertrages oder auf den Abschlufl von Vertragen mit neuen Inter-
essenten entscheidend geschwicht. AuBerdem wire zu befiirchten, dal3 weitere Maschi-
nen in dhnlicher Weise, wic es hier geschchen ist, in Lander verbracht wiirden, in denen
der Klédger ein Patent besitzt. SchlieBlich ist auch nicht zu ibersehen, da durch die
Belieferung des schweizerischen Marktes durch die Beklagte eine erhebliche Marktver-
wirrung entstchen kann, indem dadurch die Abnehmer und allfillige Konkurrenten in
den Glauben versetzt werden kénnten, die von der Beklagten gelieferten Beutcl seien frei
herstellbar (vgl. TROLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd. 1T S.1203).

Alle diese Nachteile sind nicht leicht ersetzbar und zudem so geartet, dal3 sie nur durch
eine vorsorgliche MaB3nahme abgewcndet werden konnen. Sie fallen auch wesentlich
schwerer ins Gewicht als der Nachteil, den die Beklagte durch die vorsorgliche MaBnahme
erleidet. Dem Eventualantrag der Beklagten, von der Mafnahme gegen Sicherheits-
leistung ihrerseits abzusehen, kann daher nicht stattgegeben werden. Die Kaution des
Gesuchsgegners im Sinne von Art.79 Abs.2 PatG verschaflt der klagenden Partei nur
in seltenen Fillen die notwendige Gewahr fiir die Wiedergutmachung des Schadens, den
die vorsorgliche Maf3nahme abzuwenden hitte. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht
vor, gerade weil die dem Kléger drohende Einbufle sich zahlenmiBig nur schwer oder
iberhaupt nicht erfassen lieBe (vgl. TROLLER, a.a.0O. 8.1209).

II. Markenrecht

MSehG Art.6

Fiir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei gemischten Marken sind nicht nur
deren verbale und figurative Aspekte gesondert zu vergleichen; entscheidend ist viel-
mehr der Gesamteindruck.

Die Marken «Kaba> und Kapra Café> sind nicht verwechselbar, weil letztere
durch das Ubergewicht eines originellen figurativen Elementes entscheidend indi-
vidualisiert wird.

Dans le cas de marques mixtes, le danger de confusion ne s’ apprécie pas en_fonction
des éléments verbaux el figuratifs pris isolément; au contraire, ¢’est I'impression
d’ensemble qui est déterminante.

Les marques Kaba> et <Kapra Café> ne prétent pas a confusion, parce que cette
derniére est individualisée de fagon déterminante par la prépondérance d’un élément

JSiguratif original.

Arrét de la Ire Cour Civile du Tribunal fédéral Suisse du 26 octobre 1971
dans la cause Hag AG et Plantagengesellschaft mbH contre Machines
a café express «La San Marco» S.A. (communiqué par Me Petitpierre,
Lausanne).
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Considérant en droit:

1. La Cour civile a admis avec raison — et la défenderesse ne le conteste plus en instance
fédérale — que les produits auxquels sont destinées les marques en cause ne sont pas d’une
nature totalement différente au sens de P’art.6 al.3 LMF. Selon ’art.6 al.1 LMF, la
marque de la défenderesse doit dés lors se distinguer par des caractéres essentiels de celles
des demanderesses.

Pour apprécier le risque de confusion, il faut se fonder sur 'impression générale et
durable que laissent dans Pesprit de Pacheteur présumé les éléments essentiels des marques
en présence, examinées séparément; s’agissant de produits de consommation courante,
on doit tenir compte du fait que le public ne préte pas a leur achat une attention parti-
culiére; les caractéres distinctifs doivent étre appréciés avec davantage de rigueur lorsque
les produits en question sont du méme genre (RO 95 11 465, 90 II 264, 88 1T 376 consid. 4
et les arréts cités).

2. Examinant I’élément verbal des marques en présence, la Cour civile considere que
les mots «Kaba» et «Kapra» présentent une analogie évidente, du point de vue visuel
comme du point dc vue auditif, et que le risque de confusion a été admis par le Tribunal
fédéral a propos de mots qui se différenciaient autant, sinon davantage.

A Pencontre de la ressemblance indéniable de «Kaba> et de «Kapra», on peut relever
au point de vue phonétique que la prononciation de ces deux mots, et méme de leur
syllabe commune, est différente: la premiére syllabe de «Kapra», suivie de deux conson-
nes, est prononcée d’une manieére plus bréve que celle de «Kabas. Visuellement, les lettres
pr conférent au mot «Kapra» une image bien distincte de celle de «(Kabas, cctte différence
étant accentuée par I’élément figuratif qui accompagne I’élément verbal dans les marques
en présence. L’association que le mot <Kaba» suscite avec <casbah» — parfois écrit <kasba>
(cf. Dictionnaire Quillet de la langue francaise, Paris 1956) — ou avec I’Orient en général
est en effet renforcée par les palmiers qui figurent sur I'une des marques des demande-
resses. Quel que soit cependant le degré de similitude de I’élément verbal, celui-ci n’est
pas déterminant lorsqu’il s’agit comme en I’espéce d’une marque a la fois verbale et
figurative. Conformément au principe rappelé plus haut, il faut se fonder sur 'impression
d’ensemble pour apprécier le risque de confusion.

3. La Cour civile reléve a cet égard que le mot «Kapra> n’est utilisé que suivi du mot
«Cafés et, surtout, que ces deux mots encadrent la représentation en gros format d’une
téte de chévre, stylisée ct vue de profil, dont les contours sont déterminés par une ligne
blanche épaissc, sur fond noir. La jurisprudence considérerait en principe I’élément
figuratif comme prépondérant, ce point de vue n’étant toutefois pas soutenu sans réserves.
L’aspect figuratif de la marque «Kapra» serait en cspece prédominant et de nature a
individualiser le plus sirement la marque, notamment par la couleur. L’élément verbal
prédominerait ¢cn revanche dans la marque des demanderesses, celle-ci recourant a des
éléments figuratifs faibles, totalement différents de ceux de la marque de la défendercsse.

Les demanderesses critiquent cette argumentation du jugement déféré. Se fondant sur
la jurisprudence du Tribunal fédéral, elles font valoir qu’une appréciation de ’ensemble
dcs circonstances du cas d’espeéce s’impose, I’élément figuratif pouvant rejeter a arriére-
plan I’élément verbal, ou au contraire apparaitre comme un complément falot a une
marque cssentiellement verbale, ce qui est le cas ici. La doctrine se montrerait sclon elles
encorc plus restrictive que la jurisprudence dans 'importance a donner 4 I’élément figura-
tif. En 'espéce aucun des éléments figuratifs ne serait prédominant, lcs éléments verbaux
s’imprimant au contraire dans la mémoire du consommateur. Compte tenu de la con-
fusion des tcrmes «Kabas et «Kapras, le dessin de la téte de chévre ne présenterait pas une
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originalité suffisante pour s’imposer & lui seul comme ’élément caractéristique de la
marque de la défenderesse.

Apres avoir examiné la valeur distinctive des éléments verbaux et figuratifs des mar-
ques en présence, la Cour civile s’est fondée avec raison sur 'impression générale laissée
par celles-ci. Or il faut admettre avec elle qu’a ce point de vue, qui selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral est déterminant (RO 95 IT 465, 92 I1 275 et les arréts cités), la diffé-
rence entre les marques des parties est telle que Iexistence d’un risque de confusion doit
étre déniée. Contrairement 4 ce qu’affirment les demandcresses, la chevre stylisée de la
marque <Kapra)—dontle jugement attaqué constate souverainement qu’elle accompagne
toujours I’élément verbal — n’est pas un simple détail sans grande importance. Son origi-
nalité réside aussi bien dans I'idée de cette figure, dépourvue de tout rapport avec du café
ou une machine a café, que dans sa réalisation. Lc style du dessin comme lc contraste de
ses lignes blanches sur fond noir avec les lettres rouges des mots «<Kapra» et «Café» placés
immédiatement au-dessus et au-dessous conférent a la marque de la défenderesse un
aspect général qui se distingue nettement de celui des marques des demanderesses.
Celles-ci critiquent & tort le jugement déféré dans la mesure ot1 il oppose & cet élément
figuratif «prédominant» et qui «reste facilement dans la mémoire» ceux de leurs propres
marques, qualifiés d’« éléments faibles, qui passent presque inapergus». Mais méme si ’on
voulait considérer les tasses de cacao et les palmiers des marques «Kabas et «<Kaba der
Plantagentrank> comme étant aussi marquants que la téte de chévre de la marque
«Kapra>, il faudrait & plus forte raison dénier ’existence d’un risque de confusion; I'im-
pression d’emsemble laissée par les deux marques en présence serait en effet déterminée
par des ¢léments figuratifs dominants, différant totalement P'un de 'autre. La marque de
la défenderesse se distinguant suffisamment, au regard de I’art. 6 al. 1 LMF, de celles des
dcmanderesses, le recours doit étre rejeté.

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 Genéve» unterscheidet sich nicht ausreichend von
den ilteren Marken « Audemars, Piguet et Co.» und « Audemars Piguet».
Verstoff gegen Treu und Glauben im Wetthewerbsrecht.

1l ne peut pas étre reconnu le droit @ chacun d’utiliser sans autre son nom patrony-
mique comme marque, lorsque ce méme nom constitue Iélément essentiel d’une
marque déjd existante.

La marque « facky Audemars Genéven ne se distingue pas suffisamment des
marques plus anciennes « Audemars, Piguet et Co.» et « Audemars Piguet».

Actes contraires a la bonne foi.

Arrét de la Ire Chambre Civile de la Cour de Justice de Genéve du
14 avril 1972 dans la cause «Société anonyme de la Manufacture d’hor-
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logerie Audemars, Piguet & Co., le Brassus» contre Sieur Jacky Aude-

mars.

La Société anonyme de la Manufacture d’horlogerie Audemars, Piguet
et Cie (demanderesse), a été fondée en 1907 et elle était la continuation
d’une société 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 déposé Ic 29 mai 1951 et le 2 septembre 1966, respectivement une
marque «Audemars, Piguet et Co» pour des montres, boites de montres
et cadrans, et « Audemars Piguet» pour des pieéces d’horlogerie et leurs
parties, bracelets ct montres et bijouterie. Ces marques, qui portent les
numéros 137978 et 219678 figurent au registre des marques ou elles rem-
placent d’ailleurs des marques déja inscrites antérieurement, soit en 1931
déja.

Il n’est pas contesté que le demandeur utilise effectivement ces marques.

Sieur Jacky Audemars (défendeur) est le chef de la maison J. Audemars,
horlogerie-bijouteriec a Genéve, inscrite au registre du commerce de
Geneve le 14 décembre 1967.

Sieur Audemars a déposé le 6 janvier 1969 une marque «Jacky Aude-

mars Genéve» pour des montres, horloges et réveils, qui a été inscrite
sous No 236517.

Rien dans la procédure n’indique qu’il ait effectivement utilisé cette
marque en apposant sur des produits horlogers.

Son magasin, & la ruc de Cornavin, & Genéve, porte a la partie supé-
ricure de scs deux vitrines un cadran stylisé suivi, en grandes lettres, du
mot Audemars surmonté de grandes einseignes portant I'une le mot Nivada
et ’autre le mot Certina, soit deux noms de marques de produits horlogers

La porte d’entrée porte le nom Jacki Audcmars.

Il ne vend pas de montres de la demanderesse dans son magasin.

La Cour de Justicc a fait droit a4 la demande appuyée sur la loi sur les
marques de fabrique et sur la loi concernant la concurrence déloyale.

Extraits des considérants:

L’article 6 de la loi fédérale sur les marques veut qu’une marque nouvelle sc dis-
tingue par dcs caractéres cssentiels de celles qui sont déja enregistrées a moins qu’elle ne
soit destinée & des produits ou marchandises d’une nature totalement diflérente, ce qui
n’est pas le cas en U’cspéce.

Le défendeur cstime que sa propre marque, qui comporte outre son nom Audcmars,
son prénom, Jacki, et le mot Genéve se distingue suffisamment de celles de la demande-
resse qui fait suivre le mot Audemars de Piguet et ne comporte pas le mot Genéve, et que
la demande n’est donc pas fondée.
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La jurisprudence du Tribunal fédéral ne reconnait pas & chacun le droit d’utiliser
sans autre son nom patronymique comme marque lorsque ce méme nom constitue déja
un élément constitutif d’une marque existante et le fait que le défendeur s’appelle Aude-
mars ne dispense pas la Cour de rechercher si la différence entre les marques des parties
est suffisante ou non (cf. notamment ATF du 23 octobre 1962 dans la cause Cie des
montres Favre-Leuba S.A. ¢/Louis A. Leuba S.A.: «Le droit d’cxploiter une affaire sous
son propre nom n’cst pas absolu ...» Sem. Jud. 1963, p.249ss).

Dans le méme arrét le Tribunal fédéral s’est exprimé comme il suit quant aux carac-
teres distinctifs devant cxister entre des marques destinées a des produits de méme nature :

«Pour apprécier le danger de confusion il faut se fonder sur I'impression d’ensemble
que font les marques en présence. On ne peut donc comparer séparément leurs éléments.
D’autre part ce qui est décisif, c’est ’empression des derniers acquéreurs, c’cst-a-dire en
Pespece celle des clients qui achétent des montres, notamment en Allemagne et en Orient.
Dans les marques verbales cette impression dépend de Peffet auditif et visuel, du premier
surtout. Sur les marchés prospectés par les parties le public atteint compare ct préte
quelque attention mais cependant de fagon de plus en plus supcrficielle. Les marchandises
étant identiques, les caractéres distinctifs de la nouvelle marque doivent s’apprécier avec
plus de rigueur.

Pour apprécier si un danger de confusion exite dans un cas concret le juge se fonde
sur les critéres objectifs qu’il tire de son expérience de la vie et des choses...» et il a retenu
le fait qu’au point de vue auditif I’élément phonétiquement le plus fort de la marque
Favre-Leuba était le mot Leuba «qui, prononcé en dernier lieu» a peut-étre tendance &
s’imprimer plus longtemps et plus nettement dans la mémoire.

Il ne parait pas contestable a la Cour qu’en I’espéce I’élément phonétiquement le plus
fort de la marque de la demanderesse n’est pas le mot «Piguet», quoique prononcé en
dernier, mais le mot <Audemars et elle admet, se fondant tant sur son expérience de la
vie et des choses que sur les piéces produites, que la tendance du public & simplifier a pour
effet de faire désigner souvent les produits de la demanderesse du nom d’Audemars et non
de celui d’Audemars-Piguet, et encore moins de Piguet.

Par ailleurs la présence dans la marque du défendeur du mot Genéve n’est pas de
naturc a éviter des confusions dans U'esprit du public dont il est question dans ’arrét cité,
ce mot ayant simplement pour cffet, a ’étranger, de marquer le caractére suisse de cette
marque.

Il est indéniable en revanche que le fait que dans la marque du défendeur son nom est
précédé de son prénom Jacki permet de considérer que sa marque se distingue dans une
certainc mesure de celle de la demanderesse mais cette distinction n’est pas suffisante pour
éviter dans le public tout risque de confusion.

Il s’agit évidemment d’une question d’appréciation mais la Cour estime que la noto-
riété du nom d’Audemars en matiére d’horlogerie est telle, grace a 1activité plus que
cinquantenaire de la demanderesse ou de ses prédécesseurs, que "'usage de ce nom par le
défendeur, comme marque d’horlogeric est de nature a causer un risque de confusion dans
Pesprit du public et que la mention du prénom du défendeur ne constitue pas en I'espéce
Padjonction d’un caractére cssentiel distinctif suflisant.

Elle considére donc qu’il y a lieu de faire droit a la demande en ce qui concerne la mar-
que inscrite a la requéte de défendeur.

L’apposition en grandes lettres au-dessus des vitrines du défendeur de son nom Aude-
mars qui ne constitue ni sa raison socialc ni sa marque et qui peut étre lu; en fait: ¢<montres
Audcmars» cn raison de 1’élément graphique qui précede le nom cst d’autant plus de
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nature 2 faire penser aux produits de la demanderesse qu’il est surmonté du nom d’autres
marques de montres (Nivada et Certina).

Il parait a la Cour que le défendeur n’aurait pas procédé a cette apposition de son nom
en si grandes lettres, apposition qui n’est guére usuelle, si le nom d’Audemars n’était pas
connu sur le plan horloger grace 4 la demanderesse, et qu’il a entendu profiter de cette
circonstance.

Mais méme si tel n’a pas été son but son procédé est de nature a créer une confusion
dans P’esprit du public et tombe donc sous le coup de Particle ler lettre d de la LCD
(«Enfreint les régles de la bonne foi celui qui: ... d prend des mesurcs destinées ou de
nature a faire naitre une confusion avec les marchandises, les ccuvres, I’activité ou ’entre-
prise d’autrui».

La demande est donc fondée en tant qu’elle demande qu’il soit fait interdiction au
défendeur de maintenir le mot Audemars figurant en grandes lcttres au-dessus de ses
vitrines.

MSchG Art. 8§ Abs. 2, Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 und Art. 18

Schutz und Gebrauch einer einmal eingetragenen Marke verleihen keinen absoluten
Anspruch auf Erneuerung. Auch bet der Erneuerung kann es dem Amt nicht ver-
wehrt sein, von einer als unrichiig erkannten Praxis abzugehen oder verdnderten
Verhiltnissen Rechnung zu tragen.

Die Bezeichnung «Tour de Suisse», kombiniert mit der verkleinerten Abbildung
einer Schweizerkarte, wird vom einheimischen Kdufer als Hinweis auf schweizeri-
sche Erzeugnisse aufgefafit, weshalb diese Wort-Bildmarke nur mit entsprechend
eingeschranklem Schutzbereich zu erneuern ist.

Die Fabrikmarke erfafit die vom Inhaber selber hergestellten Erzeugnisse und den
Handel mit diesen. Eine Handelsmarke kann daneben oder allein nur fiir vom
Inhaber nicht selber hergestellte Waren ertetlt und gefiihrt werden.

Lu den Voraussetzungen schweizerischer Herkunftsbezeichnung eines Erzeugnisses.

La protection et 'usage d’une marque enregistrée ne conférent aucun droit absolu au
renouvellement. Lors de ce dernier, rien ne peut empécher le Bureaw de s écarter
d’une pratique reconnue inexacte ou de tenir compte d’ un changement de circonstances.
La désignation « Tour de Suisse>, combinée avec la représentation réduite de la carte
géographique de la Suisse, évoquera dans Uesprit de I acheteur de notre pays [’idée
que les produtts munis de cette marque sont suisses; la marque ne pourra étre renou-
velde qu’ avec une restriction paralléle de [étendue de protection.

La marque de fabrique couvre les produits fabriqués par son titulaire lui-méme ainst
que le commerce avec ceux-ci. Une marque de commerce ne peut étre accordée et
utilisée parallélement ou exclusivement que pour des marchandises qui ne sont pas
Jabriguées par le titulaire lui-méme.

A propos de la désignation d’origine suisse d’un produit.
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PMMBI 1971 1 84ff., Urteil der 1. Zivilkammer des Schweiz. Bundes-
gerichtes vom 8. Juni 1971 1. S. Tour de Suisse-Rad AG gegen das Amt.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Nach Art.8 Abs.2 MSchG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MSchV unterliegt die
Erneuerung einer Marke den gleichen Férmlichkeiten wie eine Ersteintragung. Sie ist
nur moglich, wenn im gegebenen Zeitpunkt noch alle Voraussetzungen erfiillt sind, die
fiir eine Neueintragung crforderlich wiren (BGE 70 T 299).

Daraus erhellt, da3 Schutz und Gebrauch einer einmal eingetragenen Marke keinen
absoluten Anspruch auf Erneuerung verleihen. Verletzt die zu erneuernde Marke die
Art, 13bs und 14 MSchG, so weist das Amt nach dem in Art. 12 MSchV vorgesehenen
Verfahren das Eintragungsgesuch sofort oder nach vergeblicher Beanstandung zuriick
(BGE 70 1299/300). Dabei kann dem Amt sowenig wie bei ciner ersten Eintragung ver-
wehrt sein, von einer als unrichtig erkannten Praxis abzugchen oder verdnderten Ver-
hiltnissen gebiihrend Rechnung zu tragen (BGE 91 T 359, 89 I 296). Insbesondere kann
sich der Begriff der guten Sitten im Laufe der Zeit dndern und besteht ein Bediirfnis nach
Kliarung, ob eine Marke damit noch im Einklang steht, ehe ihr Schutz fiir weitere 20 Jahre
gewihrt wird (BGE 70 I 300).

2. Alssittenwidrig gemi Art. 14 Abs. | Ziff. 2 MSchG gilt eine Marke, wenn sie geeig-
net ist, den Kéaufer der mit ihr bezeichneten Ware irgendwie irrezuftihren; so namentlich
dann, wenn sie geographische Angaben enthiilt, die zur Annahme verleiten kénnten, die
Ware stamme aus dem Lande, auf das jene Angabe hinweist, obwohl es in Wirklichkeit
nicht zutrifft. Anders verhilt es sich nur, wenn die geographische Angabe augenfillig
bloBen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftshinweis zu verstehen ist (BGE 96 1
254,95 1 474, 93 T 571 und angegebene {rithere Prijudizien, ferner die Urteile vom
26.Januar 1971 1. S. Interfood S.A. und vom 25. Juni 1970 1. S. Look S.A.).

Die Beschwerdeftihrerin bestreitet die Tauschungsgefahr der Marke «Tour de Suisse.
Sie hilt dafiir, der Durchschnittskdufer bringe den erwihnten Wortbestandteil mit der
gleichnamigen Rundfahrtin Verbindung; er wisse, da3 dicsc radsportliche Veranstaltung
zu einem groB3en Teil von ausldndischen Fahrern und Fahrzeugmarken beschickt werde
und daf3 die streitige Bezeichnung kein Hinweis aufschweizerische Erzeugnisse, also keine
Herkunftsbezeichnung sei; dic bildliche Wiedergabe der Umrisse der Schweiz dndere
nichts daran. Sie illustrierc nur die Wortangabe,

Dicse Argumentation trifft nicht zu. Die Radrundfahrt « Tour dc Suisse» wird seit
1934 durchgefiihrt und ist wegen ihrer Tradition und der grolen Publizitit, die ihr jedes
Jahr zuteil wird, in den breitesten Bevolkerungskreisen der Schweiz und weitgehend auch
im Ausland bekannt. Sie gilt gemeinhin ebensosehr als schweizerische Veranstaltung wie
die Tour de France ein franzosisches oder der Giro d’Italia ein italienisches Radsport-
ercignis ist. Daf3 die Bezeichnung «Tour de Suisse», markenméiBig gebraucht, die geo-
graphische Bedeutung verliere, legt die Beschwerdefiithrerin nicht dar und ist auch nicht
ersichtlich. Schon das Wort «Suisse » allein 1483t eine solche Annahme nicht zu. Der fran-
zdsische Ausdruck « Tour de Suisse» stelltin der Vorstellung unwillkiirlich eine Beziehung
zum Geblet der Schweiz her. Der einheimische Kaufer ist daher geneigt, die mit der
genannten Marke gekennzeichneten Fahrrader und Motorfahrrader der Beschwerde-
fithrerin als schweizerisches Erzeugnis anzusehen. Erweckt schon der Wortbestandteil
einen solchen Eindruck, so gilt das erst recht fiir die mit der verkleinerten Abbildung
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einer Schweizerkarte verschene kombinierte Marke. Die vom Amt konsultierte Vertre-
tung der Fachkreise vertritt die gleiche Meinung.

Demnach ist erstellt, daf3 die Wort-/Bildmarke «Tour de Suisse> fiir Erzeugnisse nicht-
schweizerischer Herkunft tduschend wirkt, Ihre Eintragung kann daher nach den ein-
gangs erwihnten gesetzlichen Bestimmungen nicht ohne Einengung des Schutzbereiches
erncuert werden (BGE 93 1 576, 5771L.).

3. Friher pflegte das Amt die in Fabrik- und Handelsmarken enthaltenen und als
Herkunftsbezeichnungen zu verstehenden geographischen Angaben dann nicht zu
beméangeln, wenn sich der Fabrikbetrieb des Hinterlegers an dem Ort oder in dem Gebiet
befand, auf den die Angabe hinwies. Es nahm an, daB die Handelsmarke dem Hinter-
leger auch dazu diene, die aus dem eigenen Fabrikationsbetrieb stammenden Erzeugnisse,
mit denen er handle, zu kennzeichnen.

Das Amt stiitzt seine Weigerung, die bisher als Fabrik- und Handelsmarke eingetra-
gene Bezeichnung <Tour de Suisse» ohne Einschrankung zu erneuern, auf das (in BGE
92 11 279f. auszugsweise, ohne dic hier interessierende Stelle, versffentlichte) Urteil des
Bundesgerichtes vom 6. Dezember 1966 i. S. Getreideflocken AG c. SA Bernasconi und
Antognini. Darin wurde iiber Eigenart und Gebrauch eines Zeichens als Fabrik- und
Handelsmarke u.a. ausgefiihrt (S.16): die Auffassung, eine Marke sei auch Handels-
marke, weil der Hersteller sein Erzeugnis in den Handcl gebracht habe, halte nichtstand;
jeder Fabrikant, der die Ware mit einer Marke versche, setze sie auch ab; blof3e Fabrik-
marken wiren also gar nicht denkbar; nur wer ein Erzeugnis nicht selber herstelle, kénne
Inhaber einer Handelsmarke sein.

a) Die Beschwerdefiihrerin wendet ein, in ihrem Falle tauge die Unterscheidung zwi-
schen Fabrik- und Handelsmarke nicht. Sie befasse sich mit der Herstellung und Handel.
Bei jeder Fahrrad-Scrie konnten die Anteile eigener, fremder und auslédndischer Produk-
tion nach der jeweiligen Marktlage verschieden sein. Es gebe «einen breiten Facher von
Arbeitsverteilung bei Herstellung und Zusammenbau ecinzelner Teile». Eine scharfe
Auseinanderhaltung von Fabrikmarke und Handelsmarke fithre hier nicht zu brauch-
baren Erkenntnissen. Es gebe dafiir auch keine klaren Kriterien. Die Grenze zwischen
Fabrik- und Handelsmarke seien {lieBend. Welche fabrikatorischen Leistungen fir die
Fithrung einer Fabrikmarke vorausgesetzt wiirden, sei nicht erkennbar. Die vom Amt
verfiigte Ablehnung der nachgesuchten Markenerneuerung, soweit nicht schweizerische
Erzeugnisse betreffend, ergebe keine brauchbare Abgrenzung des Schutzbereiches.

Damit setzt sich die Beschwerdefithrerin mit der vom Amt herangezogenen These
des genannten Entscheides, die als solche durchaus klar ist, nicht auseinander. Danach
erfaf3t dic Fabrikmarke die vom Inhaber selber hergestellten Erzeugnisse sowie den Han-
del mit ihnen, und kann eine Handelsmarke daneben oder allein nur fiir vom Inhaber
nicht selber hergestellte Waren ertcilt und gefiihrt werden. Nichts kommt darauf an, ob
cine reine Handelsmarke oder eine kombinierte Marke vorliege. Das als Fabrik- und
Handelsmarke eingetragene Zeichen hat eine entsprechende Doppelfunktion, ohne daf3
sich deswegen an den fur dic eine und andere zu beachtenden Zulissigkeitsvoraus-
setzungen etwas dndern wiirde.

c¢) In Wirklichkeit wirft die Beschwerdefiihrerin die Frage nach den fir Fahrrider und
Motorfahrrader maB3gebenden Merkmalen der schweizerischen Herkunftsbezeichnung
auf. Diese Frage bildet aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, in dem es
lediglich um die Erneuerung der Eintragung und um die Bestimmung des von der
Schutzfihigkeit abhingigen Schutzbereiches der Marke «Tour de Suisse» geht.
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Die Akten wiirden auch gar nicht erlauben, im einzelnen dartiber zu befinden, welche
Bedingungen erfiillt sein miissen, damit die von der Beschwerdefiihrerin auf den Markt
gebrachten Fahrriader und Motor-Fahrrdader als schweizerisch gelten kénnen. Nach
Art. 18 MSchG 148t sich allgemein sagen, dal3 der wesentliche Teil der Herstellung in der
Schweiz erfolgen, die Ware hier wichtige Fabrikationsstadien durchlaufen und daraufein
angemesscner Teil der Gestehungskosten entfallen muf3 (vgl. von BUrReN, Wettbewerbs-
gesetz S.88/89 N.47 und 51; Davip, Kommentar 2. Aufl. zu Art.18 MSchG N.11;
TrorLer, Immaterialgiiterrecht I, 2. Aufl. S.385f.), wenn der Name Schweiz einem
Erzeugnis seinen Ruf geben soll. Die Normen kénnen nach Warenkategorien verschieden
sein. « Wo das allgemeine Interesse der schweizerischen Wirtschaft es rechtfertigt», kann
zudem gemill dem durch Bundesgesetz vom 18. Mirz 1971 (fiir das allerdings noch die
Referendumsirist bis 24.Juni 1971 lduft) neu aufgenommenen Art.18bs MSchG ins-
kiinftig «der Bundesrat die Voraussetzungen niaher umschreiben, die ein Erzeugnis ent-
sprechend seiner Eigenart erfiilllen muf3, damit eine schweizerische Herkunftsbezeich-
nung beniitzt werden darf» (vgl. BBL. 1971 I S.5541.). Diese Bestimmung wurde zwar in
Verbindung mit der Einfithrung der amitlichen Qualititskontrolle in der schweizerischen
Uhrenindustrie, als gesetzliche Grundlage fiir die Begriffsbestimmung der schweize-
rischen Herkunftsbezeichnung fiir Uhren, crlassen, hat dariiber hinaus aber selbstandige
Bedeutung fiir die schweizerische Wirtschaft schlechthin (vgl. Botschaft des Bundesrates
vom 2.September 1970, BBL 1970 II/1 S. 735). Einer darauf gestiitzten allfalligen Anord-
nung fir die Fahrrad- und Motorfahrrad-Branche vorzugreifen, verbietet sich schon
mangels Zustdndigkeit. Jedenfalls aber ist, wie erwihnt, iibcr konkrete Anforderungen
und deren Einhaltung nichtim vorliegenden Verfahren iiber die Erneuerung der Marken-
eintragung, sondern wire in einem solchen wegen miB3brduchlicher Verwendung der
schweizerischen Herkunftsbezeichnung nach Art. 24 1it. fin Verbindung mit Art. 18 Abs. 3
MSchG zu entscheiden.

4. Die Beschwerdefiihrerin macht ferner geltend, es stehe ihr ein wohlerworbenes
Recht aufuneingeschrinkte Erneuerung zu, weil sie durch langjahrigen unangefochtenen
Gebrauch der bisherigen Marke einen wertvollen Besitzstand geschaffen habe. Wohl gilt
der diesem Einwand zugrundelicgende Leitsatz des Art.2 ZGB vom Handeln nach Treu
und Glauben auch im Verwaltungsrecht (BGE 951 125 Erw.4b/c, 521 Erw.6, 94 1 531,
520 Erw.4Db). Er verpflichtet aber die Behorde jedenfalls nicht zu ungesetzlichem Vor-
gehen.

Das Amt verfiigte anldBlich der ersten Eintragung der Marke «Tour de Suisse» nur
deshalb keine Einschrankung der Warenliste, weil es nach seiner damaligen Praxis keinen
AnlaB hatte, einen tduschenden Gebrauch der Marke zu vermuten. Das dndertaber nichts
daran, daf3 sich der Schutz der Marke von allem Anfang an nur auf solche Erzeugnisse
beschrankte, die sich mit der verwendeten Herkunftsbezeichnung deckten. Die vem Amt
verlangte Einschrinkung der Warenliste engt somit den Schutzbereich der Marke nicht
cin. Dieser wurde anderselts nicht etwa dadurch erwcitert, daf3 die Beschwerdefithrerin
und 1hre Rechtsvorgédnger angeblich «seit Jahrzehnten» ganze Fahrrader und Motor-
fahrrader einfithren und sie unter der Bezeichnung «Tour de Suisse> auf den Markt
bringen; denn der langjdhrigc Gebrauch ciner Marke, die beim kaufenden Publikum
irrefithrende Vorstellungen iiber die Herkunft der gekennzeichneten Erzeugnisse hervor-
rufen kann, beseitigt die TAuschungsgefahr nicht, sondern erhéht sie eher (BGE 69 11
208, unveréffentlichter Entscheid der I. Zivilabteilung vom 25. Juni 1970 1. S. Look SA
gegen Eidg. Amt fir geistiges Eigentum). Insoweit also die Beschwerdeftihrerin den
Besitzstand durch Beniitzung einer tiuschenden Marke erworben hat, steht ihr kein
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Ansprych auf Erhaltung zu. Dem stehen die in der Beschwerde angerufenen Entscheide
nicht entgegen. Sie handeln von der Befugnis der Behérden zum Eingreifen wihrend der
Schutzfrist, sei es durch Ablehnung der Ubertragung (BGE 69 I 121) oder durch amt-
liche Lgschung (BGE 70 T 200), wegen nachtriglich eingetretener Sittenwidrigkeit einer
Marke und setzen dafiir besondere Bedingungen. Die Erneuerung der Marke ist aber
nicht diesen Bedingungen unterworfen, sondern richtet sich nach der entsprechenden
gesetzlichen Ordnung (vgl. Erw. 1).

MSchG Art. 16 Abs. 1

Die Lischung einer Marke von Amites wegen beruht auf einer Ausnahmebestim-
nung, die nur anwendbar ist, wenn das Gffentliche Interesse eine unverziigliche
Lischung gebielet: Es geniigt nicht, daf} die Voraussetzungen, eine Eintragung zu
verweigern, gegeben sind.

La radiation d’office d’une marque enregistrée est de caractére exceptionnel qui ne
dott étre effectuée que lorsque Uintérét public exige impérieusement une radiation
immédiate. Il ne suffit pas que les conditions d’un refus d’envegistrement soient
réaliseés.

BGE 97 1560 ff,, J.T. 1971 I 609 und PMMBI 1971 I 87ff., Arrét de
la Ire Cour civile du Tribunal fédéral du 29 juin 1971 dans la cause
Société des produits Nestlé S.A. contre Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle.

Considérant en droit:

1. Selon la décision attaquée, les marques litigieuses seraient contraires aux bonnes
moeeurs en tant qu’elles couvrent des succédanés de café et extraits de succédanés de café.
<Nescafé>, élément essentiel de ces marques, désigne dans ses deux derniéres syllabes un
Produit naturel, le café, dont la dénomination est phonétiquement la méme dans les trois
langues nationales. Le consommateur suisse scrait dés lors trompé si cette indication
counvrait une marchandise contenant des succédanés de café ou des extraits de ceux-ci.
Les marques litigieuses sont encore contraires a Part.15 al. 1 ODA; le terme «Nescafé»
doiten effet étre réservé, en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, au café
exenpt de tout succédané, Le Bureau n’aurait par conséquent pas di procéder a I’cnre-
gistrement de ccs marques, opéré par erreur, pour des succédanés de café et extraits de
ceurci. Les marques en question étant initialement entanchées de nullité pour ces pro-
duis, il n’y a aucun motifde les maintenir dans le registre des marques. La sauvegarde du
conwmmateur contre toute tromperie impose en ’espéce la radiation partielle selon Iart.
16% LMF, disposition applicable dés lors que deux des trois motifs de refus d’enregistre-
mert prévus par art. 14 al. 1 ch.2 LMF peuvent étre invoqués a 'encontre des marques
litigeuses.

la recourante fait valoir notamment que I'emploi de la marque «Nescafé> pour des
Proluits contenant des succédanés de café ne serait pas nécessairement trompeur ni con-
trare a la législation sur les denrées alimentaires. Méme si tel était le cas, les conditions
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d’une radiation particlle pendant la période de protection ne seraient pas remplies. Une
telle radiation nc devrait en effet constituer qu’une mesure tout a fait cxceptionnelle,
seules des raisons péremptoires, ici inexistantes, pouvant justifier l'intervention de
Pautorité administrative.

2. L’art. 162 LMF a été introduit lors de la revision du 21 décembre 1928 par les
Chambres fédérales (Bull. stén. du Conseil des Etats 1928, p.248). Il accorde au Départe-
ment fédéral de justice et police la faculté, et non 'obligation, d’ordonner d’office la
radiation d’une marque indiment enregistrée. Ce pouvoir, conféré dans I’intérét public,
peut constituer pour le titulaire une atteinte trés grave a ses intéréts économiques. Aussi
la doctrine et la jurisprudence admettent-elles que I’on se trouve en présence d’unc dispo-
sition de caractére exceptionnel, dont I'application ne doit intervenir que dans les cas
d’une gravité particuli¢re, a savoir lorsque la marque est manifestcment contraire aux
bonnes meeurs et que pour ce motif 'intérét général exige impérieusement une radiation
immédiate; un changement de pratique ne saurait suffire (RO 69 I 121, 70 T 199s.;
Davip, Kommentar zum Schweizerischen MSchG, 2¢ éd., ad art. 16%sn. 1 et 4; MATTER,
Kommentar zum MSchG, ad art. 16 p. 180 ch.3). L’exigence de la sécurité du droit
commande la plus grande circonspection dans ’application d’une disposition légale qui
peut léser des intéréts économiques légitimes et importants (RO 69 1 121).

Le Bureau, dont la décision attaquée a repris le point dc vue, considérc a tort qu’une
radiation d’officc peut intervenir dés que les conditions d’un refus de Penregistrement
sont réalisées. Lc droit suisse différc sur ce point du droit allemand: I’art. 10 de la loi
allemande sur les marques de fabrique confére a I’administration, soit au Patentamt lui-
méme, le droit de corriger ses propres décisions (cf. TETzNER, Kommentar zum Waren-
zeichcengesctz, Heidclberg 1958, ad art. 10 n.5; von Gamm, Kommentar zum Waren-
zeichengesetz. Miinchen und Berlin 1965, ad art. 10 n. 11-12). En droit suisse, "'adminis-
tration doit procédcr dans le doute a ’cnregistrement de la marque et laisser la décision
définitive aux tribunaux ordinaires appelés a statuer sur un proces au fond. La faculté
de radier d’office une marquc enrcgistrée n’est destinée qu’a permettre ’élimination de
marques évidemment choquantes, dont I'intérét public exige la radiation immédiate.
L’adoption de la thése du Burcau aurait pour conséqucnce de lui imposcr ’obligation de
procéder régulierement a 'examen critique de toutes les marques enregistrées ct intro-
duire devant le Département une procédure en radiation totale ou partielle, ou en limi-
tation de la liste des produits protégés, chaque fois qu’unc inscription lui paraitrait con-
traire aux bonnes meceurs ou a la législation. Il lui incomberait alors d’examincr si chaque
marque n’cst pas déceptive pour certains des produits protégés. Cela impliqucrait un
personncl scientifique qualifié nombreux qui fait manifestement défaut. On ne saurait par
ailleurs admettre que le Bureau ne recoure a cette procédure que sur dénonciation d’un
tiers intéressé, comme cela parait avoir été le cas e¢n Pespéce. Un systéme de délation
ouvrirait la porte a 'arbitraire et serait incompatible tant avec le principe de la boune foi,
qui doit régir également les rapports de droit public, qu’avec cclui de la sécurité du droit.
Il pecrmettrait a un tiers d’obtcnir ’annulation d’une marque en éludant les voies de la
procédure civile et pénale ouvertes par les art. 24ss. LMF.

Aux termes de 'art. 13 al. 2 LMF, Pcnregistrement a lieu aux risques ct périls du requé-
rant. Il n’engage donc pas la responsabilité du Bureau ct n’a aucun effet constitutif
(DAvip, op.cit., ad art. 13 n.27). Il n’a qu’un cffet déclaratif, en cc sens que le premier
déposant est présumé étre le véritable ayant droit a la marque (art.5 LMF). Seuls les
tribunaux ordinaires sont habilités a décider si ce droit lui appartient effectivement (RO
74 11 186). 11 était loisible au concurrent dégu par le refus de sa propre marque en ’occur-
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rence d’actionner en justice la titulaire en annulation partielle de ses marqucs, §’il esti-
mait opportun.

3. Au cas particulier, aucun intérét public impérieux ne commande I’élimination de la
liste des produits couverts par les marques litigieuses des succédanés de café et de leurs ex-
traits. Le public n’est pas trompé sur la qualité de la marchandise mise dans le commerce,
puisqu’il est constant que le «<Nescafé> est maintenant un extrait de café pur. Le recours
doit des lors étre admis, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question du caractére
illicite ou contraire aux bonnes moeurs des marques en question au regard des art. 3 et 14
LMF, ni d’examiner si le Bureau a modifié sa pratique depuis le dépdt de ces marques,
ou s’il avait alors commis une erreur comme il ’affirme.

III. Wettbewerbsrecht
UWG Art. ]

Dritte werden durch Abmachungen von Fabrikanten mit Generalvertretern nicht
verpflichtet.

Ausniitzung fremden Vertragsbruches ist nicht notwendigerweise unlauter.

Des contrats conclus entre fabricants et représentants généraux n’engagent pas des
lers.

La mise a profit de la rupture d’un contrat par un tiers n’est pas nécessairement
déloyale.

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

Dem Begehren der Gesuchstellerin, dem Gesuchsgegner sei der Verkauf von Hamilton-
Markenuhren zu untersagen, kann nicht entsprochen werden. Nach der Darstellung der
Gesuchstellerin hat cinzig die Firma X, Uhren und Bijouterie, auf dem Platze Luzern ein
Alleinvertretungsrecht fiir Hamilton-Markenuhren. Die Abmachungen der Gesuchstel-
lerin mit thren Vertretern und Wiedcrverkidufern schaffen aber nur unter den Vertrags-
parteicn Recht und beriihren den Gesuchsgegner nicht. Die blole Tatsache, daf3 der
Gesuchsgegner allem Anschein nach sich Hamilton-Markenuhren unter Umgehung der
Generalvertretung der Gesuchstellerin fiir die Schweiz, der Firma Bodan-Uhren AG in
Kreuzlingen, verschafft, bildet noch keinen Wetthbewerbsversto3. Denkbar ist, daf3 der
Gesuchsgegner einen Vertragsbruch seines Lieferanten gegeniiber der Gesuchstellerin
oder deren Generalvertretung ausgeniitzt hat, um in den Besitz von Hamilton-Marken-
uhren zu gelangen. Wire dies aber auch bewiesen, so wiirde damit ein Verstof3 des
Gesuchsgegners gegen Treu und Glauben im Wettbewerb noch nicht erstellt sein, ist
doch nach Literatur und Rechtsprechung die Ausniitzung eines fremden Vertragsbruchs
nicht notwendigerweise unlauter (B. von Boren, Komm. zum UWG, S.10, N.19; BGE
86 I1 113; Max.X, Nrn.80 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
wetthewerbs- noch namensrechtlich geniigend von der dlteren Firma «Schweize-
rische Isola-Werke 4.-G.».

Schon Gebrauch oder Nachahmung des durch Klang oder Sinn hervorsiechenden
Hauptbestandieiles einer Firma kann Verwechslungsgefahr bewirken.

Eine Verletzung des allgemeinen Persinlichkeitsrechtes kommt nur in Betracht,
wenn die Verletzungen weder firmen- noch namensrechtlich erfafbar sind.
Verwirkung des Klagerechtes tritt nicht mit bloflem eitablauf ein, sondern seizt
Umstinde voraus, welche die Ausiibung des Klagerechtes als mifibrauchlich er-
scheinen lassen.

La raison sociale « Elektrisola Feindraht A.-G.» ne se distingue suffisamment de la
raison plus ancienne «Schweizerische Isola-Werke A.-G.», ni du point de vue du
droit des raisons de commerce, ni sous I’ aspect de la concurrence déloyale ou du droit
au nom.

Déja Pemploi ou la contre-fagon de la partie essentielle d’une raison de commerce,
prédominante de par le son ou le sens peuvent provoquer un danger de confusion.

La violation du droit de la personnalité en général ne peut étre envisagée que lorsque
les actes incriminés ne lombent, ni sous les dispositions concernant les raisons de
commerce, ni sous le drott au nom.

La péremption du droit d’ester ne se produit pas seulement en raison du temps
écoulé, mais suppose des circonstances qui_font apparaitre I’ action comme un abus
de droit.

BGE 97 1II 1531f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 30.Mirz 1971 1.8, Elektrisola Feindraht AG gegen
Schweizerische Isola-Werke AG.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

2. Die Beklagte bestreitet die vom Obergericht angenommene Verwechselbarkeit
der Firmenbezeichnungen der Parteien.

a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muf3 sich von jeder in der Schweiz bereits ein-
getragenen Firma deutlich unterscheiden (Art.951 Abs.2 OR). Sie steht dem Berechtig-
ten zum ausschlieBlichen Gebrauch zu (Art.956 Abs.1 OR). Wer durch unbefugten
Gebrauch eincr Firma beeintrachtigt wird, kann auf Unterlassung klagen (Art.956
Abs.2 OR), was besonders fir den Inhaber der alteren gegentiber der jingeren Firma
gilt. Da Aktiengcesellschaften nach Art.950 Abs.1 OR unter Wahrung der allgemeinen
Grundsitze der Firmenbildung ihre Firma frei withlen kénnen (Art. 950 Abs. 1 OR), stellt
die bundesgerichtliche Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft und besonders strenge dann, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen
und sich an die gleichen Abnehmerkreisc wenden oder wenn Phantasiebezeichnungen in
Frage stehen (BGE 95 11 458 fT. 569, 94 11 129, 93 11 44, 92 11 96 fI. und dort erwahnte
Entscheide).
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b) Fiir die Beurteilung der Verwechselbarkeit ist grundsitzlich die ganze Firma zu
beriicksichtigen. Jedoch kommt Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen,
erhéhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Verkehr
vom Firmeninhaber selber oder von Dritten oft allein verwendet werden. Schon Ge-
brauch oder Nachahmung des Hauptbestandteils eincr Firma kann daher die Unter-
scheidung so erschweren, daBl Verwechslungen moglich werden (BGE wie vorstehend
erwihnt, ferner 90 IT 202 . und dort zitierte Entscheide).

c) Die Vorinstanz beurteilt als hervorstechend im genannten Sinne das Wort «Isola»
in der Firma der Kligerin und die Wortverbindung «Electroisola» in der Firma der
Beklagten. Sie spricht den Zusitzen in den beiden Firmen die selbstandige kennzcich-
nende Bedeutung ab, was die Beklagte als bundesrechtswidrig riigt.

Der Zusatz « Schweizerische»in der Firma der Klagerin weist mindestens auf die Lage
des Unternehmens hin. Aufden rund 500 Zuschriften, Bestellungen usw., die die Kldgerin
im kantonalen Verfahren vorgelegt hat, findet sich in keinem einzigen Fall die Bezeich-
nung «Schweizerische». Sodann stellt die Vorinstanz fest, dal3 die meisten von der Kla-
gerin zu den Akten gegebenen Schreiben mit «Isola-Werke», «Isolawerke», «Isola-
Werk» adressiert sind. « Werke» oder « Werk» steht wie in frither beurteilten Fillen, zum
Beispicl «Nago-Nahrmittel Werke A.G.» (BGE 72 II 183), «Silta-Werke A.G.» (BGE
77 11 321), «Sewa-Werk A.G. Rothenburg» (BGE 86 111 94), «Emser-Werke A.G.»
(BGE 92 1 314, 317) fiir Fabrik. Ferner ist erwiesen, dal3 zahlreiche Zuschriften an die
Klidgerin blof3 an «Isola» gerichtet sind, gelegentlich in Vebindung mit A.-G. oder S.A.
da3 die Klagerin das Wort «Isola» auf Werbeprospekten neben der Bezeichnung
«Schweizerische Isola-Werke Breitenbach» anfithrt und durch entsprechenden Druck
deutlich hervorhebt; daf} die Kldgerin in Fachkreisen seit Jahrzehnten die Kurzbezeich-
nung «Isola» verwendet. Die Vorinstanz folgert somit zu Recht, dal die Zusitze
«Schweizerische» und «Werke» in der Firma der Klidgerin nicht kennzeichnend seien.

Die Beklagte macht hinsichtlich ihrer Firma geltend, der Zusatz «Feindraht» habe
wegen der Herstellung hochspezialisierter Erzeugnisse fir die Elektroindustrie eine
besondere Bedeutung. Indessen handelt es sich um einen Hinwels auf die Tétigkeit der
Beklagten, der gegeniiber der Wortverbindung « Elektrisola» eindeutig zuriicktritt. Das
wird denn auch durch die Feststellung bestitigt, daB3 die Presseberichte tiber die Betriebs-
eroffnung der Beklagten im September 1969 die Kurzbezeichnung «Elektrisola» ver-
wendeten. Zudem ist der Beklagten das Argument der Berufungsantwort entgegenzu-
halten, daf3 der angebliche Besitzstand des deutschen Mutter-Unternehmens in der
Schweiz, den die Beklagte fiir sich auswerten mochte, unter dem Warenzeichen «Elektri-
sola», ohne Beiftigung des Wortes «Feindraht» erworben worden wire. Die Beklagte
behauptet sodann nicht, sie stelle als einziges Unternchmen Feindraht her. Kennzeich-
nende Kraft in diesem Sinne hat also der Zusatz «Feindraht» fiir ihre Firma nicht.
Ebensowenig vermag er die ganze Firma der Beklagten von der ganzen Firma der Klage-
rin wirksam zu unterscheiden. Als Titigkeitsangabe, dic der Zusatz auch gemil3 der
Darstellung in der Berufung ist, scheint er viel eher geeignct, den Eindruck einer recht-
lichen oder wirtschaftlichen Beziehung zwischen den beiden Unternchmen zu férdern
(BGE 95 11459, 92 11 96/97), sofern dic Bezeichnungen «Isola» und «Elektrisola» ver-
wechsclbar sind.

d) Die Beklagte behauptet, der Zusatz «Feindraht» in ihrer Firma sei umso bedeut-
samer, als das Wort «Isolax fiir sich allein zum mindestens als Marke keine Unterschei-
dungskraft besitze. Dicser Einwand ist unerheblich, da kecin markenrechtlicher, sondern
ein firmen-, namens- und wettbewerbsrechtlicher Streit vorliegt. Demnach ist auch
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belanglos, welche Marken, die das Wort «Isola» allein oder in Zusammensetzungen ent-
halten, eingetragen sind, und ob das Eidgendssische Amt fiir geistiges Eigentum «Isola»-
Marken zur Eintragung entgegennimmt. Im ibrigen hat die Beklagte dic dahin gehenden
Behauptungen erst im Berufungsverfahren aufgestellt, was nach Art.55 Abs. 1 lit.c OG
nicht zuldssig ist.

e) Die Beklagte macht geltend, das Ragionenbuch, welches gerichtsnotorisch sei,
fiihre neben der Kldgerin die Firma Isola A.G. in Cugnasco, die Isolag AG in Ziirich und
weitere Firmen mit den Bestandteilen «Isolation» und «Isolationen» an. Indessen ent-
bindet die Gerichtsnotorietit nicht die Prozef3partei von der Behauptungspflicht, sondern
crlaubt dem Gericht, auf Beweiserhcbungen zu verzichten. Aber auch jene neuen, im
Berufungsverfahren unzuldssigen Behauptungen (Art.55 Abs. 1 lit.¢ OG) dandern nichts
daran, daf3 die Klagerin im Geschiftsverkehr allgemein mit «Isola» bezeichnet wird
(vgl. Erw.2¢). Ferner gilt auch hier der Grundsatz, daf die Kldgerin nicht daran gehin-
dert ist, gegen eine neue verwechselbare Firma vorzugehen, wihrend sie andere ebenfalls
ungeniigend unterscheidungskriftige Firmen nicht oder noch nicht angegriffen hat.
Endlich erbringen auf «Isolag», «Isolation», «Isolationen» lautende Firmen von
Industrieunternehmen noch keinen Beweis dafir, daf3 das Wort «Isola» in der techni-
schen Branche eine als Gemeingut anzusprechende Sachbezeichnung set. Auch wenn es
anders wire, wiirde das der Beklagten vorerst nicht helfen. Denn gleichwohl kénnte sich
die Klagerin dem eine Verwechslung begiinstigenden Gebrauch der gleichen Bezeich-
nung durch cinen Dritten widersetzen, und ergébe in der Firma der Beklagten jedenfalls
der Zusatz «Feindraht» nach dem Gesagten keine hinldnglich unterscheidungskraftige
Ergianzung (BGE 95 I1 570 und dort erwihnte Entscheide).

f) Die Vorinstanz wertet das Wort «Isola» in der Firma der Klédgerin als Phantasie-
bezeichnung. Sic nimmt an, die Kldgerin sci bei der Wahl ihrer Firma offenbar tiber das
ihre Tiatigkeit andeutende Wort «isolicren» zu «Isola» gelangt; diese Vermutung werde
durch die franzésische und die englische Fassung der Firma der Kldgerin («Fabrique
Suisse d’isolants», « The Swiss Insulating Works Ltd.») gestiitzt. Damit ist jedoch nicht
gesagt, daf3 das Wort «Isola», weil es der italienische Ausdruck fiir «Insel» ist, an sich
nicht Sachbezeichnung sein kénnte. Allein im vorliegenden Falle ist es das nicht, weil es
auch in diesem Sinne nicht unmittelbar auf die Natur des Unternchmens oder der Erzeug-
nisse der Kldgerin schliessen 148t (vgl. BGE 94 11 130, 84 11 432). Ubrigens mul es auch
geschiitzt werden, weil es sich als Bezeichnung fiir die Kldagerin im Verkehr durchgesetzt
hat (BGE 82 11 342, 77 11 326).

g) Die Beklagte ist der Meinung, ihre Firma werde durch die Zusitze «Electr» und
«Feindraht» geniigend von der Firma der Klagerin unterschieden. Das trifft nicht zu.
Wie in der Firma der Kldgerin ist der Bestandteil «isola» in der Wortverbindung
«Electrisola» der Beklagten bildlich und klanglich das einpriagsamste Element, weshalb
sich dcr Name der Beklagten nicht deutlich von jenem der Kligerin unterscheidet. Die
beiden Firmen kénnen umso mehr verwechsclt werden, als das Publikum oft den charak-
teristischen Teil einer Firma als Kurzbczeichnung verwendet (BGE 95 11 458, 94 1T 129,
88 II 96) und dies festgestelltermaBen auch im Verkehr mit der Kldgerin geschieht.
Besonders fiir den, der die abgekiirzten Bezeichnungen «Isola» und «Elcctrisola» nicht
nebeneinander oder unmittelbar nachecinander licst oder hért, wird das beiden gemein-
same Wort «Isola» dic Erinnerung bestimmen (BGE 95 1T 459, 94 11130, 93 11 45, 92 11
97). Auch dcr Zusatz « Feindraht» behebt die Verwechslungsgefahr nicht, da er nur auf
dic Natur der von der Beklagten hergestellten Drihte hinweist. Jedenfalls ist moglich,
dafB die Firma decr Beklagten mit der Firma der Kligerin in eincn rechtlichen oder wirt-
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schaftlichen Zusammenhang gebracht wird. Das gilt nicht blof fur die abgekiirzten,
sondern mehr noch fiir die ganzen Firmenbezeichnungen. Uberhaupt kann der Eindruck
einer Verbundenheit der Elektrisola Feindraht A.-G. mit der Schweizerischen Isola-
Werke A.-G. nicht nur trotz, sondern teils gerade wegen der Verdeutlichungen in der
Firma der Beklagten aufkommen. Auch das braucht sich die Kldgerin nicht gefallen zu
lassen (BGE 95 IT 459, 571, 94 IT 131, 93 II 45, 92 11 96/97).

3. Die Vorinstanz sieht in der Verwendung der Bezeichnung «isola» beim Anbieten,
Verkauf, Vertrieb von Waren durch die Beklagte eine Namensanmalung im Sinne des
Art.29 Abs. 2 ZGB. Das ist angesichts ihrer verbindlichen Feststellung, daf3 die Kligerin
in Fachkreisen seit Jahrzehnten unter der Bezcichnung «Isola» sich durchgesctzt und
damit Verkehrsgeltung erlangt hat, nicht zu beanstanden. Der Einwand der Beklagten,
das Wort «Isola» sei im Zusammenhang mit Herstellung und Vertrieb von Isolicrmate-
rialien jeder Art als gemeinfreic Sachbczeichnung zu werten und die Firmen der Parteien
wiirden sich in jeder Beziehung unterscheiden, hilt, wie dargetan, nicht stand.

Die Kliagerin macht geltend, der hicrvor erwdhnte Sachverhalt falle auch unter Art.28
ZGB. Sie laufe wegen der NamensanmafBung durch die Beklagte Gefahr, mit dieser in
Verbindung gebracht zu werden, was cin unbefugter Eingriff in ihre persénlichen Ver-
hiltnisse sei. Art.28 ZGB kommt indessen nur in Betracht bei Verletzung von Persénlich-
keitsrechten, die weder firmen- noch namensrechtlich erfaBbar sind (His, N. 71 ff. zu
Art.956 OR), was hier nicht zutrifft.

4. Die Parteien stehen miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb. Indem die Be-
klagte auf Briefpapier, in der Reklame oder sonstwie im Geschiftsverkehr das Zeichen
«isolay verwendet, handelt sie gegen Treu und Glauben (BGE 72 II 189). Sie begeht
somit auch unlauteren Wettbewerb nach Art.1 Abs.2 lit.d UWG (BGE 95 IT 572 und
dort erwdhnte Entscheide). Der Einwand der Beklagten, das Unterlassungsgebot treffe
den durch die deutsche Mutterfirma «Elektrisola Dr, Gerd Schildbach» geschaffenen
wettbewerbsrechtlichen Besitzstand, ist auch hier verfehlt (vgl. Erw.1).

Eine gemeinfreie Sachbezeichnung ist «Isola» nicht. Daf3 nach der Rechtsprechung
zum UWG (BGE 87 II 350, 84 1T 227, 81 II 468, 80 II 173) Sachbezeichnungen freizu-
halten sind, hilft somit der Beklagten nicht.

Auch die Entscheide 95 IT 572 und 91 II 24 sprechen nicht fiir, sondern gegen den
Standpunkt der Beklagten. Sie stellen klar, dal unlauterer Wettbewerb weder Bosgliu-
bigkeit noch Verschulden voraussetzt und daB3 der Gebrauch einer verwechselbarcen
Bezeichnung objektiv gegen die Grundsitze von Treu und Glauben versts8t. Mehr oder
anderes wird aber der Beklagten nicht vorgeworfen.

Endlich kann die Beklagte das vorinstanzliche Unterlassungsgebot nicht damit an-
fechten, daf3 es sie hindere, ihre Waren unter der Bezeichnung «Electrisola» zu expor-
tieren. Alsschweizerische Firma untersteht sie in dcr Schweiz der schweizerischen Rechts-
ordnung und hat sich dieser zu unterzichen.

UWG Art. 1 Abs. 2 [it. d und Firmenrecht

Verwechselbarkeit der Firma « Interstop AG» mit der dlteren Firma «Intershop
Holding AG».

Verwechslungsgefahr in wetthewerbsrechtlicher Hinsicht ist nicht nur gegeben, wenn
die Gesellschaften taisdchlich in gleicher Branche titig sind, sondern schon dann,
wenn sie nach den Statulen gleiche Jwecke verfolgen kinnen.
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Possibilité de confusion de la raison «Interstop AG» avec la raison sociale plus
ancienne « Intershop Holding AG».

1’y a pas seulement danger de confusion au sens de la lot sur la concurrence deloyale,
lorsque les sociétés travaillent effectivement dans la méme branche, il suffit que les
statuts leur permettent de poursuivre les mémes buts.

BGE 97 II 234ff., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 26. Oktober 1971 1. 5. Intershop Holding AG gegen
Interstop AG

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Die Firmen der Aktiengesellschaften miissen sich von jeder in der Schweiz bereits
cingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art.951 Abs.2 OR). Da die Gesellschaften
ihre Firma im Rahmen der allgemeinen Regeln iiber die Firmenbildung frei wihlen
koénnen, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen. Das gilt
namentlich dann, wenn es um Phantasiebezeichnungen geht, da in diescm Bereich die
Auswahl keine Schwicrigkeiten bereitet (BGE 90 II 319, 92 I1 97, 95 11 458). Besondere
Riicksichtnahme bei der Firmenwahl ist ferner geboten, wenn die Gescllschaften ihren
Sitz am gleichen Ort haben, miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus einem
andern Grunde an die gleichen Kreise wenden; denn solche Umstédnde erhohen die
Gefahr von Verwechslungen (statt vieler: BGE 88 11 36, 181 und 295).

Das heiflt 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 Gebot dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes,
sondern will das Publikum vor Irrefithrung schiitzen und den Inhaber der dlteren Firma
um seiner Personlichkeit und seiner gesamten Geschélftsinteressen willen vor Verwechs-
lungen bewahren. Dabet ist grundsitzlich dic ganze Firma zu beriicksichtigen, doch
kommt Bestandtcilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhéhte Bedeutung
zu, wcil sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im miindlichen und schriftlichen
Verkehr oft allein verwendet werden. Auch geniigt nicht, daf3 zwei Firmen bei aufmerk-
samem Vergleich unterscheidbar sind; sie miissen vielmehr in der Erinnerung deutlich
auseinander gehalten werden kénnen (BGE 92 11 96/7, 93 11 44, 94 11 129, 95 11458 und
569). Trifft dies nicht zu, so kann der Inhaber der ilteren Firma vom Richter verlangen,
daf3 dem Inhaber der jiingeren deren weitere Fiithrung verboten wird (Art. 956 Abs.2
OR).

2. Im vorliegenden Fall bestehen dic Firmen der Parteicn hauptsiachlich aus den
Fremdwortern «Intershop» bzw. «Interstop». Diese Warter unterscheiden sich blof
durch cinen Konsonanten, der ihre Aussprache nur sechr wenig verdndert; sic sind des-
halb einander nicht blof3 im Schriftbild, sondern auch im Wortklang tduschend Zhnlich.
Beiden Firmen ist ferner die Abkiirzung fiir Aktiengesellschaft (AG) gemeinsam. Dem
Wort «Holding» in der Firma der Klagerin kommt keine Unterscheidungskraft zu, da
es bloB darauf hinweist, dal die Gesellschaft wirtschaftlich mit anderen verbunden ist.
Die Moglichkeit von Verwechslungen und der Irrefithrung des Publikums ist umso weni-
ger zu unterschitzen, als man allgemein dazu neigt, Firmen durch den bloBen Gebrauch
ihres charakteristischen Bestandteils abzukiirzen. Auch die Firma der Klagerin wird, wie
bereits das Kantonsgericht der Beklagten entgegengehalten hat, hdufig ohne den Zusatz
«Holding» verwendet, namentlich in den taglichen Bérsenberichten von Presse und
Radio. Die Gefahr von Verwechslungen liegt unter diesen Umstinden auf der Hand. Sie
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14Bt sich entgegen den Versuchen der Beklagten im Ernst nicht bestreiten, zumal es
nach den Feststellungen der Vorinstanz z. B. bei der Zustellung von Postsendungen und
Telegrammen wiederholt zu Verwechslungen gekommen ist.

Das Obergericht bejaht die Verwechselbarkeit der streitigen Firmen, hilt die Bezeich-
nung der Beklagten aber gleichwohl {iir zuldssig, weil die Parteien nicht auf dem gleichen
oder einem dhnlichen Gebiet tétig seien, von einer Tauschungsgefahr folglich nicht die
Rede sein konne. Es beruft sich dabei auf Yves GENRE (Das Branchensystem im Firmen-
recht, Diss. Ziirich 1970}, der das Firmenrecht entgegen der Rechtsprechung nach wett-
bewerbsrechtlichen Gesichtspunkten ausrichten und das gesetzliche Gebot deutlicher
Unterscheidbarkeit darauf beschrinken mochte, Tduschungen innerhalb ein und der-
selben Branche zu vermeiden (vgl. insbes. S.45fF, 63 ff., 106 und 114/5). Ahnlicher Auf-
fassung ist Mar1o M. Peprazzint (Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis,
in «Lebendiges Aktienrccht», Festgabe fiir Wolfhart Friedrich Biirgi, S.29911.), der die
Rechtsprechung des Bundesgerichts ebenfalls {iir zu streng hélt und anregt, sie unter
Beriicksichtigung wettbewerbsrechtlicher Kriterien und Anwendung einer branchen-
miBigen Betrachtungsweise zu lockern. Zu dieser Kritik Stellung zu nehmen, eriibrigt
sich indes im vorliegenden Fall, da die Begehren der Kligerin so oder anders gutgeheiflen
werden missen.

Dem Obergericht ist vorweg entgegenzuhalten, daBl Art.951 Abs.2 OR nicht danach
fragt, ob Gesellschaften, die sich {iber Firmenbezeichnungen streiten, in der gleichen oder
in verschiedenen Branchen titig sind und wer durch verwechselbare Bezeichnungen
getduscht werden kann. Es geniigt, daB eine Firma sich von einer bereits eingetragenen
nicht deutlich unterscheidet. Freilich enthebt der Umstand, daf3 einc Bestimmung ihrem
Wortlaut nach klar ist, den Richter nicht der Pflicht, nach dem verniinftigen Sinn des
Gesetzes zu forschen und notfalls eine zu allgemein gehaltene Norm einzuschranken,
wenn der Grundgedanke der Regelung und der von ihr verfolgte Zweck es verlangen.
Diese Voraussetzung ist hier aber offensichtlich nicht erfiillt. Gerade in Fillen wie dem
vorliegenden besteht ein ganz besonderes Bediirfnis, Gesellschaften deutlich unter-
scheiden zu kénnen, auch wenn sie angeblich nicht auf gleichen Gebieten tétig sind. We-
der der Firma der Kldgerin noch derjenigen der Beklagten ist zu entnehmen, in welchen
Wirtschaftszweigen sie Geschiifte titigen. Dies gilt insbesondere von der Firma der
Beklagten. Nichts in ihrem Namen deutet darauf hin, daB sie sich, wie das Obergericht
feststellt, vor allem mit der Herstellung und dem Vertrieb von Spezialverschliissen fiir den
StahlguB befaB3t. AuBerdem ist maBgebend nicht blo3; auf welchen Gebieten die beiden
Gesellschaften gerade titig sind, sondern auch welche Zwecke sie nach den Statuten ver-
folgen kénnen (nicht versffentlichte Urteile vom 21. September 1971 i.S. Fide¢le Finan-
ciere S.A. c. Fides 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 gefaBlt, daB3 cr denjenigen der Klédgerin in sich schliet. Wenn die Beklagte nach
den Statuten aber gleiche oder dhnliche Geschiifte besorgen kann wie die Kligerin, ist die
Gefahr von Verwechslungen selbst nach wettbewerbsrechtlichen Uberlegungen zu
bejahen.

Die Klédgerin kann somit vom Richter verlangen, da3 der Beklagten der Gebrauch der
Firmenbezeichnung «Interstop» verboten und ihr zudem befohlen wird, die Bezeich-
nung aus dem Handelsregister entfernen zu lassen. Das Verbot und der Befehl sind von
Amtes wegen mitder Androhung zu verbinden, daf3 Widerhandlungenfir die Organe der
Beklagten die in Art.292 StGB vorgeschenen Strafen nach sich zégen (BGE 87 1T 112
Erw.5, 96 11 262).
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UWG Art. 13

Strafantragsrecht der Kollektivgesellschaft. {u den «Verbinden» gehiren alle
Personenvereinigungen, die auch zur Sivilklage berechtigt wdren.

Habilité a porter plainte de la société en nom collectif. Sont réputées « assoctations»
tous les groupements de personnes qui seraient également habiles a intenter I’ action
coile.

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 als legitimiert angeschen werden kann, im Sinne von Art. 13 UWG Straf-
antrag zu stellen. Diese zwar nur beildufig vertretene Auffassung hilt vor Art.2 und 13
UWG nicht stand:

a) Nach Art.2 UWG ist zur Zivilklage berechtigt, «wer durch unlauteren Wett-
bewerb in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder beruflichem Ansehen, in seinem
Geschiiftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen geschidigt oder gefahr-
det ist». In Frage kommen also die natiirlichen und juristischen Personen des Privat-
rechts. Da gemial Art. 562 und 602 OR dic Kollektiv- und die Kommanditgescllschaften
inbezug auf die (Zivil-)Klageberechtigung den juristischen Personen gleichgestellt sind,
ist auch eine Kollektiv- oder eine Kommanditgesellschaft zur Zivilklage berechtigt.

b) Art. 13 UWG bestimmt: « Wer sich unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht hat,
indem er vorsatzlich..., wird, auf Antrag von Personen oder Verbanden, die zur Zivil-
klage berechtigt sind, mit Gefangnis oder mit BuB3e bestraft. »

Zum Strafantrag soll also berechtigt sein, wer zur Zivilklage legitimiert ist. Das ist der
Sinn der Bestimmung. Wenn von Personen und Verbanden dic Rede ist, so wollten damit
Handelsgescllschaften, welche keine juristischen Personen sind, nicht ausgeschlossen
werden. Es handelt sich um eine mifgliickte Formulierung. Der Ausdruck Verband ist
kein juristischer Begriff. Im allgemeinen werden darunter Personengemeinschaften
verstanden, dic in der Form von Vereinen oder Genossenschaften organisiert sind. Auch
die Aktiengesellschaften zdhlen in diesem Sinne nicht zu den Verbinden. Die Formulic-
rung beruht auf dem Entwurf des Bundesrates. Sie gab weder in der Botschaft (BB1. 1942,
S.711) noch in den Beratungen der eidgendssischen Rite zu Diskussionen Anlaf3 (Sten.
Bull. NatR 1943, S. 1591, StR 1943, S. 71 {f., 219). Es bestand offenbar kein Zweifel, daf}
alle Personengemeinschaften, welche zur Zivilklage legitimiert sind, zum Strafantrag
berechtigt scin sollten. Es bestiinde denn auch weder wirtschaftlich noch juristisch ein
Grund, die Kollektivgesellschaften und Kommanditgesellschaften vom Strafantrag aus-
zuschlieBen. Im franzosischen Text heit es: «... sur pleinte de personnes ou d’associa-
tions habile & intenter l’action civile...». Unter «associations» sind nach dem Rechts-
worterbuch Piccarp/THILO/STEINER zu verstehen: 1° (union de plusieurs personnes qui
se proposent un but commun) Personenvereinigung, Personenverbindung, Verband,
Gesellschaft; 2° (personne morale régie par le titre deuxi¢me, chap.II CC, art.60sv.;
dans ce sens association s’oppose a la société simple, aux sociétés commerciales et a la
société coopérative) Verein; 3° Gesellschaftsverhéltnis». Der franzosische Ausdruck kann
also ohne weiteres so verstanden werden, daf3 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 muB3 angenommen werden,
unter Personen im Sinne von Art.2 und 13 UWG seien die natiirlichen Personen und
unter Verbinden alle Personenvereinigungen zu verstehen, die in eigenem Namen Rechte
erwerben und Verpflichtungen eingehen kénnen.

An Max. XI Nr.453 ist also, was das Strafantragsrecht der Kollektivgesellschaft
betrifft, nicht festzuhalten. Sie hat lediglich noch insofern Bedeutung, als gesagt wird,
daf3 anstelle der Kollektivgesellschaft auch samtliche Kollektivgesellschafter Strafantrag
stellen kénnen. Nur diese Frage war tibrigens damals zu entscheiden.

UWG Art.13 lit. b

Die Verwendung des Wortes « Taxizentrale» ist unstaithaft, wenn die damit ver-
bundene Vorstellung bei unbefangenen Dritten, es handle sich um den Qusammen-
schiufl mekrerer Einzelbetricbe, nicht erfillt ist.

Lutilisation du mot « Taxizentrale» (= Centrale de taxis) est illicite lorsque
I’tdée que pourront s’en faire des tiers non avertis, & savoir qu’il doit s’agir d’une
association de plusieurs entreprises isolées, ne correspond pas a la réalité.

SJZ 68 (1972) 99 und Rech.ber.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
vorsitzlich iiber sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschaftsverhiltnisse
unrichtige oder irrefithrende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb
zu begunstigen.

Nach einem neueren Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 94 IV 36 fL) beurteilt sich
die Frage, ob Inserate unrichtige oder irrefithrende Angaben im Sinne dieser Bestim-
mung enthalten, weder nach der Art, wie andere Geschifie ihre Leistungen anzupreisen
pflegen, noch danach, was der Angeschuldigte selbst davon halt. MaBgebend 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 Umstidnde des Einzelfalles zu ermitteln (BGE 90 IV 45). Dabei
sind an die Wiirdigung von Einzelheiten vor allem dann keine strengen Anforderungen
zu stellen, wenn es um Inserate geht, die sich wie die vorliegenden an breite Schichten
der Bevélkerung richten. Solche Angebote werden ferner nach Auffassung des Bundes-
gerichtes namentlich von einfachen Leuten erfahrungsgemiB schnell gelesen und nicht
kritisch gepriift. Es braucht nicht untersucht zu werden, ob sich das Publikum von fal-
schen Angaben leiten lasse oder ob es die Dienstleistung des betreffenden Taxiunter-
nehmens auch bei wahrheitsgeméBer Anpreisung in Anspruch nehmen wiirde. Angaben
im Sinne von Art. 13 lit. b UWG sind an sich unerlaubt, gleichviel, ob jemand tatsachlich
getduscht oder irregefiihrt werde; erforderlich ist bloB, daB sie dazu geeignet sowie darauf
angelegt sind, das eigene Angebot zu begiinstigen. Diese Erfordernisse sind im vorliegen-
den Falle erfillt.

Nach BGE 63 I 104ff. (Erw.2) vertritt das eidgendéssische Amt fiir das Handels-
register in einer Mitteilung iiber die beschrankte Verwendbarkeit bestimmter Bezeich-



nungen fir die Eintragung in das Handelsregister die Auflassung, als Zentralen kdmen
im Firmenrecht nur Unternchmungen in Betracht, die eine Mehrheit von Betrieben
zusammenfassen, deren wirtschaftliche Organisation wirklich den Charakter einer Zen-
tralstelle habe (vgl. Schweiz. Handelsamtsblatt Nr.290 vom 11.Dezember 1935). Dieser
Auslegung der Handelsregisterverordnung, wonach alle Eintragungen in das Handels-
register wahr sein miissen, zu keinen Tduschungen Anlaf3 geben und keinen 6ffentlichen
Interessen widersprechen diirfen (Art. 38 Abs. 1 HRV), ist nach Auffassung des Bundes-
gerichtes restlos beizupflichten. Das Bundesgericht hat auch schon mehrmals Gelegenheit
gehabt, darzutun, daB3 es gewillt ist, die gleich strenge Auflassung in der Ablehnung
tauschender oder auch nur reklamemaBiger Zusitze walten zu lassen (vgl. BGE 591 3811,
60 1 2421T., 82 1 47 Erw.6).

Auf den vorliegenden Fall angewendet, fithrt diese Praxis des Bundesgerichtes ohne
weiteres zu einer teilweisen GutheiBBung der Beschwerde, Denn im Taxigeschift von X
wird keine Mehrheit von Betrieben zusammengefa3t. Wohl hat X in seiner Einvernahme
vor dem Gerichtsstatthalter geltend gemacht, er habe das Taxigeschift von Y ibernom-
men. Doch kann man aus dieser Tatsache nicht schlieBen, im Geschift des X sei eine
Mehrheit von Betrieben zusammengefal3t worden. Das erhellt schon daraus, daf3 die
andern Taxiunternehmen von Solothurn sich geweigert haben, sich dem Taxiunterneh-
men X anzuschlieBen. Beim Unternehmen des Beschwerdebeklagten X handelt es sich
im Sinne der Auflassung des Bundesgerichtes nicht um einen GrofBbetrieb, der zufolge
ciner besondercn Organisation imstande wire, dem Publikum speziell guinstige Bedin-
gungen zu bieten.

Dasich nach den gemachten Ausfithrungen der Beschwerdegegner verdichtig gemacht
hat, Art. 131it.b UWG verletzt zu haben, wird die vorliegende Beschwerde in dem Sinne
teilweise gutgeheiBen, als dem Angeschuldigten X fiir die Dauer des Strafprozesses unter-
sagt wird, in der Werbung f{iir seinen Taxibetricb die Bezeichnung « Taxizentrale» zu
verwenden und sich als «Direktion» dieser Taxizentrale zu bezeichnen. Widerhand-
lungen gegen dicse Verfiigung sind nach Art.292 StGB zu bestrafen.

Firmenrecht

Die Firma « Rolax A.G. Kugellagerfabrik» unterscheidet sich nicht geniigend von
der dlteren Firma « Uhrenfabrik Rolex A.G. Biel». Der firmenrechtliche Schuiz-
anspruch ayf deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen ist bereits dann verletzt,
wenn eine Verwechslungsmiglichkeit besteht; eine Wahrscheinlichkeit der Ver-
wechslung ist nicht erforderlich.

Ein Qusatz zum Hauptbestandieil der Firma, der sich in der Branchenzugehirig-
keit erschipftund sprachliches Allgemeingut ist, stellt keine hinreichende Erginzung
dar.

Die Verwechselbarkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dafi die Unternehmen
nicht in Wettbewerb miteinander stehen. Das gilt umso mekr, wenn die Geschdfts-
zwecke beider Uniernehmen die Miglichkeit zu weitergesteckten und sich teilwerse
iiberschneidenden Handlungsbereichen eriffnen.
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La rasion sociale « Rolax A.G. Kugellagerfabrik» ne se distingue pas suffisam-
ment de la raison plus ancienne « Uhrenfabrik Rolex A.G. Biel».
Le droit exclusif a la raison sociale est déja lésé, s'il y a possibilité de confusion;
la probabilité que des confusions se produisent n’est pas requise.
Ladjonction a la partie principale de la raison de commerce d’un élément qui n’est
rien d’autre qu'une indication de [’appartenance d une branche et qui est dans le
domaine public, ne constitue pas un complément suffisant.
Le danger de confusion n’est pas écarté du fait que les entreprises ne sont pas en
concurrence [’ une avec I’ autre. Cect est &’ autant plus valable que les buts sociaux des
deux entreprises ouvrent la possibilité d’étendre leur activité a des domaines pouvant
interférer.

Urteil der I.Zivilabteilung des Schweiz. Bundesgerichts vom 4. Mai
1971 1.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 léschen 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 Widerhandlung.

Das Bundesgericht hat auf die Berufung der Klagerin hin das Urtcil des
Handelsgerichts aufgehoben und die Klage gutgeheissen.

Aus den Erwdgungen:

Wie das Bundesgericht wiederholt hervorgehoben hat, hiangt die Verwechselbarkeit
zweler Firmen von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen wiblich ist, mit denen die
beiden Inhaber verkehren (BGE 92 II 98 und dort erwdhnte Entscheidc). Wenn beide
Gesellschaften ithren Sitz am gleichen Ort haben und sich an dic gleichen Kreisc wenden,
so sind an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen strengere Anforderungen zustellen (BGE
95 11 569, 94 1T 129, 93 11 44, 92 11 97/8). Aber das gesetzliche Gebot deutlicher Unter-
scherdbarkeit gilt ebenso fur Firmen von Gesellschaften, die nicht am glcichen Ort nieder-
gelassen sind und nicht miteinander im Wettbewerb stechen. Denn es dient nicht der Ord-
nung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der 4lteren Firma um sciner Personlich-
keit und seiner gesamten Geschiftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren.
Verwechslungsgefahr kann daher auch vorhanden sein, wenn die Firmeninhaber an
verschicdenen Orten niedergelassen und zufolge der Art ihrer Geschéfte nicht Konkur-
renten sind. Nicht einmal den durch Ahnlichkeit der Firmen hervorgerufenen Eindruck,
es bestehe zwischen ihnen cine rechtliche oder wirtschaftliche Bezichung, braucht sich
der Besserberechtigte gefallen zu lassen. Erist schon dann im Sinne des Art. 956 Abs.2 OR
beeintrichtigt, wenn die Nachahmung seiner Firma bei Dritten, die nicht seine Kunden
sind, zu ldstigen Verwechslungen fiithren kann, ctwa bei Stellensuchenden, Behérden,
beim Postpersonal (BGE 95 1T 458f., 93 11 44, 92 1T 961., 99, 90 1T 202).

Zuzugeben ist der Vorinstanz, daf3 das Bundesgericht in einzelnen Entscheiden die
Wabhrscheinlichkeit von Verwechslungen festgestellt (BGE 95 11 571) oder vorausgesetzt
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(BGE 95 IT 458, 82 I1 154) hat. Aber ebenso trifft zu, da3 es in zahlreichen Entscheiden
auf die Méglichkeit von Verwechslungen ausdriicklich oder sinngemil3 abgestellt hat
(BGE9411129,131,931144,921197,90I1202). Die Wahrscheinlichkeit von Verwechs-
lungen schlechthin zur Bedingung des firmenrechtlichen Schutzanspruches zu machen,
ginge zu weit. Vielmehr muf} die nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge gegebence Ver-
wechslungsmoglichkeit gentigen.

Was die Zusitze im einzclnen betrifft, ist zunichst den Firmen beider Parteien die
abgekiirzte Gesellschaftsbezeichnung A.G. gemeinsam.

Inder Firma der Kldgerinsteht die Ortsangabe Bicl. Sie bildet ansich einen schwachen
Bestandteil, der zudem im Verkehr kaum in Erscheinung treten diirfte und sclbst dort,
wo er Beachtung findet, hidufig nicht einmal als ein Bestandteil der Firma aufgefaf3t,
sondern lediglich als Hinweis auf den Gesellschafissitz verstanden wird (vgl. BGE 90 11
203). Daraus folgt anderseits, daf3 das Fehlen einer Ortsangabe der Firma der Beklagten
kein unterscheidungskriftiges Merkmal verleiht.

Sodann bildet der Zusatz Uhrenfabrik fiir die Firma der Kligerin kein wesentliches
Charakteristikum, weil die den Hauptbestandteil der Firma ausmachende Bezeichnung
«Rolex» ein weit iiber die Schweiz hinaus bekannter Begriff fur Uhren ist, daher auch,
wer das Wort «Rolex» als Firmanamen liest oder hért, ohne weiteres an cin Unterneh-
men der Uhrenbranche denken wird.

Somit hingt die Entschcidung davon ab, ob der nachgestellte Zusatz Kugellagerfabrik
in der Firma der Beklagten gecignect ist, den mit der Firma der Klédgerin verwechselbaren
Hauptbestandteil «Rolax» deutlich unterscheidbar abzuheben. Das ist zu verneinen.
Es verhilt sich nicht anders als im Falle Pavag A.G. c. Bavag Bau und Verwaltungs-A.G.
(vgl. BGE 92 11 99/100). Wie dort ist auch hier zu sagen, daB3 der Zusatz Kugellager-
fabrik eine wenig kennzeichnende Ergianzung ist, da er sich in einer Umschreibung der
Branchenzugehorigkeit und Tatigkeit der Beklagten erschopft und insofern sprachliches
Gemeingut ist. Nicht nur in der Wortfolge, auch hinsichtlich Einpragsamkeit tritt er
hinter den Phantasieausdruck «Rolax» unverkennbar zuriick. Selbst wenn die Beklagte,
wie sie geltend macht, im schriftlichen und miindlichen Geschéftsverkehr die ganze Fir-
menbezeichnung verwendet, werden Dritte gem43 den herrschenden Gepflogenheiten
doch dazu neigen, den Zusatz Kugellagerfabrik wegzulassen. Namentlich bei jenen,
welche dic Firmen der Parteien — wie es dic Regel ist — nicht neben- oder unmittclbar
nacheinander lescn oder héren, werden von Bild und Klang her die Hauptbestandteile
«Rolex» und «Rolax» die Erinnerung bestimmen (BGE 95 11 439, 94 11 130, 93 11 45,
92 11 97).

4. Das Handclsgcricht zieht denn auch seinen gegenteiligen Schlufl weniger aus einer
Wiirdigung der Zusitze als aus den Umstédnden, dic so 1dgen, «da mit Riicksicht auf die
besonderen Kundenkreise der beiden Gesellschaften eine Verwechslungsgefahr un-
wahrscheinlich» sei.

Diesc Betrachtungsweise ist, wie erwihnt (vgl. Erw.3a hievor), grundsitzlich unzu-
treffend. Sie wird auch durch die « Umstéande» nicht gerechtfertigt.

Nach den Feststellungen des Handelsgerichtes stellt die Beklagte ausschlieBlich Kugel-
lager fiir Buromabel her, und hat sie einen festen Kundenkreis, wobei 809, der Produk-
tion eine einzige Firma und ihre Lizenznchmer bezichen, wihrend die Klagcrin ihre
Hauptprodukte, also Uhren, Zcitmesser und deren Bestandteile ausschlieSlich der
Montres Rolex S.A. in Genf liefert, die den Verkauf besorgt. Das besagt jedoch nicht
mchr, als daB die Parteien nicht im Wettbewerb miteinander stehen, was die Verwechsel-
barkeit ihrer Firmen nicht ausschlie8t. Dal3 die Beklagte keine neuen Abnchmer suche



— 86 —

keine Werbung betreibe, keine Verkaufsorganisation unterhalte und keine Vertreter
beschiftige, behebt die Verwechslungsgefahr nicht. Es kénnen potentielle Kunden,
Stellensuchende, Behorden und dffentliche Dienste das Bediirfnis oder die Veranlassung
haben, mit einer der beiden Gesellschaften in Verbindung zu treten, und es kann sich
damit das Risiko der Verwechslung ihrer Firmen ergeben. Hinzu kommt, dafl die An-
gaben des Handelsgerichtes den jetzigen Zustand umreilen. Es besteht keinerlei Gewahr
dafiir, daf3 oder wie lange er anhilt. Die Gesellschaftszwecke 6ffnen beiden Parteien und
insbesondere der Beklagten weiter gesteckte und teilweise gegenseitig iiberschneidende
Handlungsbereiche. Die Kldgerin hat bereits Stanzwerkzeuge sowie beim Mirage-
Lizenzbau in der Schweiz kleine Teile fiir die hydraulische Steuerung hergestellt. Da
neuerdings Uhren mit Miniaturkugellagern auf dem Markt erscheinen, lige die Her-
stellung auch dieser Bestandteile durchaus auf der Linie angestammter Tatigkeit der
Kldgerin. Selbst wenn das - aus heutiger Sicht — nach Annahme der Vorinstanz lediglich
einc entfernte Moglichkeit scin soll, verhilt es sich doch so, daf3 die Kldgerin wann immer
sie will dazu ibergehen kann. Nichts hindert sodann die Beklagte, Fabrikationsverfahren
aufzunchmen, Lizenzrechte auszuiiben oder Vertretungen zu vergeben, die sie zur
direkten Konkurrentin der Klidgerin machen wiirden. Wohl bekundet sie die Absicht,
ihr bisheriges Aktionsgebiet nicht auszuweiten und entsprechend die Zweckbestimmung
in den Statuten anzupassen. Aber so giiltig das heute sein mag, so rasch kann es andern,
etwa bei einem Wechsel in der Betriebsleitung, bei einer Verschiebung in der Abnehmer-
struktur oder im Zuge kommender wirtschaftlicher Entwicklungen. Es besteht also kein
Umstand, der die Verwechslungsgefahr mit hinreichender VerldfBlichkeit beseitigen
wiirde. Somit bleibt es beim Ergebnis aus vergleichender Beurteilung der beiden Firmen,
daf3 die jungere der Beklagten sich von der alteren der Klidgerin nicht deutlich unter-
scheidet.



Buchbesprechungen

Bodenhausen, G. H. C.: Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums. Carl Heymanns Verlag KG, Koln-Berlin—Bonn-
Miinchen 1971. 8. XI. 231. DM 79.—.

Der Verfasser ist allen Spezialisten des gewerblichen Rechtsschutzes als Wissenschaft-
ler, Rechtspolitiker und Generaldirektor der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
(WIPO) und der (BIRPI) bekannt. Keiner war wie er nach Vorbildung, Tatigkeit und
Zugang zu allen Quellen befugt, die Pariser Verbandsiibereinkunft zu kommentieren.

BoDENHAUSEN hat nicht cinen zweiten « Ladas» verfafit. Er hat davon abgeschen, die
Fiille scines Wissens auszugieBen und allen Problemen nachzugehen. Er hat einen knap-
pen Kurzkommentar geschrieben und damit den Dank der Praktiker erworben, denen
vor den Riesenwerken graut, die die internationale Judikatur und Literatur in groBt-
méglichem Umfang heranziehen, und denen nur jene folgen kénnen, diestandig in diesem
Gebiet sich umtun und die notwendige Zeit dazu haben.

Die decutsche Fassung dicses Kommentars folgt der englischen und franzésischen
(1968), spanischen und japanischen. Dic Ubersetzung und das Stichwdérterverzeichnis
stammen von Frau RIKARDA VON ScHLEUSSNER, Regierungsdircktorin im Deutschen
Patentamt.

Grundtext ist dic Stockholmer Fassung (1967). Der Autor gibt nach «I. Einfithrende
Bemerkungen », die erkldren, weshalb die Form des Kurzkommentars gewéhlt wurde, in
«II. Entstehungsgeschichte und wesentliche Bestimmungen der Ubereinkunft» eine
knappe Darstellung der Revisionskonferenzen und eine Ubersicht der Bestimmungen
nach ihrer Aufgabe: 1. Volkerrechtliche Bestimmungen, dic dic Rechte und Pflichten
der Verbandslander festlegen und die Organe des durch die Ubereinkunft errichteten
Verbandes schaffen; 2. Bestimmungen, die die Verbandslander zu einer Gesctzgebung
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes verpflichten oder sie dazu ermichtigen;
3. Bestimmungen, die den materiellen gewerblichen Rechtsschutz, und zwar die Rechte
und Pflichten der Rechtsunterworfenen betreffen, indem sic dic Anwendung der inner-
staatlichen Gesetze der Verbandslander auf diese Personen vorschreiben (Grundsatz der
Inlinderbchandlung, Assimilationsprinzip) und 4. Bestimmungen, die die Rechte und
Pllichten der aus der PV Ue Berechtigten unmittelbar regeln (konventionseigenes Recht).
Festgehalten sei der Hinweis darauf, dal3 nicht nur ein Minimalschutz vorgeschrieben ist,
sondern unter Umstdnden auch cin Maximalschutz, nimlich dann, wenn durch das
Zugestehen weiter gehender Rechte der Genul3 konventionscigener Rechte geschmilert
wiirde, z. B. wenn Angehorigen bestimmter Léander lingcre Priorititsfristen eingerdumt
und dadurch die Angehorigen der andern Lander benachteiligt wiirden.

Dic erwihnte Aufteilung in die 4 Gruppen, in denen die zugehorenden Bestimmungen
einzeln aufgefithrt sind, erleichtert das Verstdndnis der PVUe und bildet dic dogmatisch
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wertvolle Vorbereitung auf den Hauptteil: «I11. Erliuterung der Artikel der Uberein-
kunft», in dem die einzelnen Bestimmungen kommentiert sind. An Hand der Protokolle
und anderer Materialien wird jeweilen die historische Entwicklung aufgezeigt. Literatur
und Judikatur sind fiir besonders wichtige und umstrittene Probleme herangezogen.

Der schweizerische Leser vermift einen Hinweis auf das schweizerische nationale
Recht, das die PVUe auch als schweizerisches Landesrecht anwenden 1483t, im Zusam-
menhang mit der Feststellung, daf3 das konventionseigene Recht als solches nicht die
Verhailtnisse der Inldnder regle.

Wichtig sind die regelmiBigen Hinweise auf die Kompetenz der Mitgliedstaaten, den
Inhalt von verwendeten Begriffen festzulegen (z. B. Patent, Wohnsitz, gewerbliche oder
Handelsniederlassung, Handelsname). Trotz der riickhaltslosen Zustimmung zur Kurz-
kommentierung ist doch zu fragen, ob nicht dem Leser erwiinscht wire, einige Beispiele
iiber die Interpretation solcher Begriffe in den einzelnen Mitgliedstaaten zu finden.

Als Beispiele dafiir, mit welch wenigen Worten BopEnsAUsEN schwerer verstandliche
Bestimmungen kldren kann, sei auf Art. 10 (Beschlagnahme des mit einer falschen Her-
kunftsangabe versehenen Erzeugnisse bei der Einfuhr) und Art. 11 (Ausstellungsschutz)
verwiesen.

Dem Kommentar ist der amtliche deutsche Text der Stockholmer Fassung, eine Uber-
sicht iiber den Mitgliederbestand der PVUe und ein Sachregister beigefiigt.

Wer ein Problem im Bereich der PV Ue zu l6sen hat, wird in Zukunft zuerst nach dem
Bodenhausen greifen und in den meisten Fillen die Auskunft erhalten. A. Troller

Fischer, F.B.: Grundziige des Gewerblichen Rechtsschutzes. Carl Heymanns
Verlag KG, Koln-Berlin—-Bonn—Miinchen 1971. S.XVI.; 236, DM
29.80.

Ein Blick auf die Biicherregale, die Kommentare, die weitausholenden Darstellungen
und die Lehrbicher, vor allem den Hubmann, ruft der Frage, ob eine zusitzliche Aus-
kunft noch notwendig sei. Das Ja setzt eine Qualitit voraus, die dem Werk eine besondere
Aussagemoglichkeit verleiht.

FiscHER hat — um das vorwegzunehmen ~ diese wertvolle Originalitit erreicht. Sie liegt
darin, daf3 er auf dem Hintergrund der dogmatischen und didaktischen Meisterschaft
eine eminent praktische Einfithrung geschrieben hat. Fischer ist Lehrbeauftragter fur
Patentwesen an der Rheinisch-Westfilischen Technischen Hochschule Aachen. Er wen-
det sich vor allem an junge Ingenieure, gibt aber auch den Juristen Anleitungen, um die
theoretischen Grundlagen und die praktische Handhabung kennenzulernen.

FiscHER hat die Gabe und die Disziplin, den Stoff beispielhaft klar zu gliedern und
keine uberflissigen 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 Offenbarungstheorie. Hernach charakterisiert
er kurz die einzelnen behandelten Gebiete (Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacks-
muster-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht) und grenzt sie gegeniiber dem Urheber-
recht und den Anweisungen an den menschlichen Geist ab. Die geschichtliche Entwick-
lung ist in einer Skizze vorgelegt.

Der grofite Teil (80 S.) ist dem Patentrecht gewidmet.
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Der schweizerische Leser dankt dem Autor ganz besonders fiir die klare Darstellung
des Patenterteilungsverfahrens nach dem Patentinderungsgesetz (Vorabgesetz). Lesens-
wert sind auch seine Bemerkungen zur Datenverarbeitungsanlage dcs Patentamtes. Sie
kénne die Recherchearbeit durch die Priifcr nicht ersetzen, sondern «allenfalls das Auf-
finden geeigneter Schriftstellen erleichtern und beschleunigen». Das Problem liege in der
Verarbeitung und speicherfahigen Aufbereitung des Stoffes durch den Analysator.

Alle Rechtsprobleme, die mit der Erteilung des Patentes, dessen Ausniitzung und Ver-
teidigung zusammenhingen, die materiellen und verwaltungs- wie zivilprozeBrechtlichen
sind klar gegliedert und im Hinblick auf die unmittelbare praktische Relevanz vorgelegt.

Erstaunlich ist es auch, wie das Gebrauchsmuster auf 11 Seiten erklédrt und gegeniiber
dem Patent abgegrenzt ist.

Der Abschnitt iiber die Arbeitnehmererfindung erginzt, trotz der grundsitzlichen
Verschiedenheit der gesetzlichen Regelung, die schweizerischen sparlichen Kenntnisse
iiber dieses Gebiet, zu dem die Gerichte kaum je etwas beitragen kénnen.

Das Geschmacksmuster ist ebenfalls in wenigen Worten ausreichend skizziert.

Beim Lizenzvertrag sind die Probleme der Wettbewerbsbeschrinkung einbezogen.

Fischer weist beim know-how darauf hin, daf3 in der Praxis und zum Teil auch in der
Rechtsprechung dieser Begriff nicht nur geheimes Wissen umfasse. Hier sind jene Ver-
trage, die ein Wissen zum Gegenstand haben, das zum Stande der Technik gehort, das
aber dem Vertragspartner wegen seiner mangelhaften Kenntnisse fehlt, zwar angedeutet,
als solche aber nicht ausreichend von den Vertrigen uiber die eigentlichen Geheimnisse
abgehoben. Zutreffend ist der gesetzliche Schutz (Wettbewerbsrecht) vom vertrag-
lichen Schutz getrennt und letzterer unterteilt in jenen gegeniiber den Arbeit- und
gegeniiber den Lizenznehmern. Auch in diesem Zusammenhang kommen die wichtigen
Probleme der Wettbewerbsbeschrankung zum Wort.

Vorziiglich ist schlieBlich auch die Darstellung des Warenzeichen- und Ausstattungs-
rechts und des Internationalen Gewerblichen Rechtsschutzes.

Jedem Abschnittist ein Hinweis auf das einschlagige Schrifttum (zur Hauptsache das
deutsche) vorangesetzt, so daf3 der Leser in die Lage versetzt ist, selbcr weiter vorzu-
dringen. Im Text sind zuweilen die wichtigsten Urteile erwihnt. A. Troller

Althammer, Werner: Das Deutsche Patentami. Car]l Heymanns Verlag KG,
Koéln-Berlin—-Bonn—Miinchen, 1970. 76 Seiten, DM 19.80.

In dieser Versflentlichung werden Aufbau und Funktion des Deutschen Patentamtes
der Offentlichkeit in iibersichtlicher Weise zuginglich gemacht und vergegenwirtigt.
Besondere Abschnitte sind dem Aufgabenbereich, der Organisation, den verschiedenen
Eintragungsverfahren (Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen) gewidmet, sowie dem
Arbeitsumfang, wie er sich in den Zahlen ausdriickt. Daran ankntipfend werden die In-
formation der Offentlichkeit, die internationale Zusammenarbeit, sowie die geschicht-
liche Entwicklung behandelt.

Der Verfasser war wihrend langer Jahre stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung
des Deutschen Patentamtes, bevor er als Senatsrat in das Bundespatentgericht berufen
wurde. Seine Darstellung vermag dahcr vieles zu zeigen, was nur dem dort Tatigen ver-
traut ist.

Die Schrift zeigt deutlich, daf3 ein Patentamt heutzutage nur durch klare Organisation
und durch den Einsatz zeitgemaBcr Mittel seine Aufgabe in einer unaufhaltsam steigen-
den Informationsflut wirkungsvoll erfiillen kann. P. Griesinger



Lekn Jahre Bundespatentgerichi, Festschrift herausgegeben von Erich Hiusser.
Carl Heymanns Verlag KG, Koln-Berlin-Bonn—Miinchen, 1971.
295 Seiten, DM 88.—; SFr. 110.-.

In dieser Festschrift zum zehnjihrigen Bestehen des deutschen Bundespatentgerichtes
sind finfzehn Arbeiten verdffentlicht worden. Wenn es auch nicht moglich ist, samtlichen
Beitriagen auf gedrangtem Raum gerecht zu werden, so soll doch eine gruppierende Uber-
sicht versucht werden.

Dic einleitende Darstellung von WERNER JungeLUTH behandelt das sechste Uberlei-
tungsgesetz, mit dem sich das Bundespatentgericht vor allem auseinanderzusetzen hatte.

Zwei Darstellungen befassen sich mit den Bezichungen der Patentanwélte zum Bundes-
patentgericht. Errichtung und Wirken des Gerichts aus der Sicht des Patentanwaltes
werden von PETER RaDT dargestellt. Er vertritt, wie JuneBLUTH, die Ansicht, die T#tig-
keit des Bundespatentgerichtes sei als sehr befriedigend zu werten. Den Patentanwalt von
morgen entwirft ULricH WEeiss und pflichtet, um eine moglichst umfassende Ausbildung
der Patentanwilte zu gewihrleisten, dem Vorschlag einer Rechtsakademie fir den
gewerblichen Rechtsschutz bei.

Zwei Arbeiten untersuchen die Stellung des Bundespatentgerichtes in der Zustiandig-
keitsordnung und die Vorteile des Einzclrichter- oder Kollegialsystems. Die Trennung
von Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsprozef ist mit groBen Problemen behaftet und
gibt immer wicder Anlaf3 zu Unsicherheiten, wie RuporLr NIrk zeigt. Eine theorctische
Abwigung der Vorteile des Einzelrichter- und Kollegialsystems nimmt EHRHARD
VOLCKER vor und vertritt eine differenzierte, gemischte Losung.

Einzelfragen zur Rechtsprechung des Bundespatentgerichtes auf dem Gebict des
Patentrechtes werden in sicben Beitragen behandelt. EDUARD BOrRGer analysiert «Die
Teilkombination als Ersatz des allgemcinen Erfindungsgedankens» und HErRTA DUTTEN-
HOFER schildert die Entwicklung des Patentschutzes biologischer Erfindungen. Mit der
Patentfiahigkeit von Metall-Legierungen setzen sich KuRT BAYER, WALDEMAR SCHWARZ-
MAIER und VOLKER ZEILER auseinander und diskutieren dic Lage seit der Einflihrung des
Stoffschutzes fur auf chemischem Weg hergestellte Stoffe. Praxisnahe Prifung von
Chemic-Patentanmeldungen wird von OtMAR DrrrMany postuliert. Das sehr wichtige
Gebiet der Zwangslizenz wird von ALBERT PREU dargestellt, wobel er auf die gro3en
Kontroversen im Verhiltnis zum Kartellrecht nur hinweisen kann, ohne die Auf
fassungen niher darstellen zu kénnen. Eine weitere, aus der Feder von FriepricH-K AR
Beier und Paur KATzENBERGER stammendc Arbeit ist der Anfechtung und dem Wider-
ruf der Zuriicknahme von Patentanmeldungen gewidmet, und gibt eincn ausgezeichneten
Uberblick iiber die méglichen Fille, in denen Patentanmeldungen irrtimlich zuriick-
genommen werden. Von Kurt HAERTEL wird eine Ubersicht iiber den « Vertrag iiber
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) und das
Bundespatentgericht» beigetragen.

Drei Arbeiten setzen sich mit Fragen des Markenrechts auseinander. Die Notwendig-
keit eines erginzenden wettbewerbsrechtlichen Kennzeichnungsschutzes zeigt OTTo-
FrieoricH FREIHERR voN Gawmwu sehr einldBlich. Die Unterscheidungskraft in ihrer Ab-
hingigkeit vom Freihaltungsbediirfnis wird von Kraus ScHAWEL untersucht. HeiNz
Harwmsen berichtet {iber Bestrebungen zur Anderung von Verfahrensvorschriften bei
einer grof3en Warenzeichenreform, wic sie in den Arbeiten des zustindigen Unteraus-
schusses der Deutschen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz 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, K6ln 1971, 46 Sciten, gebunden, DM 77.—.

Dem englisch sprechenden Praktiker wird durch diese Zusammenstellung stichwort-
artig auf eine Reihe von Fragen Auskunft gegeben, die sich regelmifig bei Patentanmel-
dungen, bei der Aufrechterhaltung sowie bel der Durchsetzung im Ausland stellen. Es
kann nicht Zweck dieser die gesetzlichen Bestimmungen in den 46 wohl fir uns wichtig-
sten Industrielindern zusammenfassenden Ubersicht sein, den Fachmann von der Kon-
sultation des Gesetzestextes zu entbinden, weshalb die aufgefiithrten Problemkreise
(bsp. Patentfdhigkeit, Neuheit, Laufdauer, Jahresgebiihren, Zwangslizenzen) als durch-
aus sinnvoll bezeichnet werden miissen. Besonders erfreulich ist die Tatsache zu werten,
daf} in diesem gerafften Werk Raum fiir einen Hinweis auf den Fundort des Wortlautes
des Landesgesetzes gefunden wurde.

Kiritik kann héchstens an der relativ teuren Aufmachung des Werkes getibt werden. Da
derartige Zusammenstellungen fiir den tiglichen Bedarf bestimmt sind, ist nicht recht
einzusehen, weshalb (auch im Hinblick auf spéatere Gesctzesanderungen) nicht das Lose-
blattsystem gewihlt wurde. A. Degen

«Das britische Patent, Leitfaden fiir den Auslandsanmelder », Lustig/Witte, Carl
Heymanns Verlag KG, Koéln, 1971, 272 Seiten, Ln., DM 68.—.

Dieser sich an den patentrechtlich intercssierten Leser deutschsprachiger Lander rich-
tende Leitfaden setzt sich aus einer Rethe von kurzen Kommentaren zu den Haupt-
aspekten des britischen Patentrechts zusammen. In kurzer, leicht verstdndlicher Weise
wird sowohl dem reinen Anfanger als auch dem bereits geschulten Praktiker die Moglich-
keit gegeben, rasche Antwort aufdoch bisweilen recht komplexe Probleme des englischen
Patcntrechts zu finden. Das Werk kann seiner relativen Kiirze wegen zwar die Verwen-
dung der bekannten ausfiihrlichen englischen Patentrechtskommentare nicht ersetzen,
doch bildet es besonders auch angesichts der Tatsache, daBl es eine Ubersctzung des gel-
tenden englischen Patentgesetzes und der entsprechenden Ausfiithrungsbestimmungen
enthilt, eine gelungene Ergianzung dazu. A. Degen

Horn, Wieland: Die unberechtigle Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechien.
Carl Heymanns Verlag KG, Koln—Berlin-Bonn-Miinchen, 1971.
XXX+ 215 Seiten, DM 38.—.

Dcr Geltendmachung von Rechten geht in der Regel eine Verwarnung des Verletzers
voraus. Bel leicht iiberschaubaren Rechtsverhilinissen ist dics einfach. Bei der Vicelfalt
gewerblicher Schutzrechte, ihrem oft auch fir den Spezialisten ungewissen Umfang und
den die Landesgrenzen iibergreifenden Sachverhalten ergeben sich jedoch schwer zu
beantwortende, aber fur die Praxis um so wichtigere Fragen.

Die vorliegende Arbeit analysiert den Rechtszustand in Grof3britannien, den USA, den
Niederlanden und Frankreich, um den Verhiltnissen in der Bundesrepublik Deutsch-
land einc eingehende Untersuchung zu widmen. Der Verfasser geht auf die komplexen
Probleme der Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten ein, indem er besonders auf
die Sorgfaltspflicht des Verwarners, gestiitzt auf die notwendigen Vorabklirungen hin-
welst.
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Den Kreis der Verwarnten unterzieht er einer naheren Priifung, wobei als wichtiges
Ergebnis festzuhalten ist, daf3 die Verwarnung des ursdchlichen Verletzers grundsétzlich
zuldssig ist und keiner erhdhten Sorgfaltspflicht unterliegt. Sekundidre Verletzer und
Dritte diirfen in der Regel nicht verwarnt werden.

Fur den Praktiker sind die erarbeiteten Kriterien schr wertvoll und gestatten ihm die
Beurteilung der aufiretenden Fille anhand objektiver Kriterien bei aller vom Autor an
der deutschen Lésung (besonders in dogmatischer Hinsicht) geiibten Kritik. Zu bedauern
ist einzig, dal3 die Schweiz in die Darstellung nicht einbezogen wurde. P.Griesinger

Strohm, Hans Gottfried: Wettbewerbsbeschrankungen in Patentlizenzvertrigen nach
amerikanischem und deutschem Recht. Carl Heymanns Verlag, Koln—Berlin—
Bonn—-Miinchen, 1971. XLIV+439 Seiten, DM 58.-.

Das Patentrecht als Schutz von Individualrechten verstanden, ist nicht nur den ihm
selbst innewohnenden Beschriankungen unterworfen, sondern wird in neucrer Zeit immer
mehr von den ihm an sich fremden Rechtsgebieten des Wettbewerbs- und Kartellrechts
eingeengt.

Den Umfang und die Grenzen dieser Problematik im Hinblick auf Patentlizenzver-
trage zu zeigen, ist der Zweck der vorliegenden Arbeit. Das amerikanische Recht wird
zum Vergleich eingehend behandelt und erlaubt einen nicht nur aus wirtschaftlichen
Griinden erwiinschten Ausblick auf ein Land mit einer reichen und langjiahrigen Recht-
sprechung auf diesem Gebiet.

Die groBen Auseinandersetzungen iiber die Grenzen zwischen Patent- und Kartell-
recht beziehen sich zum Teil aufden Gegensatz zwischen Individualrechtsschutz (Patent-
schutz) einerseits und Institutionsschutz (Wettbewerbsrecht) andererseits, zum Teil aber
auch auf Fragen des Vertragsrechts und seiner Grenzen.

Die Herausarbeitung der Abgrenzungskriterien als Abwigung individualrechtlicher
und institutioneller Betrachtungsweisen nimmt einen wichtigen Platz in dieser Arbeit
ein. Wahrend einerseits der individuelle Rechtsschutz erweitert wurde, hat andererseits
die deutsche Rechtssprechung weite Gebiete der Abgrenzung zwischen Patentinhaber
und Lizenznehmer allein den Grundsitzen des Vertragsrechts unterstellt. Eine dhnliche
Entwicklung hat in den USA stattgefunden.

Schwierig und kontrovers ist die Abgrenzung auf rein institutioneller Ebene, wo von
der Rechtsprechung wirtschaftswissenschaftliche und wirtschaftspolitische Uberlegungen
herangezogen werden. Als Leitgedanke wird von der Rechtsprechung in den USA und
Deutschland der Zeitpunkt der Entwicklung angeschen.

In der Phase der technischen Entwicklung und Expansion wird eine Wettbewerbs-
beschrinkung zugelassen, die {iber den eigentlichen Patentschutz hinausgeht, damit der
Patentinhaber seine Investitionen und den sich bildenden Goodwill wirksam schiitzen
kann. Von grundsitzlicher Bedeutung ist auch die Vorstellung, die Patentlizenz habe
sich grundsitzlich auf die Kontrolle des Einsatzes neuen technischen Wissens in der Pro-
duktion zu beschrinken und diirfe nicht zu einer sich auf Marktvorgéinge erstreckenden
Kontrolle ausgeweitet werden.

Die vorliegende Untersuchung ist ein zweckmBiges und klar gegliedertes Instrument,
um sich in dieser schwierigen und umstrittenen Materie zurechtzufinden.  P. Griesinger
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Dreiss, Uwe: Die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzvertragssystemen um ame-
rikanischen und deutschen Recht. Carl Heymanns Verlag, Koln—Berlin—
Bonn-Miinchen 1972, XILII + 232 Seiten, DM 39.—.

Kurz nach dem Erscheinen des Buches von Strohm iiber die allgemecinen Wett-
bewerbsbeschrankungen in Patentlizenzvertriagen ist das vorliegende Werk herausge-
kommen, dem eine dhnliche, jedoch engere Fragestellung zugrundeliegt.

Wenn in die neueren européischen Gesetze Rahmenbestimmungen iiber kartellrecht-
liche Beschrinkungen nach amerikanischem Vorbild aufgenommen worden sind, so
fehlen doch Abgrenzungen und Inhaltsbestimmungen dieses Gebietes durch Doktrin und
Praxis. Dem Verstiandnis dieser Probleme soll die hier besprochene Arbeit dienen. Sie
versucht, die Entwicklung in den USA und Deutschland in ihrem Wesen zu erfassen und
sowohl fiir die Praxis als auch dic weitere wissenschaftliche Bearbeitung zu crschlielen.

Mit den Patenten wird vor allem ein Einflu auf die Preise zu gewinnen versucht, wie
dies in dhnlicher Weise fiir territoriale Abgrenzungen mit dem Markcnbesitz getan wor-
den ist. Die hauptsdchlichsten Kriterien (wie «industrieweite Preisbildung» und &hn-
liche wurden von der Rechtsprechung iiberhaupt erst geschaffen. Ganz besonders wurde
eine Wahrnehmung fremder Interessen (nidmlich solche der Lizenznchmer) in Patent-
lizenzvertragen als unzuléssig erklart.

Aber abgeschen von inhaltlichen Bestimmungen spielt auch das Gesetz der grof3en
Zahl eine wesentliche Rolle. Die Wirksamkeit von Lizenzbestimmungen nimmt mit der
Zahl der Lizenznehmer zu, unabhingig von jeder rechtlichen Ausgestaltung der Ver-

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

Krasser, Rudolf: Der Schutz vertraglicher Rechte gegen Eingriffe Dritter. Carl
Heymanns Verlag KG, Koéln-Berlin-Bonn—-Miinchen 1971. XXX 4
345 Seiten, DM 75.—.

Dicses Buch ist als Habilitationsschrift erschienen und behandelt einen dogmatisch
sehr anspruchsvollen Teil der allgemeinen Lehren des Obligationenrechts. Die schwierige
Frage, welche Wirkung Vertrdge gegeniiber Dritten besitzen, ist seit dem rémischen
Recht eines der groBen Anliegen der Rechtslehre gewesen. Auf dem Gebiet des Wett-
bewerbsrechts besitzt diese Lehre eine besondcrs gelagerte Bedeutung und ihrer Ausge-
staltung ist das vorliegende Werk gewidmet.

Von vorneherein fillt bei der Rechtsvergleichung der groBe Unterschied auf, der
zwischen der deutschen und franzdsischen Rechtsauffassung besteht. Die dogmatische
Ausgestaltung ist véllig verschiedene Wege gegangen. Der Code Civil griindet sich auf das
beriihmte Rechtssprichwort «res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest ». Dal3 dieser
extreme Standpunkt nicht in seiner vollen Absolutheit gelten konne, ist von der fran-
zdsischen Doktrin erst im 20.Jh. erkannt worden. Im deutschen Recht findet sich die
Trennung in Verpflichtungs- und Verfiigungsgeschifte mit der berithmten, bis heute
ungelosten Streitfrage, ob der Eingriff in ein fremdes Forderungsrecht als Verletzung
eines «sonstigen Rechtes» zu beurteilen sei.

Fiir das Wettbewerbsrecht ergeben sich ganz spezifische Probleme, die aus dieser
besonderen Sicht systematisch noch nicht bchandelt wurden. Die Rechtsprechung ging
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bisher immer von den verschiedenen gewerblichen Schutzrechten aus. Im vorliegenden
Werk wird aber untersucht, ob nicht aus den allgemeinen Grundsitzen des Zivilrechts
ein Schutz gegen die Verletzung vertraglicher Wettbewerbsrechte gegeben sel.

Die groB3e praktische Tragweite zcigt 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-
tragsverhaltnisse erreicht werden kann.

Ahnliche Schwierigkeiten treten dann auf, wenn bei mehrfacher Ubertragung einer
Marke die Eintragung beim Amt von einem der Erwerber unter voller Kenntnis der
fritheren Ubertragungsversprechen vorgenommen wird und damit in vertragliche Zu-
sicherungen zwischen fritherem Inhaber und einem Dritten eingegriffen wird.

Das vorliegende Buch ist nicht unmittelbar fiir die Praxis geschrieben, da es den ganzen
Problemkreis aus grundsiatzlicher Sicht behandelt und daher rechtstheorctisch vorgehen
mufl. Die Untersuchung wird hingegen geeignet sein, von einem bisher weitgchend ver-
nachléssigten Gesichtspunkt aus neues Licht auf altbekannte Probleme zu werfen.

P.Griesinger

Holmguist, Lars: Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects
of Use on Trade Mark Distinctiveness. AB Beson-Tryck, Malmé 1971.

Die Entwicklung einer Marke zum Freizeichen ist ein wichtiges Problem, das Bruno
von Biiron wegleitend bcehandelt hatte. Hormgvist hat es auf breiter Basis rechtsver-
gleichend durchgearbeitet. Er hat dic grundlegenden allgemeinen theoretischen Aspekte
dargestellt und die Rechtslage in Frankreich, in der Bundesrepublik Deutschland, in
England, den USA und den skandinavischen Lindern erértert.

Die Tatsache, dal das Werk von der Universitit Lund als Doktorarbeit angenommen
wurde, zeugt allein schon fir die Qualitit. Doktorvater war der international bekannte
Immaterialgiiterrechtler Professor Axe LécpBERG. Schwedische Dissertationen cnt-
sprechen zum mindesten schweizerischen Habilitationsschriften. Deshalb ist das wissen-
schaftliche Gewicht der Studie von HoLmQvist ebenso bedcutungsvoll wie ihre praktische
Brauchbarkeit. Der Leser folgt mit gespanntem Intcresse den Ausfithrungen, die mit
unermiidlicher dogmatischer Intensitiat zugleich die gesuchte Information vermitteln.

Hormovist geht davon aus, dal3 dic Degencration am besten am Beispiel von Wort-
marken demonstriert werde.

Einleitend stellt er die Unterscheidungskraft und die Nichtuntcrscheidungskraft als
Begriffe cinander gegeniiber. Als Ergebnis der Degeneration sieht er den Gattungsbegriff
und nicht das beschreibende Zcichen, womit er cinc feine Unterscheidung einfiihrt, dic
er rechtfertigt.

Hierauf stellt er die Grundsitze der Markenrechte vor allem inbezug auf dic Anforde-
rungen an die Unterscheidungskraft dar.

Besonders gewichtig sind die Ausfithrungen zu den semantischen Aspckten der Namen
cinerseits und der Marken anderseits. Dabei beriicksichtigt er in fruchtbarer Weise die
sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse.

Anschlieend wandelt er die antinomische Bewegung des Immerbekannterwerdens
einer Marke und der damit verbundenen Gefahr der Umwandlung zum Freizeichen ab
(Reputation versus Degeneration).
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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-
dcres Kapitel gewidmet.

Praktisch bedeutungsvoll sind die Aussagen zur Lizenzerteilung und ihrem Einflul auf
die Unterscheidungskraft, wobci das Problem der begleitenden Marke einbezogen ist.
Auch die Behandlung der territorialen Ausdchnung der Degeneration ist wichtig.

Nach einem Kapitel iiber die Wirkung der Gerichtsurteile auf die Umwandlung zum
Freizeichen schlie3t HormQvisT seine Studie mit der Darstellung der MaBnahmen gegen
die Degeneration und ihre Wirkungen. Nebst dem Literatur- und Sachregister vervoll-
standigt ein Verzeichnis der cinschldgigen Urteile in den rechtsvergleichend behandel-
ten Gebieten das so hervorragend gelungene Werk. A. Troller

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

Franceschellis Werk ist in seiner Grundstruktur als Lehrbuch konzipiert. Es fiihrt die
Studenten in dieses fir sie ganz neue Gebiet cin und erldutert ihnen souverin die kom-
plizierten Probleme.

Doch ist dem Autor das Meisterstiick gelungen, trotz der Bedachtnahme aufdie Bediirf-
nisse der Lernenden auch den Praktikern und uberdies sogar den wissenschaftlich am
Markenrecht Interessierten wertvolle Auskiinfte zu erteilen und sie zur Diskussion heraus-
zufordern. Franceschelli ist in all seinen Arbeiten ein origineller Denker und eifriger
Fechter. So tritt er iiberzeugt und vehement der von Vanzetti vertretenen These ent-
gegen, daf3 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 halt Franceschelli an der dogmatischen These fest,
daf3 das Markenrecht nicht ein Immaterialgiiter-, sondern ein Monopolrecht sei; zu-
gleich lehnt er auch den persénlichkeitsrechtlichen Charakter ab. Der Rezensent hat sich
mit der monopolrechtlichen Konstruktion an anderer Stelle einlidBlich beschaftigt und
ihr widersprochen; hingegen stimmt er mit dem Autor im personlichkeitsrechtlichen
Uberlegungsraum iiberein.

Die Ausfithrungen iiber die Abtretung des Markenrechts zeigen die Ubereinstimmung
mit der geltenden schweizerischen Regelung und deren grofBziigigen Handhabung in der
Praxis. Die Markenlizenz kann nach Franceschelli unabhingig von der gleichzeitigen
Zurverfiigungstellung eines Unternehmensteils, also frei, eingeraumt werden. Wie es sich
damit fiir das schweizerische Recht verhilt, wurde noch nicht entschieden. Es ist zu
hoffen, dal3 das kommende neue Markengesetz bald mit der praxiskonformen freien
Ubertragung auch diese Zweifel beseitigt.

Da Franceschelli sich mit der Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes und Urhe-
berrechts forschend beschiftigt hatte, fesselt der geschichtliche Riickblick auf die Ent-
wicklung des Markenrechts auch jenen Leser, der vor allem Ausschau nach der heutigen
Rechtslage hilt. Thm ist zudem die Literaturzusammenstellung wertvoll, die selbst frithe
Werke einbezicht und das markenrechtliche Schrifttum aller Lander in seinen wichtigsten
Vertretern nennt.

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

Pfenninger, Ernst: Schutz und Standort der Ausstattung im schweizerischen gewerb-
lichen Rechtsschutz. Zircher Beitrdge zur Rechtswissenschaft. N.F.,
Heft 370. Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Ziirich 1971, $.97,
Fr.20.—.

Der Verfasser hebt mit Recht in der Einleitung die wichtige Rolle der Ausstattung
einer Ware im Wettbewerb hervor. Er betont ferner, daf3 — im Gegensatz zum deutschen
Recht — der Schutz der Warenausstattung in der Schweiz nicht gesetzlich geregelt, d. h.
daB die Ausstattung nicht unmittelbar als rechtlich qualifiziertes Schutzgut anerkannt
ist. Der Schutz ist im UWG im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu suchen.

Pfenninger wendet sich gegen eine zu weite Fassung des Begriffes Ausstattung und
schrianktseinen Inhalt aufdie Warenausstattung cin, was der Klarheit dient. Die Aufgabe
der Ausstattung als Warenkennzeichen ist knapp und klar dargestellt.

Die Untersuchung des Autors iiber das Recht an der Ausstattung kommt auch fiir das
schweizerische Recht zum Ergebnis, daf3 ein dingliches Recht bestehe. Dies trifft in der
Wirkung zu, da der Berechtigte tatsdchlich Geltungserklarungen iiber die Benutzung
abgeben kann. Rechtlich steht ihm jedoch blo8 die Abwehr im Rahmen des UWG gegen
Verwechslungshandlungen zu und nicht ein gesetzlich verankertcs Recht. Das hat zur
Folge, daB3 der Schutz nur im Rahmen des Geschiftsbereiches und nicht auf dem gesam-
ten schweizerischen Territorium gewihrt wird; dies ist einer der wesentlichen Unter-
schiede zum Recht an der Marke.

Der Autor méchte auch auBlerhalb des Wettbewerbsverhiltnisses, in dessen Bereich
das Bundesgcricht den Ausstattungsschutz zugesteht, eine Abwehr gegen die Benutzung
gestatten, so z. B. des Mercedessterns fiir Unterwasche. Damit betritt er den Bereich der
berithmten Marke. Da das Bundesgericht letztere nicht als Schutzobjekt auflerhalb dcs
Marken- und Personlichkeitsrechts anerkannt hat, wird erst recht nicht eine Praxis-
anderung beim Ausstattungsschutz zu erreichen sein. Dieses Problem mii3te im Rahmen
eines allgemeinen Schutzes gegen die Ausbeutung der unternehmerischen Lcistung
geldst werden. Pfenninger tritt der bundesgerichtlichen Praxis auch darin entgegen, dal3
sie die urspriinglich vorhandene « Originalitdt» als Schutzvoraussetzung gelten 1463t und
nicht nur die erworbene Verkehrsgeltung. Dic « Originalitit» ist jedoch die Individuali-
sicrungskraft, die jede Marke, also das Warenzcichen, das als Beispiel dienen kann,
besitzen muB. Es wire nicht zweckmiBig, sich darin vom Markenschutz zu entfcrnen.
EinliBlich ist das Problem der Konkurrenz der Ausstattung mit der technisch bedingten
Form bchandelt, ebenso jene mit der dsthetischen Form.

Damitsind einige Diskussionsgrundlagen hervorgehoben. Der Autor hat alle wichtigen
Probleme behandelt und sie selbstindig durchdacht.

Im Gegensatz zu B. Beachio (Der kennzeichnungsrechtliche Schutz von Waren- und
Verpackungsformen) nimmt PrENNINGER auch fiir die Zukunft das Ncbeneinander-
bestehen von Markc und Ausstattung als Warenkennzeichen hin. Becchios Vorschlag, die
Form und Gestaltung der Ware als Marke eintragen zu lassen und damit den Ausstat-
tungsschutz im Markenrecht unterzubringen, wiirde jedoch vorzuziehen sein. 4. Troller
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Schinherr, Fritz (unter Mitarbeit von Iro Friedrich): Wetthewerbsrecht. Gesetz
gegen den unlauteren Wetthewerb samt Durchfiihrungsverordnungen, Qugaben-
gesetz, Rabatigesetz mit Anmerkungen und Entscheidungen. Manzsche Grofie
Gesetzausgabe, 46. Band. Vollig umgearbeitete und ergénzte vierte Auf-
lage. Manzsche Verlags- und Universitdtsbuchhandlung. Wien 1971.
8°. XXIV, 612 Seiten geb. DM 74.—.

Gleich zu Beginn dieser Anzeige ist der schweizerische Leser darauf hinzuweisen, da
Schénherrs bekanntes Werk zwel wichtige Konkordanzregister auf S. XITI-XVII ent-
halt:

1. Die Gegeniiberstellungen der Paragraphen des 6UWG einerseits und des dUWG
(eingeschlossen BGB und WZG) andererseits; ferner des dUWG einerseits und des
SUWG (eingeschlossen AusvV, StG, UrhG) anderseits.

2. Die Gegeniiberstellungen des SUWG cinerseits und des schwUWG (eingeschlossen
MSchG, OR, StGB) anderseits, sowie des schwUWG einerseits und des sSUWG (einge-
schlossen AusvV, EOQ, MIchG, ZugG) anderseits. Ferner ist neben dem 6sterreichischen
das westdeutsche, schweizerische und tschechische Schrifttum herangczogen.

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

Der zweite, der Hauptteil (8.462), gibt 4700 Leitsdtze der Entscheidungen oster-
reichischer Gerichte wieder. Erfal3t sind auch Urteile aus den benachbarten Gebieten,
insbesondere markenrechtliche zu den Fragen der Tauschungsfihigkeit, der Unter-
scheidungskraft und Deskriptivitit, der Warengleichartigkeit und der Verwechselbar-
keit.

Diese gerade unvorstellbare Fille von Entscheidungen ist den einzelnen Paragraphen
der herangezogenen Rechtsquellen systematisch mit jeweils einem detaillierten Inhalts-
register zugeordnet.

Der Verfasser bemerkt zwar im Vorwort, da3 das Buch kein Kommentar sei, indem cr
die cigene Meinung zu den Entscheidungen nicht sage und diese fiir sich sclber sprechen
lasse; damit werde die Gefahr vermieden, daB3 der Beniitzer Miihe habe, die Wiedergabe
fremder Meinungen und jener des Autors auseinanderzuhalten.

Dic Auswahl und die systematische Ordnung ist jedoch trotz dieser Zuriickhaltung
eine wichtige, verdienst- und wertvolle wissenschaftliche Leistung.

Infolge dcs oben erwidhnten Konkordanzregisters bekommt auch der schweizerische
Jurist ein reiches Material zur Anwendung des schweizerischen UWG und der damit ver-
kniipften Rechtsgebiete in die Hand. Er benétigt nicht nur autoritative Ansichten
anderer Gerichte —dic schweizerischen Richter werden sich von ihnen nicht immer tiber-
zeugen lassen —, sondern vor allem die Anregungen zum weiter ausholenden Durchdenken
der Probleme.

Wic niitzlich das Werk auch dem markenrechtlichen Uberlegen ist, beweisen nur
schon die Angaben tber die beschreibenden (6 S. und die verwechselbaren (26 S.)
Zcichen sowie iiber die Warcengleichartigkeit (6 S.).

Dieser neue Schonherr kommt somit auch dem schweizerischen Juristen hdchst
gelegen. Er erganzt 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 erfalSt wird. 4. Troller

Arnold, Klaus P.: Das Recht am Unternehmen in der Rechisprechung des Schweize-

rischen Bundesgerichts und des deutschen Bundesgerichtshofes. Ziircher Beitrdge zur
Rechtswissenschaft. N.F., Heft 374. Schulthess Polygraphischer Verlag
AG, Ziirich 1971, S.113. Fr.22.—.

Arnold stellt die schweizerische und die deutsche (BRD) Rechtslage gegeniiber.

Er prift, welchen Schutz die Unternehmensgiiter auf der Grundlage von ZGB Art.28
(personlichkeitsrechtliche Basis) genie8en 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 Gegeniiberstellung der Rechtsprechung ist aufschluf3-
reich und auch fur den Praktiker wertvoll.

Soweit das Recht einer physischen oder juristischen Person zur gewerblichen Betéti-
gung (Boykott) im Streite liegt, bestehen gegen die Einreihung in den Persénlichkeits-
schutz keine Bedenken. Die Verteidigung gegen die tibrigen Angriffe, deren Abwehr das
Marken- oder Wettbewerbsrecht ermdoglicht, sollte hingegen nicht im personlichkeits-
rechtlichen Kreis erfaf3t werden. Ein generelles subjektives Recht am Unternehmen, wie
Arnold es annimmt, hitte die Befugnis des Unternechmers zum Inhalt, dariiber zu
bestimmen, was mit seinem Unternehmen als Ganzem (inklusive Kundschaft und Good-
will) geschehen darf,

Aber gerade diese Macht fehlt ihm, weil der Wettbewerb das Unternehmen stets den
Angriffen der Konkurrenten, die es legalerweise sogar vernichten kénnen, aussetzt.
Sowohl die schweizerischen wie die deutschen Urteile lassen erkennen, daf3 nicht der
Angriff als solcher, sondern nur der gegen Treu und Glauben oder gegen die guten Sitten
verstoBBende, verpont ist. Der Unternehmer hat also kein zum voraus wirkendes Abwehr-
recht in der Hand, sondern nur die Moglichkeit, solche Eingriffe zuriickzuweisen, die
wegen ihrer besonderen Art rechtswidrig sind und nicht schon deswegen, weil sie ohne
Zustimmung des Inhabers des Unternehmers erfolgen. Diese dogmatische Auseinander-
setzung ist praktisch nicht so wichtig. Kein Unternehmer meint, er kénne seinen Betrieb
gegen Dritte in gleicher Weise abschirmen wie eine kérperliche Sache oder eine paten-
tierte Erfindung.

Wir diirfen nicht iibersehen, daB ZGB Art.28 zuerst sehr weit ausgelegt wurde, dag
aber seitdem das UWG als Spezialgesetz die Beziehungen der Konkurrenten regelt und
die Marke und auch die Firma (diese zum Teil) dem Immaterialgiiterrecht zugezihlt
sind, die eigentliche Aufgabe von ZGB Art.28, der Schutz der Persénlichkeit selber und
nicht ihrer abtrennbaren Giiter, als Inhalt dieser Norm erkannt wird.

Die klare Trennung der persénlichkeitsrechtlichen Sphire von der wettbewerbs- und
immaterialgiterrechtlichen dient der Klirung der Rechtslage.

Der Rezensent weist aber darauf hin, da3 Arnold fiir die Annahme eines subjektiven
Rechts sich auf prominente Autoren berufen kann.

Es wire schade, wenn seine Studie vor allem rechtstheoretisch und nicht in ithrem wert-
vollen praktischen Aussagegehalt erfal3t wiirde. A. Troller
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Ulmer, Eugen: Elektronische Datenbanken und Urheberrecht. Urheberrechtliche
Abhandlungen des Max-Planck-Instituts fiir auslindisches und internationales
Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Miinchen. Heft 12. C. H. Beck’sche
Verlagsbuchhandlung, Miinchen 1971, 64 Seiten DM 16.80.

ULrMER hat diese Studie als Gutachten im Auftrag der UNESCO und der Weltorgani-
sation fiir geistiges Eigentum zur rechtlichen Beurteilung der Einspeicherung und Riick-
gewinnung geschiitzter Werke durch Computer-Anlagen verfaBt.

Ulmer kommt zum Ergebnis, dal3 die Bestimmungen der Berner Ubereinkunft
(Stockholmer und Pariser Akt) «bis auf weiteres als geeignete Grundlage der internatio-
nalen Regelung der Urheberrechtsfragen, die aus der Computer-Einspeicherung und
Riickgewinnung geschiitzter Werke erwachsen» erscheinen. Er regt aber doch an, daf3
den Werkberechtigten konventionsrechtlich das Recht gesichert werden soll, «die Aus-
gabe auch dann zu bewilligen, wenn sie durch Wiedergabe auf Schirm oder Rhre»
erfolge, wobel man «die Méglichkeit eines Ausbaus des droit moral im Auge behalten»
miifte.

Fur die Schweiz ergibt sich aus der — wie immer — vLMERmeisterlichen Darstellung das
wichtigste Ergebnis, daf3 die umfassende Herrschaft des Urhebers iiber sein Werk, die
ihm der schweizerische Vorentwurf des neuen Gesetzes ausdriicklich zugesteht, auch
seine materiellen und ideellen Interessen im Zusammenhang mit der Computerspeiche-
rung grundsitzlich ausreichend schiitzt.

Ulmer breitet ein reiches Erfahrungsmaterial aus. Bis anhin wurden schongeistige
Biicher nur in Sonderfillen eingespeichert. Die Speicherung erfal3te vor allem Material
aus dem Bereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, der Medizin, der Natur-
wissenschaften und der Mathematik. Ulmer teilt eher die Ansicht, dal3 die Computer-
technik die Herausgabe von gedruckten Werken nicht beeintrachtigen werde.

Aufschlufireich ist die Darstellung des Sachverhalts und der praktischen Anwendung
des Systems. Hingewiesen wird auf die hohen Kosten, die mit der Einspeicherung um-
fangreichen Textmaterials verbunden sind und vorlaufig noch eine gewisse Schranke fur
die Verwirklichung von umfassenden Full-Text- oder Abstracts-Systemen errichten. Das
UrmerscHE Gutachten ist fiir die Schweizer Juristen und Patentfachleute von hoher
Aktualitit, da am Juristentag im September in Davos die Computerprobleme von her-
vorragenden auslindischen Spezialisten in Referaten behandelt werden, wobel eine
Vorfithrung zur Diskussion iiberleiten wird. Die Lektiire von ULMERs Schrift wire eine
gute Vorbereitung. So wenn er iiber ein Projekt in der BRD berichtet: «Nach dem gegen-
wirtig von der Projektgruppe in Aussicht genommenen ISR-Modell sollen alle Gesetze,
Verordnungen und ausgewihlte Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Lander
sowie die Rechtssprechung 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 ergianzt werden sollen.
Das System soll zirka 100000-200000 potentiellen Beniitzern iiber einige zehntausend
AuBlenstationen zum Teil im Dialogbetrieb offenstehen und unbeschrinkt zugédnglich
sein». «Die veranschlagten laufenden Kosten des Systems sollen sich nach den Ausgaben
der Projektgruppe auf etwa 200-300 Millionen DM jéhrlich belaufen. Bis zur Realisie-
rung auch nur von Teilen des Projekts diirften 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 fur geisti-
ges Eigentum getragen ist, und dem nahezu alle gro3en Patentimter der Welt angehoéren,
«hat es sich u.a. zum Ziel gesetzt, die Patentdokumentation mit Hilfe von elektronischen
Datenverarbeitungsanlagen zu automatisieren, zu vereinheitlichen und schwerpunkt-

miBig aufzugliedern».
Aus dem Gutachten geht hervor, daf3 urheberrechtlich keine neuartigen Probleme zu
lésen sind, daf3 aber die Frage nach der ZweckmaiBigkeit nichtleicht zu beantworten ist.
A. Troller

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

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

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

Der Mafistab des Handels gegen dic guten Sitten in § 1 DUWG entspricht im wesent-
lichen jenem des VerstoBes gegen Treu und Glauben in unserem UWG. Die Diskussion
dariiber, ob das objcktive Zuwiderhandeln ausreiche, um nicht nur das Unterlassungs-,
sondern auch das Schadenersatzbegehren zu begriinden, berihrt daher unmittelbar
auch unsere Rechtslage. MAvER-Mart méchte entgegen der Praxis des BGH die objek-
tive Rechtswidrigkeit nicht nur den Unterlassungs-, sondern auch den Schadenersatz-
anspruch rechtfertigen lassen, weil § | UWG mehr der Durchsetzung einer bestimmten
Wettbewerbsordnung als der Reaktion auf subjektiv vorwerfbare VerstoB3e diene.

Diese Begriindung iiberzeugt jedoch nicht. Die Unterlassungsklage, deren Erfolg
vom Verschulden des Téiters unabhéngig ist, dient der Durchsetzung der Wettbewerbs-
ordnung. Dic Schadenersatzklage hingegen geht ausschlieBlich die beiden Parteien an.
Es besteht kein Grund, vom Grundsatz der Verschuldenshaftung abzuweichen und somit
die in der schweizerischen Gerichtspraxis und Lehre anerkannte unterschiedliche Be-
handlung der Unterlassungs- und der Schadenersatzbegehren aufzugeben. Dem Problem
kommt praktisch nicht eine so gro3e Bedeutung zu, weil nur in Ausnahmefillen bei Ver-
stéBen gegen das Wettbewerbsrecht das Verschulden zu verneinen ist. Dies gilt sowohl
inbezug auf den konkreten Sachverhalt als auch die Auffassung dartiber, ob eine derar-
tige Handlung gegen Treu und Glauben versto3e. A. Troller

Mitteilung

Protection des petites inventions

La Commission du Groupe Suisse de PAIPPI, présidée par Me E. Martin-Archard,
qui s’occupe de la protection des «petites inventions» est convoquée pour le mardi 31
octobre 1972, 4 10 heures, au restaurant «Zunfthaus zum Saffran» & Zurich.
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Introduction

La présente étude traite 'un des problémes juridiques les plus délicats
que posc le développement de la technique des ordinateurs. Il s’agit d’en-
visager les différentes constructions juridiques, notamment celles qui res-
sortissent a la propriété intcllectuelle, permettant d’assurer la protection
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des programmes d’ordinateurs en droit positif et en droit souhaitable. Le
développement approfondi de ce probléme nécessiterait les dimensions
d’une theése. Aussi nous limiterons-nous a en donner un simple aperqu,
sans méme essayer de trouver, ce qui serait déja une tiche considérable,
unc définition juridique satisfaisante du programme d’ordinateurs.

Par ailleurs, d’autres problémes faisant actuellement I’objet de maint
article ne seront pas abordés, par exemple ’application du droit d’auteur
aux ccuvres réalisées a ’aide d’un ordinateur ou le stockage et la récupéra-
tion par un ordinateur d’ccuvres protégées par un droit d’auteur.

I’application de deux critéres limitatifs donne a la bibliographie qui
suit son caractére succinct. D’une part, elle ne cite que des études relatives
a la protection des programmes d’ordinateurs et ne sera donc pas utile a
qui s’intéresse aux questions laissées de c6té. D’autre part, elle est limitée
a quelques pays, et encore n’indique-t-elle qu’'une sélection des ouvrages
consultés, dont le nombre déja considérable s’accroit rapidement. On
trouvera des bibliographies plus complétes dans certains des articles cités.

La protection des programmes d’ordinateurs sera envisagée d’abord
sous I’angle du droit d’auteur, puis sous celui du droit des brevets d’inven-
tion. Les autres types de protection pouvant entrer en considération seront
évoqués ensuite, avant que ne soit présentée, en guise de conclusion, une
éventuelle protection sui generis. La présente étude est rédigée partielle-
ment en allemand et partiellement en frangais, ce qui est le résultat de la
répartition des tAches entre ses auteurs, qui espérent que le lecteur voudra
bien leur pardonner de mettre ainst a I’épreuve scs connaissances lin-
guistiques.
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1. Kapitel:
Computerprogramme und Urheberrecht
§ 1. Die Rechtslage im Ausland
Vereinigte Staaten

Die Frage der urheberrechtlichen Schutzfdhigkeit 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, daB der urheberrechtliche Schutz fraglich sei. Die Copyright-Eintra-
gung ist zugelassen, weil das Office gemiB seiner Praxis in Zweifelstallen
zugunsten der Registrierung entscheidet. Die Eintragbarkeit von Pro-
grammen ist zwar nicht als endgiiltige Entscheidung iiber 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 selbstverstindlich bei den Gerichten.

Grofbritannien

AnlidBlich einer Konferenz, die auf Initiative der British Computer
Society 1969 in Brighton abgehalten wurde, sprach man sich fiir die
Ausdehnung des Urheberrechtsschutzes auf die Computerprogramme aus.
Die Ansichten der Sachverstindigen 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 befalB3t, spricht sich tiberwiegend fiir
den Urheberrechtsschutz aus. Dic Begriindung kann — unter besonderer
Beriicksichtigung der Auffassung Ulmers — wie folgt zusammengefal3t
werden:

— Der Urheberrechtsschutz ist bei wissenschaftlichen Werken nicht nur
auf die individuelle Darstellungsweise (Form) beschrankt, sondern er um-
faBt auch inhaltliche Elemente, sofern sie das Ergebnis individueller gei-
stiger Arbeit sind. Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, Ideen bleiben 1m
Interesse des wissenschaftlichen Fortschritts in ihrem Sinngehalt frei. Im
iibrigen ist auch im Bereich der Wissenschaft lediglich die rein mechanische
und schablonenhafte Titigkeit schutzlos. Gleiches gilt fiir die Computer-
programme. Die entscheidende Frage ist hier, ob eine Vielheit von Pro-
grammierern, die die gleiche Aufgabe zu l6sen haben, im wesentlichen
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zum gleichen Programm gelangen. Umfragen bei Computerfachleuten
haben nun ergeben, dafl bei der Programmgestaltung in der Regel ge-
niigend Spielraum fiir individuelles Schaffen vorhanden ist, das den ur-
heberrechtlichen Schutz begrinden kann. Nur bei kleinen und kleinsten
Programmen ist die Moglichkeit gegeben, dal die von einer Anzahl von
Programmierern fiir dieselbe Aufgabe ausgearbeiteten Programme tiber-
einstimmen.

Zu beachten ist zudem, daf3 nach der Rechtsprechung fiir die Schutz-
gewdhrung an das Mafl der geistigen Leistung keine besonders hohen
Anforderungen gestellt werden.

— Fiir die Schiitzbarkeit muf3 das Programm neben der Individualitat
noch eine andere Voraussetzung erfiillen: es hat einer vom Urheberrechts-
gesetz aufgezidhlten Werkkategorie anzugehdren. Bei dieser Priifung er-
geben sich vom Ausdrucksmittel her keine besonderen Schwierigkeiten,
das Programm in die Kategorie der Sprachwerke einzuordnen; denn es
ist urheberrechtlich unerheblich, ob die korperliche Festlegung eines
Werkes von den Sinnen unmittelbar wahrgenommen werden kann, oder
ob die Wahrnehmung nur mit Hilfe technischer Gerite moglich ist (z.B.
bei Programmen, die auf Magnetbandern enthalten sind). Bedeutungslos
ist auch, ob die fiir die Darstellung des Werkes verwendeten Zeichen nur
von jenen Personen gedeutet werden konnen, die entsprechende Fach-
kenntnisse besitzen.

Auch in Deutschland haben sich die Gerichte bisher nicht iiber den
Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen geduflert.

Osterreich

In Osterreich tritt Dittrich fiir die urheberrechtliche Schutzfihigkeit
der Programme ein. Er gelangt im wesentlichen zu den gleichen Schliissen
wic 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, daf} die Programme aus einer Summe
von Anweisungen (Befchlen) an den Computer bestiinden und daf3 nach
einem anerkannten urheberrechtlichen Grundsatz Anweisungen immer
schutzlos seien. Selbst wenn es sich um ungezéhlte und detaillierteste An-
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weisungen handle, die den vom Urheberrecht geforderten Grad an Indi-
vidualitdt aufweisen wiirden, seien sie dessen ungeachtet nicht geschiitzt.

Zum andern wird darauf hingewiesen, daf3 der Programmierer bei
jeder Entscheidung, die er zu treffen habe, die zweckmidBigste wihle.
Seine Tatigkeit sei derart auf den erstrebten Zweck ausgerichtet, dafl ein
individuelles Gestalten ausgeschlossen sei. Es kénne also nicht gesagt wer-
den, daB3 nur dieser eine Programmierer das Programm gerade so gestalte.

(TroLLER lehnt zudem den Urheberschutz von Programmen auch aus
philosophisch-ontologischen Griinden ab, vgl. vor allem «Urheberrecht
und Ontologie», Ufita, Bd.50, 1967, S.385t; Sidler schlieBt sich weit-
gchend den Argumenten Trollers an.)

Dem umgangssprachlich formulierten Programm wird fir den Wort-
laut, den grafisch-schematischen Darstellungen eines Programms fiir die
Art und Weise des Darstellens (Form) die urheberrechtliche Schutz-
fahigkeit nicht abgesprochen®. Das weist insbesondere darauf hin, daf3
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 ecine originelle wissenschaftlich-technische Lei-
stung ? 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

Weder die Berner Ubereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur
und Kunst noch das Welturhcberrechtsabkommen, die 1971 in Paris einer
Revision unterzogen wurden, enthalten Bestimmungen iiber den Rechts-
schutz von Computerprogrammen.

§ 4. Ist der Urheberrechtsschutz zweckmiiBig ?

Kann man sich aufgrund der divergierenden Lehrmeinungen vielleicht
nicht eindeutig fiir oder gegen den Urheberrechtsschutz von Programmen
aussprechen (personlich schlieSen wir uns der schweizerischen Doktrin an),
so diirfen praktische Uberlegungen eine Entscheidung erleichtern. Es ist

1 Vgl. vor allem KummMER, op. cit., S.203.

2 BGE 64 1I 162.

3 BGE 59 II 401; in diecsem Fall werden die Vermessungsarbeiten fiir einen Stadtplan
als urheberrechtlich relevant hingestellt.
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die Frage zu stellen, ob ein solcher Schutz eine zweckmiaBige, praktikable
Losung darstellt.

Gegen cinen Urheberrechtsschutz sprechen folgende praktische Schwie-
rigkeiten und Nachteile:

- Es ist unter Umstdnden duBlerst schwierig zu entscheiden, ob ein Pro-
gramm originell und damit urheberrechtlich geschiitzt ist oder ob cs die
Voraussetzung der Originalitit nicht erfiillt und dadurch schutzlos bleibt.
Zudem wird der Begriftf’ der Originalitat nicht in allen Landern gleich
aufgefalt.

— Als Indiz fiir die Problematik des urheberrechtlichen Schutzes wird
angesehen, daB sich der Urheber eines Programms in viclen Fillen nicht
identifizieren 146t, da dic meisten Programme das Resultat der Zusammen-
arbeit einer ganzen Anzahl von Fachleuten sind.

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

— Das Urheberrecht wiirde nur Schutz gegen das Kopieren, das Bear-
beiten und das Inverkehrbringen der Programme gewihren. Obschon beim
heutigen Stand der Computertechnik die Speicherung des Programms in
der Maschine rechtlich als Vervielfiltigung gilt, soll sich der von den
interessiertcn Kreisen angestrebte Schutz aber auch auf die Benutzung
des Programms, die keine Vervielfiltigung darstellt, beziehen; denn die
zukiinftige technische Entwicklung kénne nicht vorausgesehen werden.

Zudem wiirde auch das Prinzip, das der Losung ciner Aufgabe zugrunde
liegt, vom Urheberrechtsschutz nicht erfafit; ebenfalls die Regeln, die sich
aus dem Programm herauslesen lassen, wiren urheberrechtlich schutzlos.

Soweit die praktischen Bedenken gegen einen Urheberrechtsschutz.

DaB fiir den Erwerb des Urheberrechts keine Formalititen, wie Regi-
strierung, Hinterlegung usw., erforderlich sind (abgeschen von gewissen
Formerfordernissen, die von den nur dem Welturheberrechtsabkommen
angehérenden Staaten verlangt werden kénnen) und der Schutz unmittel-
bar mit der Entstehung des Werkes einsetzt, mag fiir diese Art des Schutzes
sprechen.

Aus diesen Uberlegungen diirfte aber hervorgehen, da} das Urheber-
recht fiir den Schutz der Computerprogramme nicht herangezogen wer-
den sollte.
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Chapitre 2:
Programmes d’ordinateurs et droit des brevets

§ 1. Droit étranger

Aux Etats-Unis, aprés une longue controverse, la Cour supréme a ré-
cemment eu ’occasion de se prononcer sur le probléme de la brevetabilité
des programmes. Dans sa décision, que les auteurs de la présente étude
n’ont malheureusement pas cu la possibilité de lire, elle a nié que les pro-
grammes puissent faire I’objet de brevets, en s’appuyant sur le principe
qu’on ne saurait breveter une idéel.

En Grande-Bretagne, la jurisprudence semble pencher actuellement du
c6té de la brevetabilité des programmes?. Pour 'avenir, en revanche, le
rapport Banks sur la réforme du droit britannique des brevets recommande
que les programmes ne soient pas brevetables.

En Allemagne, la doctrine est opposée a la brevetabilité des programmes.

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

Aux Pays-Bas et en Autriche, la jurisprudence s’est prononcée contre la
brevetabilité des programmes?3.

En URSS, les programmes sont protégés par le droit commun.

En conclusion, la tendance générale est que les programmes d’ordina-
teurs ne sont pas ou ne doivent pas étre protégés par des brevets d’invention.

8 2. Droit suisse

Dans un arrét du 12 décembre 1972 dont on peut espérer que les consi-
dérants seront publiés, le T'ribunal fédéral s’est prononcé contre la bre-
vetabilité des programmes d’ordinateurs. Selon sa jurisprudence constante,

1 Décision de la Cour supréme dans Paffaire «Benson and Tabbot»: voir «Le Monde»
du 24.11.1972, p.8. Voir aussi GRUR Int. 1969, p.395, 1970, p.52 et 1972, p. 128.

2 Décision du Comptroller General du 25.11.1965 dans Paffaire «Slee and Harris’s
Application» (GRUR Int. 1967, p.276); décisions du Patent Appeal Tribunal du
27.2.1968 dans laffaire «Badger Company Inc.’s Application» (GRUR Int. 1970,
p.320) et du 23.10.1969 dans ’affaire «Gevers’ Application» (GRUR Int. 1970,
p. 322).

3 Décisions de la Section des recours de ’Octrooirad des 21.11.1969 et 16.12.1970
(GRUR 1971, p.335); décision de la Section des recours de I’Office autrichien des
brevets du 29.10.1970 (GRUR Int. 1971, p.337).
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le droit des brevets ne protége pas les directives s’adressant & Pesprit de
I’homme et dont I'application n’aboutit pas a un eflet technique directe-
ment utilisable!. Il s’agit 12 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
étre utilisées pour obtenir un effet technique. C’est parce que cette condi-
tion fait défaut dans le cas des programmes d’ordinateurs que le Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté en 1968 une demande
de brevet qui portait sur unc invention relative a I’établissement d’un
programme pour une machine a calculer®. De méme, une revendication
de procédé de fonctionnement d’un ordinateur est tenue pour inacceptable
par le Bureau Jorsqu’elle équivaut & demander la protection d’un pro-
gramme.

§ 3. Droit international

Nila Convention de Paris ni celle, non entrée en vigueur, de Strasbourg
sur I'unification de certains éléments du droit des brevets d’invention ne
réglent le statut juridique des programmes d’ordinateurs.

Le Traité de coopération en matiére de brevets (PCT), conclu en 1970
mais non encore entré en vigueur, prévoit que ’administration chargée
de la recherche internationale (ou de ’examen préliminaire international)
n’est pas obligée de procéder a la recherche (ou a ’examen préliminaire)
a I’égard des demandes de brevet portant sur des programmes d’ordina-
teurs, dans la mesure ot elle n’est pas outillée pour procéder a une recherche
de I’état de la technique (ou a un examen préliminaire) au sujet de tels
programmes [articles 17.2) a)i) et 34.4)a)i) combinés avec les régles 39
et 67]. Il est vrai qu’il ne s’agit pas la de dispositions de droit matériel, le
PCT r’instituant que des régles de procédure. Cependant, on peut y voir
un indice que la protection des programmes d’ordinateurs par le droit des
brevets n’est pas admise d’une maniere générale.

Le projet de Convention instituant un systéme européen de délivrance
de brevets prévoit que ne sont pas des inventions brevetables «les plans,
principes et méthodes dans I’exercice d’activités purement intellectuelles,
en matiére de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que
les programmes d’ordinateurs» [article 50.2)c)]. Il est intéressant de

I Arréts du Tribunal fédéral du 14.6.1968 (FBDM 1968 I 52) et du 11.11.1969 (ATF
951 579; FBDM 1970 I 16).

2 Décision du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle du 3.9.1968 (FBDM 1968
153).
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constater que cette disposition rapproche les programmes d’ordinateurs
d’«inventions» destinées a des applications dépourvues de tout caractere
technique, les jeux par exemple.

On peut admettre que le droit international le plus récent, non encore
en vigueur ou a I’état de projet il est vrai, manifeste la méme tendance que
les droits nationaux, a savoir que les programmes d’ordinateurs ne sont
pas ou ne doivent pas étre protégés par des brevets d’invention.

§ 4. Droit désirable

La protection des programmes d’ordinateurs par le droit des brevets se
heurte a des difficultés de trois ordres.

Tout d’abord, pour pouvoir étrc brevetée, une invention doit appartenir
au domaine de la technique, ¢’est-a~dire mettre en jeu des forces naturelles.
Or, dans tous les pays ot les programmes sont exclus de la protection par
brevet, c’est en vertu de ce principe fondamental.

Ensuite, il est trés difficile de déterminer en pratique si un programme
d’ordinateurs répond ou ne répond pas a deux des conditions essentielles
de 'octroi d’un brevet valable, a savoir que 'invention doit étre nouvelle
et doit étre fondée sur unc idée créatrice. Bien plus, a supposer méme que
Ion aboutisse 2 une réponse claire sur ce point, une telle démarche dé-
boucherait malgré tout sur un résultat insatisfaisant. Les milieux intéressés
souhaitent en effet une protection généralisée de tous les programmes,
qu’ils solent ou non nouveaux et inventifs au sens du droit des brevets,
parce quc les investissements financiers et intellectuels sont importants
dans tous les cas. Les critéres de la nouveauté et de I'idée créatrice sont
donc remis en question dans ce domaince. Au fond, les programmes devrai-
ent étre protégés méme s’1ls ne constituent pas des «inventions», car il
s’agit toujours dc prestations hautement qualifiées. A notre avis, c’est un
argument décisif contre la protection par le droit des brevets.

Enfin, la durée de protection consacréc par le droit des brevets est trop
longue de 'avis des milieux intéressés, pour qui il n’est pas souhaitable que
le titulaire d’un brevet puisse freincr ou méme bloquer pendant quinze a
vingt ans ’évolution de la technique des programmes. Unc durée de
protection dc cing a dix ans serait suffisante dans cette optique.

En revanche, I’étendue de la protection offcrte par le droit des brevets
parait satisfaisante. Le titulairc d’un brevet est en effet protégé avant tout
contre l'utilisation illicite de son invention. Or les milicux intéressés
souhaitent précisément étre protégés contre 'utilisation illicite des pro-
grammes.
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Comparaison faite entre les avantages et les inconvénients d’une pro-
tection des programmes par le droit des brevets, les inconvénients I’'empor-
tentselon nouslargementsur les avantages. Il fauten conséquence chercher
une autre solution en droit désirable.

Chapitre 3:

Programmes d’ordinateurs et autres types de protection

§ 1. Modgles d’utilité

La protection des programmes d’ordinateurs par le biais du droit des
modeles d’utilité, proposée par ’URSS, se heurte a d’insurmontables
obstacles sur le plan international. Certains Etats, dont I’Allemagne, ne
pourraient pas appliquer leur législation sur les modeles d’utilité a la
majeure partie des programmes. D’autres pays, comme la Suisse, ne con-
naissent pas de protection spéciale des modeles d’utilité.

§ 2. Utilisation déloyale

Dans ce systeme, le programme n’est pas protégé en soi, mais 'ayant
droit a la faculté 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 été 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 développements du droit
de la concurrence déloyale.

En revanche, rien ne s’oppose a priori a ce qu’une certaine protection
existe en Suisse sur la base de la loi sur la concurrence déloyale (LCD).
Il faut cependant bien se rendre compte que cette solution n’est peut-étre
pas trés efficace en pratique. En effet, comme la simple imitation n’est
probablement pas réprimée par la LCD, le 1ésé devra apporter la preuve,
ce qui sera trés difficile, que la partie adverse a copié son programme et ne
I’a pas seculement imité!. Un autre inconvénient est que la protection
fondée sur la LCD n’est pas limitée dans le temps.

De toute maniére, une solution inacceptable pour des pays comme les
Etats-Unis ct ' Allemagne a peu de chances de s’imposer sur le plan inter-
national et doit dés lors étre abandonnée en droit désirable.

I Cf. SibLER, op.cit., p.73.
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§ 3. Droit des contrats

Protéger les programmes par le biais de dispositions relevant du droit
des contrats seraitinsuffisant, bien que cette solution soit pronée en Grande-
Bretagne. En effet, le 1ésé ne pourrait agir que contre une personne liée
avec lui par contrat, alors qu’il ne pourrait pas attaquer le tiers qui aurait
accédé au programme par I'intermédiaire dudit cocontractant.

§ 4. Secrets commerciaux

Comme la précédente, cette solution, qui s’appuierait en Suisse sur la
LCD, est préconisée en Grande-Bretagne, mais elle est rejetée aux Etats-
Unis a cause de la jurisprudence américaine. De toute fagon, son incon-
vénient majeur est qu’il y a protection seulement si le programme reste
secret, ce qui n’est guére I'objectif des intéressés.

Conclusion:
Protection sui generis ?

Les différentes solutions examinées ci-dessus se révélant toutes inadé-
quates, on en vient a se demander si la protection des programmes d’ordi-
nateurs, dans la mesure ol clle s’avére nécessaire, ne doit pas étre assurée
par des dispositions légales spécifiques, tant sur le plan national qu’au
niveau international. Il ¢n résulterait 'inconvénient d’un morcellement
accru de la propriété intellectuelle, mais on ne voit pas d’autre solution
compatible avee une protection efficace des programmes d’ordinateurs.

L’adoption d’une protection sui gencris aurait le grand avantage de
satisfaire de la meilleurc fagon aux besoins de la pratique. On partirait
d’une définition du programme d’ordinateurs permettant de délimiter
avec le maximum de précision 'objet de la protection. On choisirait en-
suite les sujets de la protection, qui seraient soit les créateurs des pro-
grammes soit les personnes qui ordonnent, commandent ou contrélent le
développement de ces derniers. Le contenu de la protection, visant proba-
blement 'utilisation des programmes plutét que leur reproduction, devrait
&tre défini d’une manicre assez large pour couvrir les développements
futurs de la technique. Enfin, la durée de la protection serait relativement
courte, en tout cas moins longuc que les durées consacrées par le droit des
brevets et surtout le droit d’auteur.



Bronzeabgufl ausschlieBlich zu eigenem,
privatem Gebrauch? (Art. 22/42 URG)

RICHARD FRANK, KILCHBERG ZH

1. Der Tatbestand

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

Der Bildhauer X. schenkte im Jahr 1971 dem mit thm befreundeten
Ehepaar Y., d.h. genau genommen der Frau Y., welche dieses Kunstwerk
ins Herz geschlossen hatte, eine Gipsplastik, eine Mddchenfigur. Er schlug
Frau Y. im Hinblick auf die Verletzlichkeit der Statue dic Erstellung
eines Bronzeabgusses vor. Sie gab einer Kunstgieferei den entsprechenden
Auftrag, und nach Fertigstellung und Ablieferung des Bronzeabgusses er-
fuhren die Erben des Bildhauers Z., dessen Werk die Madchenfigur war,
hievon. Sie erhoben Klage gegen das Ehepaar Y. mit dem Begehren, die
Bronzefigur sei vom Gericht einzuziehen und auf Kosten der Beklagten
zu zerstéren. Sie beriefen sich auf jhre Urheberrechte als Erben des
Schopfers der Figur und machten geltend, der Bronzeabguf sei ohne ihre
Einwilligung hergestellt worden. Dic Beklagten stellten sich auf den
Standpunkt, ihr Vorgehenr sei rechtmiBig gewesen. Z. habe anfangs der
zwanziger Jahre dic Gipsstatue seinem Kiinstlerfreund X. im Austausch
gegen einen von dicsem geschaffenen Torso geschenkt, und zwar unter
Ubertragung des Wiedergaberechts. X. habe sic ihnen weiterverschenkt
und ihnen den Bronzeabgull vorgeschlagen. Eventucll beriefen sich die
Eheleute Y. auf Art. 22 URG, d.h. sie nahmen fiir sich in Anspruch, den
BronzeabguB3 ausschlieBlich 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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gaberccht zugestanden, nicht gelang. Dementsprechend ist nach der Regel
des Art.9 URG davon auszugehen, Z. habe X. lediglich den (weiter iiber-
tragbaren) Besitz und das Eigentum an dem geschenkten Werkexemplar,
d.h. an der Gipsplastik, iibertragen. In die Betrachtung einzubezichen ist
sodann die Berufung der Beklagten aufihren guten Glauben in dem Sinne,
sie scien sich nach den gesamten Umstdnden einer allfilligen Unzuléssig-
keit der Vervielfiltigung nicht bewu3t gewesen. Bel alledem darf, be-
statigt durch fachkundige Wiirdigungen, vorausgesetzt werden, es habe
sich bei der fiir den Bronzeabgull verwendeten Gestalt um ein urheber-
rechtliches Werk im Sinne des Art.1 URG gehandelt, verstanden als
Offenbarung eines eigenstindigen, schopferischen 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 GieBer oder der Auftraggeber mit der Klage in Anspruch
zu nehmen sei. Das geschiitzte Urheberrecht besteht nach Art. 12 Abs. 1
Ziff.1 URG im ausschlieflichen Recht, das Werk durch irgendein Ver-
fahren wiederzugeben. Gemal Art.42 Ziff. 1 lit. a URG scheint sich der
zivilrechtliche Verfolgungsanspruch gegen den unmittelbaren Verletzer,
den GieBer, zu richten, sofern man ihn nicht im Sinne des Art. 50 OR, der
hier gestiitzt auf Art.44 URG zur Anwendung gelangen kann, als bloBen
Gehilfen betrachtet, der nach dieser Bestimmung freilich solidarisch mit
dem Auftraggeber haftet. Im Verhiltnis zu diesem fdllt bei thm in Be-
tracht, daf3 er die Wiedergabe des Werkes zu fremdem Nutzen besorgte
und dalB er mit der Wiedergabe keinerlei urheberrechtliche Absichten
verfolgte, was ihn allerdings von der Haftbarkeit fiir den objektiven Ver-
letzungstatbestand nicht zu entlasten vermag. Demgegeniiber ging es der
Auftraggeberin vorab und im wesentlichen darum, sich mit der Wieder-
gabe den dauernden Genul3 des Werkes zu sichern. Sie ist es denn auch in
erster Linie, die sich, nach erfolgter Ablieferung des Bronzeabgusses, im
ProzeBl gegen den Vorwurf unerlaubter Wiedergabe und gegen das Be-
gehren auf Zerstorung des Bronzeabgusses mul3 zur Wehr setzen kénnen.
Jedenfalls trifft sic der Vorwurf der Anstiftung im Sinne des Art.50 OR.
Mit Bezug auf sie als Auftraggeberin ist die Passivlegitimation als mit
dem GieBer solidarisch Haftende gegeben, ob man nun diesen als eigent-
lichen Verletzer in der Bedeutung des Haupttiters oder als Gehilfen be-
trachtet.
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Sind beim Ehemann Y. keine dieser Teilnahmeformen nachgewiesen,
soist er fiir die behauptete unerlaubte Werkwiedergabe auch nicht haftbar.
Ein Anspruch gegen ihn, wie auch gegen Frau Y., 18t 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 Werkexemplar in Verkehr bzw. an dic Offentlichkeit
bringt. Hierauf wird im folgenden noch niher cinzutreten scin.

3. Ausschliefilich zu eigenem, privatem Gebrauch ?

Es dringen sich schon nach dem Wortlaut des Art.22 URG Zweifel
auf, ob diese Ausnahmebestimmung auf den vorliegenden Fall iberhaupt
Anwendung finden kann, hat doch weder die Bestellerin den Guf} ange-
fertigt noch die GieBerei den AbguBl zu ecigenem Gebrauch hergestellt.
Nach den Materialien war es auch die Meinung des Gesetzgebers, daf3
nur die Wiedergabe zu eigenem Gebrauch erlaubt sei (BBl 1918 111 S.628;
Sten. Bull. Standerat 1920 S.409, des Nationalrats 1922 S.291). Zu dieser
Auslegung hat sich sodann Harald Prss in seiner Berner Dissertation
«Die freien Werknutzungen im Urhcberrecht der Schweiz und Deutsch-
lands» (1952) S.5 bekannt, und in verschiedenen Zusammenhingen
wiederholt TrRoLLER («Photokopie, Mikrokopie und privater Gebrauch»
in Schweizerische Mitteilungen 1953 S.171; «Das Urheberrecht der
Dozenten an ihren Vorlesungen» in SJZ 1960 S.201; Immaterialgiiter-
recht I, 2. Aufl. 5.794, je mit Hinweisen), dafl der private Werknutzer die
Wiedergabe selber vorzunehmen habe und nicht Dritte damit beauftragen
diirfe. Die gleiche Auffassung vertritt, unter Bezugnahme auf den franzs-
sischen Text der Bestimmung, MO&uRING in seinem Referat « Uber die
Vervielfiltigung von Werken der Literatur und Tonkunst zum privaten
Gebrauch» in GRUR (Internat. Teil, 1963, S.593), und in die nimliche
Richtung weisen die Ausfithrungen ConsTaNTINs zum deutschen Recht
(«Die Vervielfdltigung zu personlichem Gebrauch im neuen Urheber-
rechtsgesetz», GRUR 1970, S.17/18).

Diese strenge Bindung an den Wortlaut des Gesetzes ist auch unter dem
Gesichtspunkt gerechtfertigt, daB3 es sich beim Abgufl um ein Werk-
exemplar handelt, das selbst der Urheber mangels der notwendigen tech-
nischen Kenntnisse und Mittel nicht eigenhdndig herzustellen vermochte.
Das Entscheidende liegt darin, dafl es dem Urheber sclber dank seiner
umfassenden AusschlieBllichkeitsrechtc freisteht, das Werk einem Fach-
mann zur zweckbedingten Wiedergabe in bestimmten Exemplaren zu



— 118 —

tiberlassen, wihrend es nichtberechtigten Dritten grundsitzlich unter-
sagt ist, das Werk in irgendeiner Form wiederzugeben, cs sei denn eben
zum Zwecke eigenen privaten Gebrauchs ohne Gewinnabsicht. Diese
unterschiedliche Rechtsstellung schlieft das Herstellenlassen zu solchem
Zwecke aus.

Es kommen in Anwendung des Art.22 URG die Bedenken hinzu, ob
und inwieweit ein Werkexemplar dieser Art Gberhaupt privatem Ge-
brauch dienen kénne. Die Beklagten haben im erwdhnten Fall keine Aus-
fithrungen tiber den Standort des Bronzeabgusses gemacht, so dall davon
ausgegangen werden mul, sie sei in ithren Wohnriaumen aufgestellt wor-
den. Die Abgrenzung zwischen offentlich und privat ist in diesem Zu-
sammenhang in gleicher Weise wie bel der Auslegung des Art.22 URG
vorzunehmen, da es nach Art.42 URG fiir die Verfolgbarkeit gentigt, ein
Werkexemplar unter Verletzung des Urheberrechts «in Verkehr zu brin-
gen» (Ziff.1 lit.b) bzw. «in anderer Weise an die Offentlichkeit zu brin-
gen» (Ziff. 3). Gilt dies sogar fiir Exemplare einer nach Art.22 URG zu-
lassigen Wiedergabe (Ziffer 3), so miissen jene Voraussetzungen erst recht
im Falle eines widerrechtlich hergestellten Werkexemplars geniigen.
Art.42 Ziftf.2 URG nennt ausdriicklich die 6ffentliche Vorfithrung.

Wohl treffen diese Umschreibungen nach ihrem Wortlaut, wenigstens
zum Teil, eher auf den Gebrauch von Werken anderer Art zu, doch ist
nach dem Grundgedanken dieser Bestimmungen nicht einzusehen, wes-
halb nicht auch fiir ein solches der bildenden Kunst, wovonin Art. 1 Abs. 2
URG ausdricklich die Rede ist, der gleiche Schutz wie etwa fiir ein litera-
risches oder musikalisches Werk sollte beansprucht werden kénnen. Fest-
zuhalten ist freilich, dafl der « Gebrauch» oder die « Verwendung» einer
Plastik naturgemi( darin besteht, sich durch deren Aufstellen und Be-
trachten einen KunstgenuB3 zu vermitteln. Privater, personlicher Ge-
brauch eincr Statue in diesem Sinne 146t sich denn auch angesichts ihrer
Form und GréBe nur dadurch erreichen, dall sie, durch EinschlieBung in
einem bestimmten Raum oder Schrank, den Blicken Dritter entzogen
wird. Es handelt sich hier um einen anderen Sachverhalt als den in einem
Entscheid des ziircherischen Obergerichts vom 16. Juni 1967 beurteilten,
bei welchem es um die Auffithrung geschiitzter Musik in einem Klub und
im besonderen um die Frage ging, ob der Zuhorerkreis ein privater sei
(ZR 67 Nr.40 = SJZ 1968 S.198 Nr.116). Aus jenem Urteil - das iibri-
gens den Beifall eines Fachmannes auf dem Gebiete des Urheberrechts,
ApoLr StreuLl, fand (Schweizerische Mitteilungen 1968 S.246) — sind
indessen dic Erwagungen fiir den vorliegenden Fall bedeutsam, daB eine
Darbietung nur dann als privat betrachtcet werden koénne, wenn sich die
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Zuhorerschaft auf einen Personenkreis beschrianke, der einer familien-
ahnlichen Gemeinschaft nahckomme, und daBl dies dann nicht mehr der
Fall sei, wenn der Kreis der Privatsphére fiir irgendwelche Dritte gedfinet
sei. Bemerkenswert ist sodann, dafl in jenem Entscheid fir die Bestim-
mung des privaten oder 6ffentlichen Charakters der Darbietungen nicht
die Zusammensetzung der Zuhorerschaft an einem bestimmten Klub-
abend als maBgeblich erachtet wurde, sondern vielmehr die Moglichkeit,
daf3 unbestimmte Dritte zu diesem Kreis hinzukommen kénnten.

Ist auch davon auszugehen, daf3 die Bronzeplastik in der héuslichen
Privatsphire der Beklagten aufgestellt war und daB3 nicht zur Familie ge-
horende Dritte normalerweise nur mit deren Zustimmung Zutritt zu
diesem Bereiche erlangen, so vermag diese in mancher Hinsicht iibliche
Zustimmung doch nichts daran zu dndern, da3 gestiitzt auf sie der fami-
lizre Kreis jeweils gesprengt und insoweit der Offentlichkeit Zugang ge-
wihrt wird. Es ist an Postboten oder Lieferanten zu denken, die irgend-
welche Pakete oder Waren bringen, an Handwerker, dic in den Wohn-
raumen Reparaturen auszufithren haben, an Reisevertreter oder irgend-
welche gegenwirtigen oder zukiinftigen Vertragspartner, die man iib-
licherweise ins ITaus bittet. Iandelt es sich um die Plastik eines bekannten
und begabten Bildhauers, so wird das Interessc allfalliger Besucher dem
Werk gegeniiber umso weniger ausbleiben. Dieses wird damit im Sinne
der angefithrten Bestimmungen zwar nicht technisch, aber rechtlich «an
die Offentlichkeit gebracht». Seine Beniitzung in der Liegenschaft der
Beklagten crweist sich demnach als Verletzung der Urheberrechte der
Kliger, und dieser Vorwurf trifft nicht nur die Ehefrau, sondern auch den
Ehemann Y. als Inhaber der Wohnriumlichkeiten, der sich mit dem Auf-
stellen des Bronzcabgusses einverstanden zeigte.

4. Guter Glaube als Rechtfertigungsgrund ?

Es fragt sich noch, ob der geltend gemachte gute Glaube die zivilrecht-
liche Verfolgbarkeit ausschlieBe. Die Uberlegungen TrROLLERS in S]Z 46
(1950) S.207 scheinen dicscs Ergebnis nahczulegen. Doch fanden in die-
sen Uberlegungen die Bestimmungen der Art.42 und 61 URG noch nicht
die Beriicksichtigung, wie sie der gleiche Verfasser dann spéter in seinem
Immaterialgiiterrecht IT (S.1022/23) zum Ausdruck brachte. Danach ist
jegliche nicht privatc Verwendung eines rechtswidrig hergestellten oder
in Verkehr gebrachten Werkexemplars unzulissig, sofern es nicht — was
hier auBcr Betracht fallt — gutgldubig an einer 6ffentlichen Versteigerung,
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auf dem Markte odcr von einer Person erworben wurde, welche mit Er-
zeugnissen der gleichen Art handelt (Art.61 URG). Selbst unter solchen
Voraussetzungen fillt jedoch der Ausschluf3 der Haftbarkeit fiir nicht
private Verwendung eines widerrechtlich hergestellten Werkexemplars
dahin, sobald dem Benutzer dicse Widerrechtlichkeit bekannt wird
(TROLLER, a.2.0., S.1023). Guter Glaube vermochte demnach nur unter
den engen Voraussetzungen des Art.61 URG, der sich als besondere Be-
stimmung gegeniiber Art.3 ZGB erweist, zu helfen.

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

Art.54 URG, welcher in Ziff.1 die Einzichung und Verwertung, die
Zerstorung oder Unbrauchbarmachung des widerrechtlich hergestellten
oder in Verkehr oder an die Offentlichkeit gebrachten Werkexemplars
vorsieht, ist eine Kann-Vorschrift und daher in Wiirdigung der konkreten
Umstande, im Blick auf die Gefahr einer weiteren Verletzung, zur An-
wendung zu bringen oder nicht anzuwenden (BGE 96 II 423 Erw. II,
88 11 49 Erw. 3 und 4). In der Praxis hat sich jedoch schon Unklarheit
in bezug auf die Bedeutung dieser Vorschrift ergeben, namlich im Falle
einer Klageanerkennung, in welchem das Klagebegehren dahin lautete,
das Werkexemplar «sei vom Gericht einzuziehen und auf Kosten der
Beklagten zu zerstoren ». Die Beklagten gaben mit der Klageanerkennung
gleichzeitig die Erkldrung ab, daf sie das streitige Werkexemplar — es
handelte sich um den erwéhnten Bronzeabguf3 — unentgeltlich den Kldgern
iiberlieBen, um seine Zerstorung zu vermeiden. Die Klidgcer stellten sich
auf den Standpunkt, einer solchen Erledigung des Prozesses konnten sie
nur zustimmen, wenn es sich beim Abgu3 um eine kiinstlerisch einwand-
freic Arbeit handle; andernfalls habe das Obergericht, entsprechend dem
anerkannten Begehren, die kostspielige Zerstorung des Werkexemplars
zulasten der Beklagten vorzunehmen.

Diese Stellungnahme rciBt die prozessuale Problematik auf] die sich aus
der strengen Bindung des ziircherischen Richters an das formulierte
Klagebegehren und dessen Anerkennung einerseits und zum andern aus
seiner Bindung an das Gesetz ergibt. Es brauchte dariiber nicht entschie-
den zu werden, da sich die Parteien schliefllich in allen Teilen zu einigen
vermochten. Der Fall ist aber geeignet, die Aufmerksamkeit auf die auch
sonst etwa da oder dort unterschitzte Bedeutung zu lenken, die der Formu-
lierung von Klagebegehren zukommt.
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Es ist Sache des Richters, Entscheide zu fdllen, und Aufgabe der Ver-
waltung, sic zu vollziehen. Selbst der Strafrichter, der sich im Zusammen-
hang mit seinem Urteil weit haufiger mit VollstreckungsmaBnahmen zu
befassen hat, trifft regelmiBig nur dic Anordnungen und tiberldBt deren
Ausfithrung den Verwaltungsbehorden (z.B. beziiglich Sicherheitshaft,
8§ 52, 46411, ziirch. StPO; Einzichung gefahrlicher Gegenstiande, Art. 58,
380/81 StGB). Wievielmehr muf} dics fir Zivilentscheide gelten, deren
Vollstreckung, jedenfalls soweit es sich nicht um Gestaltungsurteile han-
delt, in das Belieben des privaten Berechtigten gestellt ist und fiir deren
amtliche Durchsetzung der Gesetzgeber normalerweise wiederum die
Mitwirkung bestimmter Verwaltungsorganc oder sogar eines weiteren
Richters, des Vollstreckungsrichters, zur Verfiigung halt (§ 372 1. zlirch.
ZPO, Art.80ff. SchKG; hiezu auch GULDENER, Schwecizerisches Zivil-
prozeBrecht, 2. Aufl., S.602/03). Es unterliegt daher keinem Zweifel, daf3
das in Art. 54 URG vorgesehene richterliche Verfiigen ebenfalls nur Ent-
scheiden, d.h. Anordnen der Einziehung bedeuten kann. Im Streitfalle
hitte dementsprechend die Vormerkung der Klageanerkennung durch
den Hinweils ergdnzt werden miissen, es sei Sache der Kldger, das Ein-
schmelzen des Bronzeabgusses im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens
zu crwirken,



Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JacQues GuyeT, Genéve)

I. Patentrecht

PatG Art. 27

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

Limitation d’office d’un brevet par le juge en cas de nullité partielle. Principes d 0b-
server lors de la nouvelle rédaction.

Maximen XI (1970), S5.835, Urteile des Obergerichtes des Kantons
Luzern vom 9. Marz und 14. Oktober 1970.

Aus den Erwdgungen:

1. Nach Art. 27 PatG ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschrinken,
wenn der Nichtigkeitsgrund nur fiir einen Teil der patentierten Erfindung zutrifft. Das
hat von Amtes wegen und unabhingig von der Stellungnahme der Parteien zu geschehen
(Kommentar BLum/Peprazzint Bd. IT S.2231.; Troller, Immaterialgiiterrecht, 2. Aufl.
1968 Bd. I 8.625; BGE 92 11285 Erw. I 2a). Jedoch hat der Richter vorerst die Meinung
der Parteien anzuhoren. Auch ist er berechtigt, die Vernehmlassung des Eidgenéssischen
Amtes einzuholen und Sachverstindige beizuziehen (Art.27 Abs.2 PatG; BGE 92 11
285 Erw. I 2a). Art.25 ist entsprechend anwendbar (Art.27 Abs. 3 PatG).

2. Die Bestimmung des Art.27 PatG geht davon aus, da3 der Richter die Patentlage
nach allen Seiten klirt, also eine Priiffung vornimmt, wie sie bei der Vorpriifung dem
Eidgenosssischen Amt fiir geistiges Eigentum und den Beschwerdeinstanzen zukommt.
Es ist demnach dem Umstand Rechung zu tragen, dafl nach Art.50 und 51 PatG der
sachliche Geltungsbereich einer Erfindung durch die Patentanspriiche (Haupt- und
Unteranspriiche) umschrieben wird und daf3 die Beschreibung der Erfindung sowie die
zum Verstdndnis erforderlichen Zeichnungen nur zu ihrer Auslegung, nicht aber zur
Erginzung herangezogen werden diirfen. Dabei verpflichtet den Richter die Riicksicht
auf das Interesse der Fachleute, an die sich insbesondere die Patentschrift richtet, die
Einschrankung des Patentes nur insoweit vorzunehmen, als dem Fachmann auf Grund
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der ganzen Patentschrift schon von Anfang an unmiB3verstandlich erkennbar war, daB3
eine bisher nur in der Beschreibung oder in den Zeichnungen enthaltene, nunmehr als
weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen
Bestandteil der Erfindung bilde. Eine bloBe beildufige Erwihnung in der Beschreibung
oder in den Zeichnungen geniigt also nicht. Der eingeschrinkte Patentanspruch muf3
die gleiche Erfindung, d.h. die gleiche Aufgabe und die Mittel derselben Gattung zum
Gegenstand haben wie der alte. Die derart aufdem Wege der Einschriankung zu schiitzen-
de Erfindung muf3 also vom urspriinglichen Patentanspruch erfaf3t sein. Nicht nétig ist,
daB3 die neue Definition des Patentanspruches auf Grund der urspriinglichen Haupt-
und Unteranspriiche zu bilden sei (vgl. BGE 95 II 369 1. mit zahlreichen Zitaten).

PatG Art. 47

Lur Sorg faltspflicht der Vertreter bet gestirten Postverbindungen.

Das Ausblerben eines ausdriicklichen Zahlungsauftrags darf nicht ohne weiteres
als Verzicht auf das Patent gedeutet werden.

Ist ein Vertreter dermaflen dberlastet, daff er unzuverldssige Angestellte nicht
selber iberwachen kann, so hat er sich vorzusehen.

Du devorr de diligence des mandataires lorsque le trafic postal est entrave.
L’absence d’un ordre exprés de paiement ne doit pas sans autre étre interprété
comme une renonciation au brevet.

Le mandataire doit prendre des mesures de précaution 5’1l est surchargé au point
de ne pas pouvoir surveiller personnellement des employés sur qui il ne peut compler.

PMMBI 1972 1T 361f., Auszug aus dem Urteil der 1. Zivilabteilung des
Schweizerischen Bundesgerichtes vom 23.Februar 1972 i.S. Cartiere
P. gegen das Amt.

PatG Art. 77 und Art. 79 Abs.2

Vorsorgliche Mafnahmen sind nicht anzuordnen, wenn der Patentinhaber schon
seit Jahren Gelegenheit und Veranlassung gehabt hdtle, den ordentlichen Prozef8
einzuleiten.
Das trifft selbst dann zu, wenn durch eine bevorsiehende Fachausstellung eine
akute Gefihrdung eintritt, der Gesuchsgegner aber eine angemessene Barkaution
gelewstet hat.

Il ’y a pas liew d’ordonner des mesures provisionnelles lorsque le titulaire du
brevet auratt eu la possibilité et des motifs d’engager le procés au fond depuis
plusieurs années.

1l en est ainsi alors méme qu’intervient une mise en danger concréte en raison d’une
exposition prochaine, mais que le défendeur a fourni une caution suffisante.
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ROT, Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Thurgau,
1970, S.79ff,, Verfiigung des Obergerichtsprisidiums vom 8. Mai
1970.

Aus den Erwdgungen:

Eine Patentinhaberin verlangte einc superprovisorische Verfiigung nach Art.77
Abs. 3 Patentgesetz ohne vorherige Anhérung des Gesuchsgegners, damit diesem die
Ausstellung eines angeblich patentverletzenden Automaten an einer bevorstehenden
schweizerischen Fachausstellung vorldufig verboten werde. Das Obergerichtsprasidium
lehnte dieses Gesuch ab. Superprovisorische Verfiigungen sind nur zulissig, wenn Ge-
fahr im Verzug ist und der angeblich drohende Schaden von der Gesuchstellerin nicht
durch frithercs ordentliches MaBnahmenbegehren abgewendet werden konnte. Hier
wuBte sie aber bereits seit Jahren, dafl der Gesuchsgegner seinen Apparat in der Schweiz
vertrieb und diesen somit voraussichtlich auch an der kommenden Fachausstellung
vorfithren werde. Die Eingabe der Gesuchstellerin wurde daher als gewéhnliches Maf3-
nahmengesuch nach Art. 77 Abs. 1 PG behandelt.

Nach durchgefiihrtem Schriftenwechsel wurde von einer vorsorglichen MafBnahme
zufolge Leistung einer Barkaution von Fr. 20000.— durch den Gesuchsgegner abgesehen.
Nach Art. 77 Abs.2 PG mii3te der Antragsteller glaubhaft machen, dafl die Gegenpartei
eine widerrechtliche Handlung begangen hat oder beabsichtigt und ihm daraus ein nicht
leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch vorsorgliche Mafinahme abgewendet
werden kann. Diese Dringlichkeit fehlt, wenn der Inhaber des Streitpatentes schon lian-
gere Zeit von der angeblichen Patentverletzung durch den Gesuchsgegner Kenntnis
hatte, ohne deswegen rechtlich gegen ithn im ordentlichen ProzeB3verfahren vorzugehen.

Hier standen die Parteien seit Jahren in Korrespondenz, wobei der Gesuchsgegner
wiederholt eine Patentverletzung bestritt und Nichtigkeit des Streitpatentes wegen
fehlender Neuheit einwendete. Somit hatte die Gesuchstellerin gentigend Zeit, im ordent-
lichen ProzeBweg ihr Streitpatent gegen den Gesuchsgegner durchzusetzen. Wenn sie
damit derart lange zuwartete, kann sie nicht heute vorsorgliche MaBnahmen verlangen.
Damit entfillt ein sofortiges Verbot jeden Vertriebes des streitigen Automaten unter
Beschlagnahmung des Werbematerials. Eine akute Gefihrdung wire lediglich durch
die Prisentation des Automaten an der kommenden Fachausstellung denkbar. Hiefur
hat der Gesuchsgegner cine angemessene Barkaution gemif3 Art. 79 Abs.2 PG geleistet.
Damit eriibrigt sich eine vorsorgliche MafBnahme. Anderseits ist der Gesuchstellerin
gemil Art. 77 Abs.4 PG Frist zur ordentlichen Klage gegen den Gesuchsgegner anzu-
setzen unter Androhung einer Riickgabe der Barkaution.

VwG Art. 24 und Art. 50

Die Wiederherstellung der Frist fir die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung
richtet sich nach Art.24 VuwG.

Lustindig zum Entscheid iber den Wiederherstellungsantrag ist die Beschwerde-
abteilung.

Bet 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 Rechisprechung des Bundesgerichts zu
Art.47 PatG heranzuziehen.

Lehlerhafte Ermittlung des Ablaufs der 30tdgigen Beschwerdefrist; Veraniwor-
tung fur die begangenen Fehler, die zur Versdumung der Beschwerdefrist fiihrien.

La restitution du délar pour recourtr @ la Section des recours se régle d’apres
lCart.24 LPA.

La compétence pour statuer sur la requéte appartient d la Section des recours. 1l
Saut faire appel a la jurisprudence du Tribunal fédéral relative a art. 47 LBI
pour juger si le déposant et son mandataire ont été empéchés, sans leur faute, de
déposer le recours dans le délai prescrit par I"art. 50 LPA.

Caleul erroné de U expiration du délai de recours de 30 jours; responsabilité pour les
Sautes qui ont provoqué 'inobservation du deélar de recours.

PMMBL 1972 1 371f., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 28.
April 1972 1.S. Burlington gegen den Entscheid der Vorpriifungssek-
tion I.

II. Markenrecht

MSchG Art.6

Die Marken Primaphenicol und Pharmaphenicol fiir rezeptpflichtige pharma-
zeutische Produkte unterscheiden sich geniigend.

Les marques Primaphenicol et Pharmaphenicol, pour des produits pharmaceu-
tiques délivrés sur ordonnance, se distinguent syffisamment.

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

MSchG Art. 6

Die Eintragung undjoder der Gebrauch der Marken Rastcoré, Rastquick, Rasicao,
Rasteafé sowie Noxmel verletzt die Marken Nescoré, Nesquick, Nescao, Nescafé
sowte Chocmel.

L’enregistrement etjou ’emploi des marques Rastcoré, Rastquick, Rastcao, Rast-
café ainsi que Noxmel portent atteinte aux marques Nescoré, Nesquick, Nescao,
Nescafé ainsi que Chocmel.

ROZ, Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Zug fiir

1969 und 1970, S.601f., Urteil des Kantonsgerichtes Zug vom 1. Okto-
ber 1969 i. S. Nestlé gegen Rast.
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Aus den Erwdgungen:

1. Als Fabrik- und Handelsmarken im Sinne des Markenschutzgesetzes vom 26. Sep-
tember 1890 werden betrachtet die Geschéftsfirmen und die Zeichen, welche zur Unter-
scheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher
Erzcugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebi-
ger Weise angebrachtsind (Art. 1). Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, genieflen
den gesetzlichen Schutz nicht (Art.2 Abs.2). Eine zur Hinterlegung gelangende Marke
muf sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren
Eintragung schon stattgefunden hat (Art.6 Abs. 1). Die Unterscheidungsfahigkeit zweier
Zeichen beurteilt sich dabel nach stdndiger bundesgerichtlicher Praxis nach dem Ge-
samteindruck der beiden Zeichen. Die Verwechselbarkeit im Sinne des Gesetzes wird
deshalb weder dadurch ausgeschlossen, daB alle Bestandteile der zu vergleichenden
Marken verschieden sind (BGE 25 11 308), noch ist sie ohne weiteres gegeben, wenn
einzelne von ihnen miteinander iibereinstimmen (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, Immaterialgiiterrecht T, 2. A.; S.261).
Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken bestimmt durch den Wortklang, d.h. durch
das SilbenmaB, die Kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale sowie durch das Wort-
bild, also durch die Wortlange und die das Wort bildenden Buchstaben (BGE 78 I1 381,
79 11 222, 82 11 234, 84 11 446, 87 I1 37, 88 IT 378). Die Wirkung des Bildzeichens wird
bestimmt durch die lineare und die farbliche Gestaltung sowie durch die Vorstellung,
die das Bildzeichen im BewufBtsein hervorruft (TrRoLLER, Immaterialgiiterrecht I, 2. A.,
S.290). MaBgebend ist der Gesamteindruck der beiden Marken auf den letzten Ab-
nehmer (BGE 84 II 445, 87 11 37). Zu beachten ist dabei, dal Waren des tiglichen Ge-
brauchs vom Kaufer ohne grofle Aufmerksamkeit erstanden werden und daf3 deshalb an
die Unterscheidbarkeit der Warenzeichen besonders strenge Anforderungen zu stellen
sind (BGE 61 1157,63 11284, 731160,871137,8811378). Und schlieBlich ist zu beriick-
sichtigen, daf3 der Kiufer die beiden Zeichen nicht immer gleichzeitig vor sich hat, so
daB bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit «die méglichen und normalen Verschie-
bungen des Erinnerungsbildes in den Vergleich einbezogen werden» miissen (TROLLER,

a.a.0., 8. 279, BGE 58 11 455 Erw. 2. 93 II 265).

2. Die Kligerin verlangt in Ziff. 1 ihres Rechtsbegehrens u.a. die Feststellung, daB
die Beklagte die Serienmarken der Kldgerin mit der Stammsilbe «Nes», nimlich
«Nescoré», « Nestomalt», « Nesquik», « Nescao» und «Nescafé», durch die Eintragung
und/oder den Gebrauch der Marken «Rastcoré», «Rastomalt», «Rastquik», «Rast-
cao» und Rastcafé» verletzt habe und immer noch verletze. Da die Serienmarken der
Parteien mit Ausnahme der ersten Silbe identisch sind, ist vorab zu priifen, ob die von
der Beklagten fiir die Serienzeichen verwendete Stammsilbe « Rast» sich in geniigender
Weise von der Stammsilbe « Nes», welche die Kldgerin fiir ihre Serienzeichen verwendet,
unterscheide; dabei ist die Unterscheidungskraft dieser Stammsilbe nicht fiir sich allein,
sondern — da es auf den Gesamteindruck ankommt — im Hinblick auf ihre Stellung in
den Gesamtzeichen zu beurteilen. Die von der Beklagten aufgeworfene Frage, ob die
von beiden Parteien neben den Stammsilben gemeinsam verwendeten Markenbestand-
teile schutzunfihige Sachbezeichnungen seien, mag einstweilen offen bleiben, da eine
Verwechselbarkeit der Stammsilben ohne weiteres die Nichtigkeit der Serienmarken
der Beklagten zur Folge hitte, so daf3 sich die Frage der Schutzunfihigkeit der iibrigen
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Markenbestandteile gar nicht mehr stellte. Silbenzahl und Wortkadenz sind bei den mit
«Nes und «Rast» gebildeten Zeichen gleich. Da die Stammsilbe bei simtlichen Zeichen
als erste Silbe erscheint, ist — von der ersten Silbe abgesehen — auch die Vokalfolge bei
samtlicher entsprechenden Zecichen identisch Der Unterschied der zu vergleichenden
Zeichen liegt also einzig darin, daB der Vokal in der ersten Silbe der kligerischen
Zeichen ein e, der Vokal in der ersten Silbe der Zeichen der Beklagten ein a ist, daB3 die
Stammsilbe der Kldgerin mit einem N und diejenige der Beklagten mit einem R beginnt
und daf sich in der kldgerischen Stammsilbe nach dem Vokal lediglich noch ein s findet,
wahrend in der Stammsilbe der Beklagten ein st vom Vokal zu den nachfolgenden iden-
tischen Markenbestandteilen Gbcrleitet. Dabei ist zu beachten, daf3 — wie die Kldgerin
mit Recht hervorhebt — das t bei «Rast» bei der Aussprache in der Regel wegfillt, da es
vom nachfolgenden ¢ von «café», «coré» und «cao» unterdriickt wird. Zum Vergleich
bletben 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, dafl die Verschiedenheit klar hervortrate. Auch die Vokale a und
e liegen im Klang nahe beieinander, und der die Silbe dominierende Zischlaut s ist beiden
Stammsilben gemeinsam und steht in beiden zwischen dem Vokal und den nachfolgenden
identischen Markenbestandteilen. Diese Ahnlichkeit bewirkt schon fiir sich allein eine
Verwechslungsgefahr. Diese wird verstarkt durch den Umstand, daB es sich bei den
Waren, fiir welche die Serienmarken der Parteien verwendet werden, um Waren des
taglichen Gebrauchs handelt, die von einem sehr grofen Abnehmerkreis, namentlich
auch von Kindern, ohne groe Aufmerksamkeit erstanden werden. Hinzu kommt, da3
es sich bei den zu vergleichenden Zeichen um Serienmarken handelt, die — von der
Stammsilbe abgesehen — alle gleich lauten, so dal3 der unaufmerksame Abnehmer, der
die Stammsilbe vergessen hat aber noch weil3, daBl es «café», «coré», «quik» und
«cao» gleicher Herkunft gibt, erst recht Gefahr lauft, die Produkte der Beklagten mit
jenen der Kligerin zu verwechseln; aber selbst der aufmerksame Abnehmer, der « Nes»
und «Rast» bewullt unterscheidet, kann angesichts der Gleichartigkeit der Produkte,
der Analogie in der Zeichenbildung und der in den Serienmarken zum Ausdruck kom-
menden Identitdt des Sortiments leicht dem Irrtum verfallen, es handle sich bei den
Produkten der Beklagten um Variationen bekannter Produkte der Kldgerin. Die von der
Beklagten benutzten Marken geniigen daher, da sie sich nicht durch wesentliche Merk-
male von den vorher eingetragenen Marken der Klagerin unterscheiden, den Anforde-
rungen von Art.6 Abs. 1 MSchG nicht. Es lief3e sich fragen, ob bei der Beurteilung der
Verwechselbarkeit nicht der Tatsache, daf3 die Klagerin eine Firma von Weltruf'ist und
daf3 auch einzelnc ihrer Produkte Weltgeltung genieB3en, besonders Rechnung zu tragen
sei. Die Meinungen tiber die Bedeutung eines solchen Rufes sind kontrovers. Nach der
einen Auffassung haften sehr bekannte Marken genau in der Erinnerung, so dafl eine
Verwechslungsgefahr auch bei geringer Unterscheidungskraft neuer Marken kaum be-
steht, nach der andern Auffassung kann eine bekannte Marke an die Unterscheidungs-
kraft neuer Zeichen besonders grofle Anforderungen stellen, weil sie so stark im opti-
schen oder akustischen Gedachtnis der Kaufer wurzelt, da3 der bloe Anklang in einer
neuen Marke geniigt, um in der Vorstellung des Kaufers eine Verbindung zwischen
dieser ncuen Marke und der bekannten alten Marke herzustellen. Das Kantonsgericht
schlieB3t sich der Meinung Trollers an, wonach «sich die Mdglichkeit, daB einige nach
dem ersten fliichtigen 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 Klidgerin und ihrer Marken kann
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mithin im gegcbenen Zusammenhang unberiicksichtigt bleiben. Mit den vorstchenden
Erwédgungen ist das Schicksal der Marken der Beklagten mit der Stammsilbe «Rast»
grundsitzlich bereits entschieden. Dennoch seien im folgendcn die konkurrierenden
Zeichen dcr Parteien einander kurz cinzeln gegenubergestellt, da die Verhiltnisse nicht
bei allen vergleichbaren Marken gleich liegen.

a) Die Marke «Nescoré» wurde am 20. 3. 1964 unter der Nummer 203.044 im schwei-
zerischen Markenregister eingetragen; ihre tatsiachliche Verwendung ist unbestritten.
Die Eintragung der Marke «Rastcoré» crfolgte am 27.9.1966 unter der Nummer
221.087. Daf3 die beiden in der zweiten und dritten Silbe identischen Zeichen wegen
mangelnder Unterscheidungskraft der Stammsilben verwechselbar sind, wurde bereits
dargetan. Eine Markenrechtsverletzung ist also auch gegeben, wenn der mit der Stamm-
silbe verbundene Markenbestandteil «coré» ein Sachhinwels sein sollte, wie die Be-
klagte behauptet. Nach Auffassung des Kantonsgerichtes liegt aber keine Sachbezeich-
nung vor. Als Beschaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder Deskriptivzeichen
gelten Worte und Bilder, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestchen, die
geeignet sind, im Verkehr die Art, Zusammcnsetzung, Qualitit, Quantitdt, Bestim-
mung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und die Zcit der Herstellung von
Waren anzugeben, auf die sie sich beziehen. Beschaffenheitsangaben sind vorerst alle
jene Worte und Bildzeichen, die unmittelbar die Ware oder ihren Zweck beschreiben,
so insbesondere der Name der Ware, eines Bestandteils oder einer Eigenschaft derselben.
Als Beschaffenheitsangaben haben weiterhin Begriffe zu gelten, die nicht fir die zu be-
zeichnende Ware allein typisch sind, sondern beschreibendc Aussagen allgemeiner Art
enthalten (‘TROLLER, a.a.Q., S.347/8). Eine bloBe Anspielung macht aber nach standi-
ger Rechtsprechung des Bundesgerichtes ein Zeichen jedenfalls dann nicht zum Ge-
meingut, wenn es nur cntfernt, mit Hilfe besondercr Phantasie, als Hinweis auf dic
Beschaffenheit oder Herkunft der Ware verstanden werden kann (BGE 54 11 406, 56 11
410, 59 11 80, 63 11428, 70 11 243, 79 11 102, 83 11 218, 84 II 224. 90 II 263, 93 1I 263).
TROLLER ncigt zu einer noch liberaleren Praxis und ist der Auffassung, daB als schutz-
unfzhige Beschaffenheitsangaben nur die « Wort- und Bildzeichen, die unmittelbar und
mit dem {iiblichen Wort oder Bild die Ware in irgendeiner Weise kennzeichnen», zu
betrachten seien. Alle andercn Worte und Bilder aber sollten als Marken dienen kéonnen,
auch wenn sie noch so deutlich auf die Beschaffenheit der Ware hinweisen. Nachdem
man schon die Veranderung der Sachbezeichnungen durch das Hinzufiigen von Silben
zugelassen habe, obgleich damit der unmittelbare Hinweis auf die Ware nicht beseitigt
werde, sollten alle Phantasiebezeichnungen als Marken geduldet sein, die zur Beschrei-
bung der Waren im Verkehr noch nicht verwendet wurden, selbst wenn dic Gedanken-
briicke vom Begriff zur Sache rasch und ohne geistigen Aufwand geschlagen werde
(TROLLER, a.a.0., S.356). «Coré» leitet sich her von «Chicoré», was zweifellos cine
Sachbezeichnung wire. Diese Ableitung ist aber fur den letzten Abnehmer, auf den es
ankommt, nicht ohne weiteres ersichtlich. Auch die Beklagte behauptet nicht, daf3 « coré»
eine iibliche Abkiirzung fiir « Chicoré», sei, und da der Normalverbraucher hiufig nicht
weifl, daf3 Zichorie ein gebrauchlicher Kaffcezusatz ist, dringt sich ihm der Gedanken-
sprung von «coré» zu « Chicoré» nicht auf. Gerade die von der Beklagten auf Seite 10
der Klageantwort aufgezihlten «schweizerischen Registrierungen mit dem Stamm
CORE », worunter sich beispielsweise « CORRECT », « CUORE», « CORNESUGO »,
«DOMATIC SCORE» und « KORES» finden, beweisen zur Evidenz, daB «coré»
mehrere Ergdnzungen mit durchaus verschiedenem Sinngehalt zulifit. Es brauchte
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Phantasie, um aus dem Firmennamen Nestlé und aus der Sachbezeichnung Chicoré
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 «Nescoré», zu schaffen, und es braucht Phantasie,
um dicse Schépfung nachzuvollziehen und damit der Bedeutung des Zeichens auf den
Grund zu kommen. Mehr als eine entfernte Anspiclung auf den Zichoriengehalt des
kldgerischen Produktes kann man daher im Markenbestandteil «coré» nicht schen,
und es 1468t sich mithin sagen, daB es sich beim Zeichen «Nescoré» um eine originelle
und daher schutzwiirdige Prigung handelt.

b) «Nestomalt» ist nach der Zugabe der Klédgerin im schweizerischen Markenregister
nicht eingetragen, und das Zeichen wird in der Schweiz auch nicht gebraucht. Die
Marke «Rastomalt» wurde am 27.9.1966 unter der Nummer 221.088 in das schweize-
rische Register eingetragen. Fiir eine Markenrechtsverletzung durch «Rastomalt» bleibt
bei dieser Sachlage kcin Raum, denn von den eingetragenen kldgerischen Marken mit
der Stammsilbe «Ncs» unterscheidet sich «Rastomalt» trotz der Verwechselbarkeit
von «Nes» und «Rast» dank dem Markenbestandteil «omalt» in geniigender Weise.
Ob unlauterer Wettbewerb vorliegt, wird spiter zu priifen sein.

¢) Die Marke «Nesquik» wurde am 2. 10. 1948 in das schweizerische Markenregister
eingetragen (Nr.126.607) und wird unbestrittenermallen gebraucht. Die Eintragung
der Marke «Rastquik» unter der Nummer 221.089 crfolgte am 27.9.1966. Auch in
diesem Falle behauptet die Beklagte, «quik» sei eine Sachbezeichung, doch ist nicht
einzuschen, inwicfern die Silbe «quik» fiir Art, Zusammensetzung, Qualitit, Quantitit,
Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und Zeit der Herstellung der unter
dicsem Namen vertriebenen Produkte bezeichnend sein soll. Es 145t sich zwar sagen,
«quick» komme aus dem Englischen und bedecute «schnell» und der letzte Abnehmer
beziehe daher das Wort auf die rasche Loslichkeit des als «Nesquick» bezeichneten
Pulvers bzw. auf die rasche Zubereitung des Getrdnks. Diese Argumentation ist aber
nicht zwingend, denn abgeschen davon, dall Englisch keine schweizerische Landes-
sprache ist und man daher scine Kenntnis beim letzten Abnehmer nicht voraussetzen
kann, 14Bt das Wort auch andere ndherliegende Decutungen zu. Nach Duden ist «Quick»
im Decutschen gleichbedeutend mit Quecksilber, «Quickborn» mit Jungbrunnen;
«quicken» heifit «mit Quecksilber mengen», «erquicken» heil3t erfrischen. Als Sub-
stantiv gehort « Quick» nicht zur Umgangssprache, wenn man von der unter diesem
Namen erscheinenden deutschen Illustrierten absieht, die zur Deutung des Wortes auch
nichts beitragt. Auch dic von der Beklagten erwzhnten zahlreichen Marken mit dem Be-
standteil «quick» zeigen, dall 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» erhoht es aber die Verwechs-
lungsgefahr.

d) Die Marke «Nescao» wurde am 8.10.1949 unter der Nummer 130.830 in das
schweizerische Markenregister eingetragen; dic Marke «Rastcao» am 27.9. 1966 unter
der Nummer 221.090. « Cao» wird zweifellos in allen Landesgegenden als Sachhinweis
verstanden. « Kakao» oder «cacao» hat mindestensin den drei Amtssprachen die gleiche
Bedeutung. Zwar wird das Wort in den vorliegenden Marken in der Abkiirzung «cao»
gecbraucht, doch bedarf es keiner besondercn Phantasie, um von «cao» auf «cacao»
zu schlieflen, jedenfalls dann nicht, wenn es sich bei der so bezeichneten Ware um ein
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Getrank oder ein Pulver zur Zubcreitung eines Getranks handelt. Der Schlufl liegt in
diesemn Falle um so niher, als der letztc Abnehmer in der Regel dic bekanntere Marke
«Nescafé» kennen diirfte, so daB sich ihm die abweichende Bedeutung von «Nescao»
ohne weiteres aufdriangt.

e) Die Marke «Nescafé» figuriert im schweizerischen Markenregister unter dem
Datum des 21.11.1955 und unter der Nummer 158.853. Die Beklagtc liel ihre Marke
«Rastcafé» am 2.11.1966 unter der Nummer 221.104 in das Register eintragen. Dal3
«café» eine nicht schutzfdhige Sachbezeichnung ist, bedarf keiner Erlauterung. Die
Verwechselbarkeit von «Nescafé» und «Rastcafé» ergibt sich aber aus den unter
Ziffer 2 oben angestellten Erwiagungen.

3. Die Klidgerin verlangt in Ziffer 2 ihres Rechtsbegehrens u.a. die Feststellung, daB
die Beklagte durch die Eintragung und den Gebrauch der Marke « Noxmel» und den
Gebrauch der Packung fiir « Noxmel» die Markenrechte der Kldgerin aus der Marke
«Chocmel» verletzte,

a) Was die einander gegeniiberstehenden Wortmarken, namlich die am 30.3.1953
unter der Nummer 146.115 hinterlegte Marke «Chocmel» der Kligerin und die am
6.3.1967 von der Beklagten unter der Nummer 224.011 deponierte Marke «Noxmel»,
betrifft, sind sic in Silbenmal, Kadenz und Aufeinanderfolge der Vokale identisch.
Identisch ist insbesondere auch dic zweite Silbe der beiden Zeichen. In der ersten Silbe
unterscheiden sich die beiden Marken insofern, als die Marke der Klédgerin mit einem
Ch, diejenige der Beklagten mit einem N beginnt und als im Zeichen der Kligerin cin
¢ vom Vokal o zur Silbe «mel» iiberleitet, wihrend sich im Zeichen dcr Beklagten an der
entsprechenden Stelle ein x findet. Die beiden Anfangsbuchstaben sind in der Aus-
sprache nicht unterscheidungskriftig, und die Verbindungsbuchstaben zwischen o und
«mel» gleichen sich insofern, als klanglich in beiden der Buchstabe g enthalten ist, wird
doch ¢ als «gg» und x als «gs» ausgesprochen. Die beiden Zeichen sind also vom Wort-
klang her, auf den es in crster Linie ankommt, verwechselbar. Die Beklagte behauptet,
es handle sich bei beiden Marken um die Kombination zweier Beschaffenheitsangaben,
crklart aber nicht, wie sic denn dazu kam, fir ihre nach ihrer eigenen These schutz-
unfiahige Marke markenrechtlichen Schutz durch die Eintragung in das Markenregister
zu beanspruchen. Die Behauptung der Beklagten ist aber ohnehin unzutreffend. Es ist
nicht einzusehen, weshalb der letzte Abnehmer «mecl» als Hinweis auf Honig verstehen
sollte. Honig heil3t auf franzésisch «miel» und auf italienisch «miele» oder «mele»;
das italienische Wort «mcla» bedeutet Apfel, das franzosische Wort «meéler» mischen,
«melassa» und «mélasse» sind das franzsosische bzw. italienische Wort fir Zuckersirup.
Dal3 «mel» in der Schokoladeindustrie der tibliche Sachhinweis auf Honig sei, hat die
Beklagte zwar behauptet aber nicht bewiesen. Es mag sein, daB3 die Klagerin bei der
Pragung von «Chocmel» von «miel» oder «mele» ausging, doch bedurfte es dazu
der Phantasic, und fir den Abnehmer liegt der Gedankensprung von der Endsilbe
«mel» zum Begriff « Honig» nicht nahe. Ist aber «mel» kein Sachhinwelis, so durfte die
Beklagte dicse Silbe nicht in ihre Marke aufnehmen, insbesondere nicht in der vorlie-
genden Kombination und fir ein identisches Produkt. « Choc» kann als Sachhinweis
verstanden werden, denn die gedankliche Ergénzung zu «Schokolade» dréingt sich ohne
weitcres auf. Anders verhilt es sich bei «Nox», das entgegen der Behauptung der Be-
klagten in keiner Landessprache auf Niisse hinweist; zudem enthilt die von der Be-
klagten unter dem Namen « Noxmel» vertricbene Schokolade gar keine Niisse, sondern
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Mandeln. Das Wort « Nox» existiert im Latcinischen und bedeutet « Nacht»; im Zu-
sammenhang mit einer Schokolade ergibt cs keinen Sinn. «Nox» in der Verbindung
«Noxmel» charakterisicrt sich mithin als Phantasicpragung mit dem offensichtlichen
Zweck, der kldagerischen Marke « Chocmel» moglichst nahe zu kommen. Unterscheidet
sich demnach die Marke «Noxmel» nicht in geniigender Weise von der frither einge-
tragenen klagerischcn Marke « Chocmel», so geniigt sic den Anforderungen von Art.6
Abs. 1 MSchG nicht und verletzt die Markenrechte der Kldgerin.

b) Da die Kldgerin « Chocmel» nur als Wortmarke hintcrlegt hat, kommt der Aus-
stattung von « Chocmel» kein markenrechtlicher Schutz zu. Die Packung von « Noxmel»
verletzt daher Markenrechte der Kldgerin nur insofern, als sie die verwechselbarc
Wortmarke « Noxmel» trédgt. Ob unlautcrer Wettbewerb vorliege, wird spéter zu prifen

sein.

4. Die Klédgerin verlangt unter Ziff. 2 ihres Rechtsbegehrens u. a. auch die Feststellung,
daf3 die Beklagte durch den Gebrauch threr Packung «Rastor» die Marke Nr. 135.061
der Kligerin verletze. Unter dieser Nummer hinterlegte dic Kldgerin am 9.10. 1950
im schweizerischen Markenregister ihrc Frigorpackung unter Beanspruchungder Farben.
DaB die Worte «Frigor» und «Rastor» verwechselbar seien, behauptet auch dic Klage-
rin nicht. Es ist daher zu priifen, ob die von der Beklagten fiir «Rastor» verwendete
Packung der Frigor-Packung der Kldgerin im Gesamteindruck so nahe komme, dal3
trotz der unterscheidbaren Namen eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Marke der
Kligerin ist charakterisiert durch den roten Grund in der Form eines Rechteckes, der
im linken Drittel durch ein schwarzes, von einer goldenen Linie umrahmtes und mit
goldenen Ornamenten durchsetztes Band senkrecht durchschnitten wird, und der in
weillen, mit Schwarz und Gold umrahmten Kapitalbuchstaben den Namen «Frigor»
und in Gold die Bezeichnung «Chocolat» und den Firmennamen «F. L. Cailler» trigt.
Das schwarze Band wird unterbrochen durch ein auf einer Ecke stehendes schwarzes
Quadrat mit Goldumrahmung und den schwer leserlichen, eigentlich nur als Ornament
wirkenden Goldbuchstaben F.L.C. Das rote Rechteck ruht auf einem weilen Grund,
der von einem Muster aus sich senkrecht schneidenden schwarzen und goldenen Linien
durchzogen wird. Eingebettet in dieses Muster finden sich tiber und unter dem roten
Rechteck gleichlange rote Querbalken, die in der Packung durch gleichbreite Lings-
balken auf den Schmalseiten des grof3en roten Rechtecks ergianzt werden. Die von der
Beklagten fiir ithre Schokolade «Rastor» verwendete Packung kommt dieser Marke der
Kldgerin im Gesamteindruck schr nahc. Auch bei ihr dominiert ein auf weilem, mit
goldenem Muster durchsetzten Grund ruhendes grofles rotes, von gleichfarbigen Quecr-
und Lingsbalken flankiertes Rechteck, das von einem schwarzen Band durchschnitten
wird und den Namen «Rastor» und die Bezeichnung «Chocolat Rast» tragt. Auch der
Name «Rastor» erscheint in weilen, goldumrahmten Kapitalbuchstaben, fiir die Be-
zeichnung «Chocolat Rast» werden goldene Buchstaben verwendet, und auch hier ist
das schwarze Band von goldenen Linien umrahmt und durchsetzt und wird in der Mitte
von eincm mechreckigen goldenen Blickfang unterbrochen. Unterschiede finden sich in-
sofern, als das schwarze Band bel der «Rastor»-Packung schriag verlauft, von gerad-
linigen Ornamenten durchzogen wird und daf3 der mehreckige Blickfang nicht Quadrat-,
sondern Wappenform hat und statt den ornamentalen Buchstaben F. L. C. vier goldene
Sterne triagt; aufferdem besteht bei der «Rastor »-Packung die Mustcrung des weilen
Grundes aus goldenen Ringen. Dicse Unterschiede verwischen sich indessen im Er-
innerungsbild, das fiir die Verwechselbarkeit maBgebend ist. Es kann sich daher nur
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noch fragen ob die Verschiedenheit der Namen «Frigor» und «Rastor» ausreicht, um
die Verwechslungsgefahr zu bannen. Die Frage wire wohl zu bejahen, wenn es sich bel
den in dieser Aufmachung vertriebenen Produkten nicht um Waren des tiglichen Be-
darfs handeln wiirde. Da es sich aber um Schokoladetafeln handelt, die tédglich in
grofen Mengen an verschiedenste Abnehmer verkauft werden, oft auch an Kinder, die
des Lesens noch nicht oder wenig kundig sind, schlief3t die Verschiedenheit der Namen
dic Verwechslungsgefahr nicht ganz aus; dies um so weniger, als Schokoladetafeln
hiufig in Auslagen von Kiosken oder Laden vom Abnehmer sclbst ausgewéhlt werden,
der, auf sein visuelles Erinnerungsbild vertrauend, die Ware obne grofie Aufmerksamkeit
an sich nimmt und dabei durch die groBe Ahnlichkeit der Packung leicht irregefiihrt
werden kann. Dieser Meinung war anscheinend auch dic Beklagte, denn es ist uner-
findlich, was andercs als die Spekulation auf moégliche Verwcchslungen die Beklagte
veranlaf3t haben konnte, thre Packung derart weitgchend der klagerischen Marke an-
zugleichen. Die Frage, ob die Packung der Beklagten die kldgerischen Rechtc aus der
Marke Nr. 135.061 verletze, mul3 daher bejaht werden.

MSchG Art.6

Die Marke LUMATIC fiir Dampf-Luftbefeuchter verletzt die Marke LUWA
und die Marken LUWAIR, UNILUWA, LUWAG, LUWERS und LU-
WETTE fur luft- und warmetechnische Apparate.

Keine Verwirkung bei Verwarnung nach dret Jahren, nach weiteren zwei und
nochmals wetteren zwei Jahren und Klage nach insgesamt acht Jahren.

La marque LUMATIC, pour des humificateurs, porte atteinte 4 la marque
LUWA et aux marques LUWAIR, UNILUWA, LUWAG, LUWERS et
LUWETTE, pour des appareils d’aération et de chauffage.

Pas de péremption de [’action intentée huit ans aprés les faits, en cas de mise en
garde notifié trois ans apreés ces faits, puis d nouveau deux ans aprés et une fois en-
core deux ans apres.

ATF 98 11 138, rés. fr. JT 1972 1 622, Urteil der I. Zivilabteilung des
Schweizerischen Bundesgerichtes vom 30. Mai 1972 1.S. Luwa AG ge-
gen P. AG.

Erwagungen des Bundesgerichis:

1. Jede Marke muf sich von den frither hinterlegten durch wesentliche Merkmalc
untcrscheiden, wenn die Erzeugnisse, die sie kennzeichnet, nicht gdnzlich von den Waren
abweichen, die mit den &lteren Zeichen versehen sind (Art.6 Abs.1 und 3 MSchG).
Geniigend unterscheidbar sind zwei Marken, wenn sie, als Ganzes betrachtet, nicht
leicht zu ciner Verwechslung Anlaf3 geben konnen (Art.6 Abs. 2 MSchG). Zu vergleichen
sind somit nicht die einzelnen Bestandteile, sonde~n maf3gchend ist der Gesamteindruck,
den die Marken machen (BGE 78 11 381, 82 II 233f., 84 11 446, 87 II 37, 88 I1 376,
378, 90 IT 48, 92 11 275).



— 133 —

Der Gesamtcindruck kann jedoch durch einen einzelnen Bestandtcil cntscheidend
becinflullt werden, so dal3 die Nachmachung oder Nachahmung dieses Teils leicht zu
Verwcchslungen fithren kann. So hat das Bundesgericht als leicht verwechselbar crachtet
z.B. die Marke «Niedermann VAC Packung unter Vacuum» cinerseits und eine das
Zcichen VAC und weiterec Angaben enthaltende jiingere Etikette anderseits (BGE 93 IT
551.), ferner die Marken «Elisabeth Arden» und «Arden for men» einerseits und die
jiingere Marke « Arlem» anderseits (BGE 95 I1 358f.), dic Marken « HR MEN’S CLUB
Helena Rubinstein» und « MEN’S CLUB - Eaude Cologne - HELENA RUBINSTEIN
MEN’S DIVISION » einerseits und die jungeren Marken « EDEN CLUB» und «EDEN
CLUB SUPER STAR» anderscits (BGE 96 II 403{%.). Die Abinderung eines Teils
ciner Wortmarke fithrt somit nicht notwendigerweise zu einem geniigend unterscheid-
baren neuen Zeichen. Das Bundesgericht hat z. B. « Hygis» und « Glygis» als verwechsel-
bar erkliart (BGE 47 I1 3631.), ebenso « Hero» und «Coro» (BGE 52 IT 16611.), « Alucol»
und «Aludrox» (BGE 78 II 380f.), «Tobler-o-rum» und «Torero-Rum» (BGE 88 I1
378f.), «Brismarine» und «Blue Marine» (BGE 93 IT 262 11.), « Valvoline» und «Havo-
line» (BGE 96 II 241f.). Auch ergibt die Beifiigung oder Weglassung unwesentlicher
Silben oder nicht hervorstechender Worter in der Regel nicht ein zulidssiges necues
Zeichen. Ungeniigend ist z.B. der Unterschied zwischen «Tavannes Watch» und
«Favret Watch Tavannes» (BGE 59 11 214), «Lady Cora» und «Cora» (BGE 36 II
608f.), «Dogma» und «Dog» (BGE 82 II 541fL), «Compactus» und «Compact»
(BGE 84 II 316{L.), «Favre-Leuba» und «Leuba» (BGE 88 II 377). Selbst wenn die
altere Marke im crweiterten oder verkirzten jiingeren Zeichen nur in verdnderter Form
wiedcrkehrt, kann die Verwechslungsgefahr bestehen. Das Bundesgericht hat sie z.B.
bejaht beziiglich der Marken «Figor» und «Cafigor» (BGE 70 IT 189f.), «Sihl» und
«Siltay» (BGE 77 II 328f.), «Felina» und «florina die Feinwische fur Sie» (BGE 88 11
4671T.), «Bic» und «Big-Pen» (BGE 87 II 36ff.), «Sihl» und «Silbond» (BGE 92 II
261), wobei es in den zwei lctzteren Fillen bertcksichtigte, daf3 die Silben «bond»
bzw. «Pen» Sachbezeichnungen und daher schwache Zusitze seien. Es hat z.B. auch
den Unterschied zwischen «Dacron» und «Dralon» (BGE 90 IT 48f) und zwischen
«Ardena» und «Arlem» (BGE 95 II 359) fir zu geringfiigig gehalten.

Dagegen crachtete das Bundesgericht als nicht verwechselbar die Marken «Sthl»
und «Cosil», weil erstere dem Namen eines bekannten Flusses entspreche, letztere da-
gegen reines Phantasiewort sei, das auch nicht blof3 entfernt an dieses Gewasser erinnere,
und weil die geckennzeichnete Ware nur von aufmerksamen Geschiftsleuten cingekauft
werde (BGE 92 I1275f.). Eshatauch die Marken « Pond’s» und «Respond » als gentigend
unterscheidbar angesehen, jedoch eingerdumt, dall ein Grenzfall vorliege (BGE 97 11
801ff.). Damit wollte es die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zweier Marken
nicht grundsitzlich herabsetzen. Der Entscheid sagt denn auch nichts von ciner Ande-
rung der Praxis. Die Verwechslungsgefahr hingt zudem nach wic vor von den Um-
standcn des cinzelnen Falles und damit vom Ermessen des Richters ab (BGE 82 IT 540,
84 II 444). Zu beriicksichtigen ist namentlich, welcher Natur dic gekennzeichneten
Waren sind, welche Kreise sie crwerben, welche Aufmerksamkeit dic Abnchmer anzu-
wenden pflegen und iiber welches Erinnerungsvermégen sie verfigen (BGE 83 1T 220,
84 11 445, 87 11 37, 88 11 379). So wurden z. B. dic Marken «Xylocain» und «Cclecain»
als geniigend unterscheidbar gewirdigt, weil die mit ihnen verschenen Injcktionsmittel
nur von Fachlcuten angewendet wiirden (BGE 84 1T 44311.). Stets ist zu bedenken, daf
der Interessent dic Marken auch dann geniigend muf3 unterscheiden kénnen, wenn er sie

nicht gleichzeitig nebeneinander sicht (BGE 58 11 455, 78 11 3811., 87 11 37,93 II 265)
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2. Die Marke der Beklagten besteht aus der Stammsilbe «Lu» und dem Zusatz
«matic». Dicser kommt im Englischen z.B. in den Wértern automatic, pneumatic,
pragmatic und aromatic vor und entspricht im Franzésischen und Italienischen den
Endungen matique bzw. matico. Er ist als Markenbestandteil sechr verbreitet, besonders
in Marken fiir automatische Apparate und Maschinen (siehe z.B. Schweizerisches,
Patent-, Muster- und Marken-Blatt (SPMM) 1971 Ausgabe CS. 436/7, 449, 450, 454,
556, 607,671, 709, 798; 1972 CS. 19). Auch Marken fiir andere Waren enthalten hiufig
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 11 232, SPMM 1971
CS 278). Die Endung «matic» ist schlieBlich in Firmennamen zu finden, die als Marken
beniitzt werden diirfen. Bei voller Aufmerksamkeit und genauer Uberlegung kann man
daher dic Marke Lumatic der Beklagten mit der Marke Luwa der Kldgerin kaum ver-
wechscln. Die beiden Zeichen haben nur die Silbe « Lu» gemeinsam, und die Endungen
«matic» und «wa» sind nach Schriftbild und Sinn nicht dhnlich; «matic» weist auf
einen Automaten hin und «wa» ist entweder reine Phantasiecendung oder eine Ab-
kiirzung, z. B. fir «Wasser».

Trotzdem sind die Marken «Lumatic» und «Luwa» verwechselbar. Es bestcht die
ernstliche Gefahr, daB3 ein Teil des Publikums das Zeichen der Beklagten gedanklich
nicht in die Bestandteile « Lu» und «matic» zerlegt, sondern «Luma» und «tic» liest
oder versteht. Die Beklagte rdumt das im Grunde genommen selber ein, indem sie vor-
bringt, die Silbe « Lu» steche in ihrcr Marke nicht wie in der Marke der Klagerin hervor.
«Luma» aber ist der Marke «Luwa» sehr dhnlich. Ein kleiner Hor- oder Lesefehler
geniigt, um « Luma» als «Luwa» zu verstehen. Dann bleibt als unterscheidendes Merk-
mal nur noch die Endsilbe «tic». Sie geniigt nicht, um Verwechslungen auszuschlieflen.
Sie ist nichtssagend, farblos, zu wenig charakteristisch und wird durch ihr haufiges Vor-
kommen als Endung in Marken zu cinem schwachen Bestandteil herabgesetzt (vgl. z.B.
BGE 79 II 99f.). DaB} dic einc Marke zweci, die andere dagegen drei Silben aufweist,
bietet nicht Gewihr fiir geniigende Unterscheidbarkeit. Es liegt der von der Recht-
sprechung schon 6fters behandelte Fall vor, wo der blo83 leicht veranderten &dlteren Marke
eine ungeniigend hervorstechende Silbeangehingt wird. In solchen Fillen ist die Gefahr
von Verwechslungen besonders grof3, wenn der Inhaber der dlteren Marke Serienmar
ken fiihrt, die ihr gleichen. Die jiingerc Marke kann dann leicht als weitere Abwandlung
angeschen und die mit ihr gezeichnetc Warc dem Betricb des Inhabers der dlteren Marke
zugeschrieben werden (BGE 73 1161,77 11 329, 82 11 542). Die Autfassung der Beklagten,
ilire Marke stehe aullerhalb des Rahmens, innerhalb dessen die Serien-zcichen der Kl4-
gerin gebildet wiirdcn, hilt nicht stand. Es ist nicht ausgeschlossen, daf3 « Lumatic» wic
z.B. «Luwair», « Luwag» und «Luwette» als von « Luwa» abgeleitete Serienmarke der
Kligerin aufgefa3t wird. Die Gefahr der Irrefithrung tiber die Herkunft der Ware wird im
vorliegenden Falle noch dadurch erhoht,dafl Apparate der Beklagten in Anlagen der Kli-
gerin eingebaut werden. Es kann wegen der Ahnlichkeit der Marken leicht der Eindruck
entstehen, der Lieferant der Apparate sei identisch mit dem Ersteller der Anlage. Er-
hohte Aufmerksamkeit, wie sie beim Besteller solcher Anlagen vorausgesetzt werden kanr,
und eine gewisse Fachkunde, iiber die cr oder sein Berater oft verfuigt, schlieBen Irrtimer
iber die Herkunft der Ware nicht ganz aus. Zudem werden die Dampf-Luftbefeuchter der
Beklagten auch im Einzelhandel angeboten, wo die Aufmerksamkeit der Kaufinteressen-
ten oft gering ist. Dic Kldgerin braucht sich nicht gefallen zu lassen, als Herstellerin dic-
ser Apparate angesehen zu werden. Auch das Publikum ist vor Tduschungen zu schiitzen.
DaB tatsachlich schon solche vorgekommen seien, braucht nicht nachgewiesen zu werdea.
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Der Beklagten hilft auch der Einwand nicht, die Silbe «Lu» weise auf den Begriff
Luft hin, sei Beschaflenheitsangabe und diirfe daher auch von der Beklagten bentitzt
werden Dic Verwendung eines im Gemeingebrauch stehenden Bestandteils entbindet
den Inhaber der jiingercn Marke nicht der Pflicht, diese so zu gestalten, daf3 sie sich als
Ganzes durch wesentliche Merkmale von den dlteren unterscheidet (BGE 38 II 308f.,
7811 383 Erw. 4). Ubrigens lenkt die Silbc « Lu» den Gedanken nicht unmittelbar aufden
Begriff Luft. Andcutungen aber, die nur mit Hilfe der Einbildungskraft als Sachbezeich-
nung verstanden werden kénnen, sind nicht Gemeingut im Sinne des Art. 3 Abs. 2 MSchG
(BGE 54 II 406, 55 II 154, 56 II 230f., 410, 59 II 80, 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102,
83 11218, 84 II 224, 432, 90 I1 263, 93 11 56, 263, 96 11 240, 250).

3. Dic Beklagte hilt die Klage fur rechtsmif3brauchlich, weil die Kldgerin zu lange zu-
gewartet habe.

DalB Loschungs- und Unterlassungsanspriiche aus Markenrecht, Firmenrecht oder
unlauterem Wettbewerb auf Grund des Art.2 ZGB durch Zeitablauf untergehen koén-
nen, hat das Bundesgericht anerkannt (BGE 73 II 189 Erw. 5, 76 1I 39411., 79 II 313
Erw. 2a, 81 II 289 Erw. 2¢, 88 II 180 Erw. 3, 3751, 93 II 46 Erw. 2c). Die Verwirkung
ist jedoch nicht leichthin zu bejahen. Gemal Art.2 Abs.2 ZGB darf ein Recht nur dann
keinen Schutz finden, wenn sein MiBBbrauch offenbar ist, d. h. klar zutage liegt.

Diese Voraussetzung ist nicht schon dann erfullt wenn die Loschung einer Marke und
das Verbot ihres weiteren Gebrauches gewichtigen Interessen ihres Beniitzers wider-
sprechen. Die Behauptung der Beklagten, dic Loschung der Marke Lumatic wiirde sie
finanziell und moralisch unertriglich belasten, fiihrt daher fir sich allein nicht zur Ab-
weisung der Klage. Auch die Mcinung, eine Stérung durch diese Marke sei nicht belegt,
geniigt zur Bejahung eines RechtsmiBbrauches nicht.

Es miiBte der Kliagerin vielmehr cin offensichtlich gegen Treu und Glauben verstoBen-
des Verhalten vorgeworfen werden kénnen. Ein solches liegt jedoch nicht vor. Die Kla-
gerin hatdie Beklagte schon am 19. Januar 1965 aufgefordert, die Marke Lumatic léschen
zu lassen und sie nicht mehr zu gebrauchen. Damals waren seit der Verdffentlichung
dicses Zeichens weniger als dret Jahre verstrichen. Dic Kldgerin handelte nicht gegen
die gute Treuc, indem sie so lange nicht vorstellig wurde. Wie riicksichtsvolle Geschifts-
leutc es zu tun pflegen, durfte und mufte sic sich uiberlegen, ob das Zeichen sich mit
«Luway wirklich nicht vertrage und sie benachteilige. Eiliges Handeln war umso weni-
ger am Platze, als die Kldgerin von 1963 an mit der Beklagten geschiftliche Bezichungen
unterhielt. Der Widerspruch der Beklagten vom 2. Mirz 1965 sodann konnte die Kla-
gerin in ihrer Uberzeugung, ihr Begehren sei berechtigt, nicht bestirken. Wenn sie, wie
sie der Beklagten am 5.Mai 1967 mitteilen licB, mit Riicksicht auf den gegenseitigen
Geschiftsverkehr noch weiter prifen wollte, ob sich das Zeichen Lumatic wirklich als
storend erweisc, kann ihr deshalb auch hieraus kein Vorwurl gemacht werden. Dic
Beklagte hat zu dieser weiteren Uberpriifung der Lage durch ihr Schreiben vom 2. Mirz
1965 Anlal3 gegeben. Sie durfte umso weniger voraussetzen, das zweijahrige Schweigen
der Gegenpartci bedeute endgultigen Verzicht auf die Anfechtung der Marke, als ste die
Klagerin am 2. Miarz 1965 gebeten hatte, ihr mitzutcilen, dafl das Schreiben vom 19.
Januar 1965 gegenstandslos geworden sci. Dieses Ersuchen zeigt, dal3 die Beklagte die
Sache nicht ohne weitercs als erledigt erachtete, sondern cine Antwort crwartete. Das
geht auch daraus hervor, dafl3 der Vertreter der Beklagten nach dem Empfang des
Schreibens vom 5. Mai 1967 die Gegenpartei telefonisch ersuchte, zunichst cinmal zum
Inhalt des Bricfes vom 2. Marz 1965 Stellung zu nchmen. Die Beklagte betrachtete die
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Diskussion weder im Mirz 1965 noch im Mai 1967 als abgeschlossen. Sie muf3te sich be-
wullt sein, dafl sie durch den dem Willen der Klédgerin widersprechenden weiteren Ge-
brauch der Marke Lumatic Gefahr lief, sich vor dem Gericht verantworten zu miissen
und allenfalls zu unterlicgen. Wenn sie die Auseinandersctzung hétte beschleunigen
wollen, hitte sie es der Klidgerin sagen miussen oder eine Feststellungsklage einreichen
kénnen. In Wirklichkeit lag ihr an ciner Beschleunigung nichts. Das gcht aus ihrer
telefonischen Reaktion vom Mai 1967 hervor, die als hinhaltende Verteidigung aufge-
faf3t werden muf3, denn eskonnte der Beklagten nicht entgangen sein, dal3 das Schreiben
vom 5. Mai 1967 die Antwort auf den Brief vom 2. Marz 1965 war. Beide Parteien haben
die Diskussion um die Zulissigkeit der Marke Lumatic gelassen gefithrt. Das ist an sich
begreiflich, denn es lag nicht ohne weiteres auf der Hand, daf3 die beiden Marken unver-
traglich seicn und die Kligerin geschiadigt werden konnte. Es verstieB daher nicht gegen
Treu und Glauben, daf3 dic Kldgerin nach dem Brief vom 5. Mai 1967 abermals ctwas
mehr als zwel Jahre zuwartete, bissie am 10. September 1969 zum dritten Male vorstellig
wurde. Dic gegenseitigen geschiftlichen Beziehungen, welche die Beklagte sclber als
«intensive und gute Zusammenarbeit» bezeichnet, rechtfertigen reifliche Uberlegung
und Riicksichtnahme, die denn auch darin zum Ausdruck kam, daB die Klagerin
schlieBlich Vergleichsverhandlungen anregte.

Die Auffassung der Beklagten, die geschiftlichen Beziehungen der Parteicn verméch-
ten das Zuwarten der Kliagerin nicht zu rechtfertigen, weil sie ausschliefllich im Interesse
der Kligerin gelegen hitten, hilt nicht stand. An geschiftlichen Beziehungen sind in der
Regel beide Beteiligten interessiert. Nichts spricht dafur, daf3 es sich hier anders verhalten
habe. Auch verkennt die Beklagte den Begriff des offenbaren Rechtsmi3brauchs, wenn
sie vorbringt, die Klagerin hitte sie «periodisch im laufenden Geschiftsverkehr» auf die
Nichtanerkennung der Markc Lumatic aufmerksam machen sollen. Haufigere Ver-
warnungen wiren weltfremd gewesen und von der Beklagten auch nicht mehr ernst ge-
nommen worden. Die Beklagte durfte die Marke Lumatic schon vom Januar 1965 an
nicht mehr in guten Treuen gebrauchen. Indem sie ihre Apparate weiterhin so benannte,
nahm sie in Kauf, mit einem Zeichen zu werben, das sie spater doch fallen lassen miisse.
Anderseits ist nicht dargetan, daf3 die Kligerin aus dem Ruf, den die Beklagte ihren
Erzeugnissen durch den widerrechtlichen Gebrauch der Bezeichnung Lumatic ver-
schafft haben mag, Nutzen zichen werde und daB sie es auf solchen Vorteil abgesehen
habe, als sie mit der Klage zuwartete.

MSL‘hG Ayt 9} PVUE‘ A?’t. 6‘ uﬂd 6quinquie:

Die «telle-quelle»-Klausel gilt nur fiir die dufere Form der Marke. Grund-
satzliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der im Ursprungslande ein-
getragenen Marke betreffen, sind nach den Geseizen des Landes zu beurteilen, in
dem der Schutz beansprucht wird ( Bestditigung der Rechtsprechung ).

Die Eintragung einer noch nicht verwendeten Marke st nur zuldssig, wenn die
Marke wirklich zum Gebrauch bestimmt ist und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt,
diesen Gebrauch noch innert der Karenzfrist des Art.9 MSchG aufzunehmen.
Eine bloff bedingte Gebrauchsabsicht verleiht keinen Schutzanspruch fiir Marken,
deren endgiiltige Auswahl noch aussteht.
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Bei den von derselben Inhaberin hinterlegten Marken NITRABAN und NITRA-
RAN handelt es sich um blofe Vorrais- oder Versuchsmarken. Sie sind wegen ihrer
tiuschenden Ahnlichkeit und mangels glaubhaft gemachter Anhaltspunkte fiir
eine Gebrauchsabsicht der Hinterlegerin von der Eintragung ausgeschlossen.

Le principe de la protection «telle-quelle» se rapporte uniquement @ la forme
extérieure de la marque. Les questions de _fond relatives au caractére ou a la fonction
de la marque envegisirée dans le pays d’origine restent soumises a la législation de
U Etat ou la proctection est requise (confirmation de la jurisprudence ).
L’enregistrement d’une marque non encore utilisée n’est licite que si celle-ci est
destinée a un usage effectif et que si son titulaire a sérieusement [ intention d’en _faire
usage dans le délar d’attente fixé a ’art.9 LMF.

L’intention de n’user d’une marque que conditionnellement ne confére aucun droit
aux marques sur lesquelles aucun choix n’a encore été définitivement porté.

Les marques NITRABAN et NITRARAN déposées par le méme titulaire ne
constituent que des marques de réserve ou d’essai. Elles se ressemblent & s°y me-
prendre; en outre, la déposante n’a pas fourni d’indices rendant vraisemblable son
intention d’en faire usage: les marques sont dés lors exclues de enregistrement.

PMMBI 1972 1 4741, ATF 98 1 b 180, rés. fr. JT 1972 1 626, Urteil der
I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 4. Juli 1972
1.S. Farbenfabriken Bayer gegen das Amt.

Erwagungen des Bundesgerichis:

1. Dic Bundesrepublik Deutschland und dic Schweiz sind dem Madrider Abkommen
tber die internationale Registrierung von Marken in der 1957 in Nizza revidierten
Fassung beigetreten, die am 19. September 1970 durch die 1967 in Stockholm verein-
bartc Fassung abgelost worden ist. Nach deren Art. 5 Abs. 1 darf ein Verbandsland einer
international registricrten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariscr Verbandstibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) ge-
nannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationalc Register verweigert werden
durfte.

Die hicr mafigebenden Fassungen der PVUe von Lissabon (1958) und Stockholm
(1967) erkldaren in Art.6 Abs.1 tbereinstimmend, dafl dic Bedingungen fur die Hinter-
legung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Land durch dic
Landesgesetzgcbung bestimmt werden. Art. 6uinauies [it. A sodann verpflichtet die Ver-
bandsldnder, jede im Ursprungsland vorschriftsgemal} eingetragence Fabrik- oder Han-
delsmarke so, wic sie ist {telle quelle), unter den Vorbehalten dieses Artikels zur Hinter-
legung zuzulassen und zu schiitzen. Dic Eintragung darf gemi0 lit. B nur verweigert
werden, wenn dic Marke Rechte Dritter verletzen kénnte, sie als Gemeingut anzusehen
ist oder wenn sie gegen die guten Sitten oder die éffentliche Ordnung verstot.

2. Die Beschwerdefiihrerin macht gcltend, nach Art.6auinavies diirfe sie fiir die in der
Bundesrepublik Deutschland eingetragencn Marken auch in der Schweiz Schutz bean-
spruchen; denn von der in dieser Bestimmung unter lit. A aufgestellten «telle-quelle»-
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Klausel diirfe nur unter den in lit. B abschlieBend aufgezihlten Bedingungen abge-
wichen werden, so insbesondere, wenn ein Verstof3 gegen die guten Sitten oder gegen die
offentliche Ordnung vorliege. Von einem solchen Versto3 kénne hier aber nicht die
Rede sein.

DaBl die Marken NITRABAN und NITRARAN sittenwidrig seien oder gegen die
offentliche Ordnung der Schweiz verstieBen, wirft das Amt der Beschwerdefiihrerin indes
nicht vor. Es ist vielmehr der Meinung, die in Art. 6 avinavies Ahs. | lit .A PVUe enthaltene
Verpflichtung, jede im Ursprungsland vorschriftsgemi registrierte Marke «telle quelle»
zur Hinterlegung zuzulassen und zu schiitzen, gelte nicht unbeschrankt, sondern beziehe
sich nach der herrschenden Lchre und der Rechtsprechung nur auf die dullere Gestal-
tung der Marke.

In der Tat hat das Bundesgericht die schon in der ersten Fassung der PVUe von 1883
unter Art.6 enthaltene Bestimmung, welche den Verbandsstaaten die gleiche Ver-
pflichtung auferlegte, auf diec duficre Form der Marke beschriankt. Es fiihrte aus, ob ein
Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfahig sci, beurteile sich
nach der Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der Schutz beansprucht werde;
das gelte insbesondere fiir dic Fragen, ob eine Marke als Freizeichen zu werten sei,
Angaben tiber dic Art der Herstellung, die Beschaflfenheit oder die Bestimmung der damit
verschenen Ware enthalte oder eine Téduschungsgefahr begriinde. Das Bundesgericht
stiitzte sich dabei vor allem auf Erlduterungen im SchluBprotokoll zur ersten Fassung.
Auch hielt es an seiner Auffassung unbekiimmert darum fest, da3 1911 anlaflich der
Konferenz von Washington die erwihnten Erlduterungen gestrichen und in Art.6 zur
vermeintlichen Erreichung einer groBeren Klarheit die Grinde aufgezihlt 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. 1 mit Verweisungen).

Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht auch nach den Revisionen von
Lissabon und Stockholm kein Anlafl. 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 Abdndcrung an der Konferenz von Washington von den Ver-
bandsldndern auch unterschiedlich ausgelegt werden (vgl. hiczu MuNzINGER, Riick-
wirkungen des «telle-quelle»-Prinzips auf das materielle Markenrecht, in Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrccht, Ausland- und internationaler Teil, 1958 S.4641T;
TRoLLER, Das internationale Privat- und ZivilprozeBrecht im gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht, 8.111; ferner TroLLER, Die mehrseitigen volkerrechtlichen
Vertrige im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S.50; MaTTER, Kommen-
tar zum MSchG, S.59 Ziff.2). Dal} die Konferenz von Lissabon fir die Hinterlegung
und Eintragung von Marken in cinem neuen Art.6 auf das Landesrecht abstellte und
den Inhalt der bisherigen Bestimmung weitgehend in einen Art., 63uinavies yerwies, fithrt zu
keinem andern Ergebnis, sondern unterstreicht den Ausnahmecharakter der zuletztge-
nannten Vorschrift, welche iibrigens im wesentlichen iibernommen worden ist (vgl.
Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1961 zu dem in Lissabon beschlossenen Uberein-
kommen, BBI 1961 T 12781L,, insbes. S.1284 und 1286 je unten). Die Konferenz von
Stockholm sodann brachte insoweit kcine Anderung (Bopennausen, Guide de ’applica-
tion de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que
revisée & Stockholm en 1967. Bcm. a zu Art.6, Bem. a und e zu Art.6quinanies [ A
TroLLER, Immaterialgiiterrecht I, 2. Aufl. S. 399, wo freilich blo3 gesagt wird, daf} die
Eintragung von Telle-quelle-Marken «vor allem aus formalen Griinden nicht ver-
weigert werden darf»).
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Eine gegenteilige Auffassung, welche die «telle-quelle»-Klausel auch aufden Marken-
inhalt bezichen méchte, wird von BaumMBacu-HerFERMEHL (Wettbewerbs- und Waren-
zeichenrecht IT, 10. Aufl. N. 4 zu Art, 6auinguies pPVUe) vertreten. Sie {iberzeugt schon des-
halb nicht, weil sie die Entstehungsgeschichte der Bestimmung aufler acht 1a3t. Nach
den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung wiire sie zudem nur schliissig, wenn
die in lit. Baufgezihlten Versagungsgriinde sich ganz oder teilweise einzig auf den Inhalt,
nicht aber auf dic Form der Marke bezichen kénnten. Das triflt jedoch nicht zu.
Was namentlich den zur Begriindung herangezogenen zweiten Satz in lit. B Ziff. 3
angeht, ist er wohl eine Folge des mit der Regelung von Art. 6auinguies anpestrebten
Zweckes. Aber das schliet nicht aus, daBl dieser Zweck sich auf die Gewihrlei-
stung des Schutzanspruches fir die Form der Marke beschriankt (vgl. BODENHAUSEN,
a.a.0. Bem. j zu lit. Bin Verbindung mit Bem. b und e zu lit. A der angefithrten
Bestimmung).

Wenn bisher in dhnlichen Fillen gelegentlich gesagt worden ist, «Im tibrigen» hange
dic Eintragungsfihigkeit von den Gesetzen des Landes ab, in dem der Schutz bean-
sprucht wird (s. z.B. BGE 95 I 478, 96 I 249/50), so mag cine solche Wendung fiir sich
allein miBverstandlich sein. Sie dndert jedoch nichts daran, daf3 Art.6 und 6auinquies yer-
schiedene Fille regeln, die auch der Sache nach auseinander zu halten sind. Diese Be-
stimmung bezieht sich auf eine im Ursprungsland eingctragene, jene dagegen auf eine
dort nicht eingetragene Marke (BGE 93 1 571 Erw. 1).

Im vorliegenden Fall ist daher gemiaf3 der bisherigen Rechtsprechung davon auszu-
gehen, dall auch nach den ncueren Fassungen der PVUe grundsitzliche Fragen, welche
das Wesen 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 11 62 Erw. 2, 73 IT 132 Erw. 1).

3. Das Recht an ciner Marke und deren Schutz hangen in der Regel davon ab, daf3
der Berechtigte sie bestimmungsgemill verwendet. Hinterlegung und Eintragung wir-
ken nicht konstitutiv, sondern sind gemafB Art.4 MSchG blol Voraussetzungen fir den
Anspruch auf gerichtlichen Schutz der Marke und begriinden nach Art.5 MSchG bis
zum Bewels des Gegenteils dic Vermutung zugunsten des Hinterlegers, daf3 er der wahre
Berechtigte sei (BGE 93 11 49/50, 96 1T 407).

FEine Ausnahme sieht Art.9 MSchG fiir den Fall vor, dal3 eine Marke wihrend drei
aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ihr Inhaber die Unteriassung des
Gebrauches aber hinreichend zu rechtfertigen vermag. Die Bestimmung gilt sowohl fur
cingetragene und bereits beniitzte wie fur eingetragene, aber noch nicht verwendete
Marken, so daB diesfalls mit Hilfe der Eintragung der gesetzliche Schutzfiir die Dauer von
drei Jahren erwirkt werden kann (Davip, Kommentar zum MSchG, N. 1, 5 und 6 zu
Art.9). Voraussetzung ist jedoch, dafl die Marke wirklich zum Gebrauch bestimmt ist
und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt, ihren Gebrauch noch innert der Karenzfrist
aufzunehmen. Fehlt diese Absicht, so ist die Eintragung unzulissig oder bieibt wirkungs-
los, wenn sie gleichwohl vorgenommen worden ist; denn der Grundsatz des Gebrauchs-
zwanges, auf dem das schweizerische Markenrecht beruht, 143t keine systemwidrigen
Ausnahmen fiir Defensivmarken oder blofle Vorratszeichen zu (57 I1 610, 62 1162, 80 I
383; Urteil der 1. Zivilabteilung vom 16. Mirz 1971 i.S. Edito Service AG, versffentlicht
in Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt 1971 I S.41{T; Davip, a.a.O.
N. 7 zu Art.9 MSchG; MATTER, a.a.O. S.145ff; TroLLER, Immaterialgiiterrecht I,
2. Aufl. 8.325).
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Das Amt spricht der Beschwerdefiihrerin einen solchen Gebrauchswillen fir beide
Marken ab, weil deren Ausgestaltung an cincr gleichzeitigen Verwendbarkeit fiir die
gleichen Waren ernsthaft zweifeln und eine defensive Zweckbestimmung vermuten lasse.
Die Beschwerdefiihrerin bestreitet das insbesondere mit der Begriindung, sie habe auBer
NITRABAN und NITRARAN auch NITRALUX, insgesamt also drci Marken zum
Gebrauch fir Textilveredelungsmittel und Farbstoffe registrieren lassen. Diese Waren
betréafen ein besonderes Gebiet, weil verschiene Produkte im Hinblick auf das Endergeb-
nis mehrerer Arbeitsprozesse zwar zusammengehorten, aber ungleich wirkten. Fiir solche
Mittel erwiesen sich dhnliche Bezeichnungen als zweckmiBig. Das habe sic denn auch be-
wogen, drei Zeichen zu hinterlegen; sie verschaffe sich damit die Moglichkeit, die Mar-
ken fir Erzeugnisse zu gebrauchen, die dhnlich zusammengesetzt und fiir dhnliche
Zwecke bestimmt seicn, sich aber doch so unterschicden, daf ithre Kennzeichnung durch
bloBe Zusdtze in Form von Buchstaben oder Zahlen zu einer einzigen Markenbezeich-
nung nicht méglich sei. Fiir eine Defensivabsicht lagen daher keine Anzeichen vor. Die
Beschwerdefithrerin gehére zu den groBlen europiischen Chemic-Unternehmen und
habe die Marken fiir Produkte vorgesehen, dic in zahlreiche Linder ausgefiihrt werden
sollen. Um cinheitlich verpacken und werben zu kénnen, sei sic in den wichtigsten
westeuropiischen Staaten auf einen einheitlichen Markenschutz angcwicscn. Erfahrungs-
gemal} stehe selbst bei griindlicher Vorbercitung erst Jahre nach der internationalen
Registrierung fest, ob ein Zeichen international verfiigbar sei. Einzig aus diesem Grunde
habe sie mit der Ingebrauchnahme vorliaufig zugewartet, was ihre ernsthafte Gebrauchs-
absicht aber nicht ausschlieQe.

Diese unbelcgten Einwinde sind indes nicht geeignet, die Vermutung des Amtes zu
widerlegen und die Absicht, dic Marken NITRABAN und NITRARAN nebencinander
zu beniitzen, wenigstens glaubhaft zu machen. Nach ihren eigencn Angaben ist vielmehr
anzunchmen, daf3 es der Beschwerdefiihrerin einstweilen blo3 um Versuchs- oder Vor-
ratsmarken gcht. Die Annahme liegt umso naher, als die Beschwerdefiihrerin zunéchst
bestritt, eine Gebrauchsabsicht fiir beide Zcichen nachweisen zu miissen. Auf dic vor-
laufige Schutzverweigerung hin strdubte sic 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 Zeichcn NITRALUX, das von den beiden andern zwar deutlich
abweicht, hilft der Beschwerdefithrerin nicht, da es hicr nicht zu beurteilen ist. Die
Marken NITRABAN und NITRARAN aber unterscheiden sich blofl durch einen
Konsonanten, der ihre Aussprache urd ihr Wortbild nur schr wenig verdndert. Auch ist
cin verschiedener Wortsinn weder dargetan noch ersichtlich. Dic beiden Marken sind
cinander in Bild und Klang tduschend dhnlich und daher leicht verwechselbar. Unter
diesen Umstidnden taugt ihre Registrierung zum vorneherein nicht, um die Verfigbar-
keit der einen oder anderen zu ermitteln, weil allfdllige Einwindc gegen dic eine Marke
sich zwangsldufig auch gegen dic andere richten wiirden.

Angesichts der fchlenden Unterscheidungskraft kann im Ernst auch nicht angenom-
men werden, daB3 die Beschwerdcfithrerin die beiden Marken fir Erzeugnisse, die sie
sclber als nahc verwandt ausgibt, verwenden wolle. Die Gebrauchsabsicht 1463t sich frei-
lich nur mittelbar nachweisen, z. B. durch entsprechende Planungs- oder Vorbereitungs-
maBnahmen. Solche Anhaltspunkte fiir den bchaupteten Gebrauchswillen liegen hier
jedoch, wie das Amt zutreffend annimmt, nicht vor. Dem Amt ist ferner darin beizu-
pflichten, daf3 eine blof3 bedingte Gebrauchsabsicht nicht geniigt, um nach der Aus-
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nahmebestimmung des Art.9 MSchG den Schutz von Marken zu beanspruchen, deren
endgiiltige Auswahl noch aussteht. Das schliet dic Zulassung dcr streitigen Marken aus,
gleichviel ob sie als Versuchs-, Defensiv- oder Vorratsmarken zu werten sind.

Dal} es ihr um die Bildung von Serienzeichen odcr Sortenbezeichnungen gehe, be-
hauptet die Beschwerdefiihrerin nicht und ist nach der Umschreibung diescr Zeichen in
der Lehre auch nicht anzunchmen (vgl. TROLLER, a.a.O. S.2861T).

MSchG Art. 9 und Art. 11

Eine im Handelsregister gelischte AG ist fir eine Lischungsklage wegen einer im
Markenregister auf sie noch eingetiagenen Marke parteifihig.

Passiv legitimzert ist der zur Leit der Klageanhebung tm Markenregister einge-
tragene Inhaber, auch wenn die erfolgte Ubertragung der Marke auf ihn ungiiltig
5L,

Une société anonyme radiée du registre du commerce posséde la légitimation passive
dans une action en radiation d’une marque toujours enregistrée d son nom.

La [égitimation passive appartient au titulaire inscrit au registre des marques au
moment de Iintroduction de [’action, méme si le transfert de la marque effectué
en sa_faveur est nul.

SJZ 68 (1972), 2054, Urteil des Kantonsgerichtes Graubtinden vom
15. November 1971.

Aus den Erwdgungen:

Obwohl die Beklagte durch die Loschung im Handelsregister ihre Rechtspersonlich-
keit einbiifite, muf ihr durch die vor der Loschung zu threr Vertretung befugten Organe,
soweit sie nach den Bestimmungen des Markenschutzgesetzes noch Rechte auf dic
Marke «C» besitzen soll, in diesem Verfahren die Partcifédhigkeit zuerkannt werden.
Die Klagerin macht geltend, die Ubertragung der Marke auf H. sci ungiiltig, und leitet
daraus offenbar ab, die Rechte der Beklagten an der Marke (z. B. gemal Art.24 Ziff. 1
MVVO auf die Eintragung zu verzichten) bestiinden nach wie vor. Auf ihre Klage ist,
da der Sitz der Beklagten sich im Kanton Graubiinden befand, daher einzutreten.

Die Klédgerin stutzt ihr gegen die Beklagte gerichtetes Begehren auf Loschung der
Marke «C» darauf, die Ubertragung dieses Markenrechtes von der Beklagten auf H.
habe nach Art. 11 MschG nicht rechtsgtltig vorgenommen werden konnen, da ein dazu
gehorendes Geschift gar nie existiert und mithin nicht zusammen mit der Marke habe
iibertragen werden kénnen. H. ist im Register der Fabrik- und Handclsmarken hingegen
als Inhaber der zu léschenden Marke eingetragen. Da das Gesetz die Nichtigkeit eines
Registereintrages, d.h. Fiélle, in denen der Eintrag von selbst dahinfdllt, nicht kennt
und cinem allenfalls ungiiltigen Ubertragungsgeschift diese Wirkung auch nicht zu-
kommt, muB in diesem gegen den fritheren Inhaber des Markenrechtes gerichteten
Verfahren auf den bestehenden Eintrag abgestellt werden. Eine Klage auf Loschung
ciner Marke kann sich aber nur gegen den im Zcitpunkt der Klageanhebung im Marken-
register eingctragenen Inhaber richten. Ein fritherer Inhaber der Marke, hier die C
Holding, hat, solange der Eintrag zugunsten des Rechtsnachfolgers besteht, in keinem
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Falle Rechte an der Marke, weshalb ein Anspruch auf Loschung des Eintrages der Marke
nicht gegen ihn eingeklagt werden kann. Der Beklagten fehlt demzufolge die Passivlegiti-
mation, und die Klage ist mithin abzuweisen.

MSchG Art.14 Abs.1 Ziff.4, PVUe Art.69" ljt. B Ziff.3, MMA Art.5
Abs. 1

Tauschungsgefahr der Marke «Santy deutsches Erzeugnis», obwohl die An-
melderin behauptet, « Santi» frei ersonnen zu haben, weil Santt ein Familienname
st und der Eindruck entstehen kann, die Anmelderin oder thre Erzeugnisse haben
trgendwelche Beziehungen zu einem Trdger des Namens Santi.

La marque «Santi deutsches Erzeugnis» peut induire en erreur bien que la dépo-
sante prétende avoir elle-méme créé I’ expression « Santi», car ¢’est ld un nom patro-
nymique et on peut donc supposer que la déposante, ou ses produits, ont un rapport,
quel qu’il soit, avec une personne portant le nom patronymique Santi.

BGE 98 I b 641, ATF 98 L b 6, rés. fr. JT 1972 I 624, Urteil der I. Zivil-
abteilung vom 22, Februar 1972 1.S. André Hofer-Lebensmittel-Gesell-
schaft m.b.H. gegen Eidgendssisches Amt fiir geistiges Eigentum.

Erwdgungen des Bundesgerichts:

1. Gemal} Art.5 Abs. ] des Madrider Abkommens tiber die internationale Registrie-
rung von Marken {(MMA), das im Verhiltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Schweiz vor dem 19. Scptember 1970 in der Fassung von Nizza galt und scither
in der Fassung von Stockholm in Kraft steht, darf ein Verbandsland der international
registrierten Marke den Schutz nur unter den Bedingungen verweigern, die nach der
Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe¢) auf
cine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wiren. Diese Bedingungen
sind in Art.6auirquies ]jt. B PVUe genannt und lauten in der in Lissabon revidicrten Fas-
sung der Ubecreinkunft gleich wie in der zwischen den beiden Staaten scit 19. September
1970 maBgebenden Fassung von Stockholm. Unter anderem darf der Schutz verweigert
werden, «wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die dffentliche Ordnung ver-
stoflen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu tduschen». AnschlieBend
an dicsen in Ziff.3 enthaltenen Satz sagt dic Ubereinkunft, es bestehe Einverstindnis
dariiber, daB3 eine Marke nicht schon deshalb als gegen die 6ffentliche Ordnung ver-
stoBend angesehen werden kénne, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht ent-
spricht, es sei denn, daf} diese Bestimmung selbst die 6ffentliche Ordnung betreffe.

2. Das schweizerische Gesetz verbietet die Eintragung einer Marke unter anderem,
wenn sie gegen die guten Sitten verstdBt (Art. 14 Abs.1 Ziff.2, Art.3 Abs.4 MSchG).
Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes namentlich dann
erfillt, wenn sich dic Marke eignet, den Kiufer der Ware in irgendeiner Weise irre-
zufihren (BGE 66 T 192, 194, 69 11 203, 77 1 79, 78 1 281, 89 I 51 Erw. 4, 293 Erw. 2,
301 Erw. 2, 92 11 309, 93 1 575, 579, 951473, 97 I 80). Insoweit ist das Landesrecht nicht
strenger als Art. 6auinauies 1it, B Ziff. 3 PV Ue, denn auch diese Bestimmung versteht unter
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den Marken, die gegen die guten Sitten oder die éffentlichc Ordnung versto3en, insbe-
sondere solche, die das Publikum tauschen kénnten.

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
tragt».

TroLLER, Immaterialgiiterrecht, 2. Auflage, S. 371 Anm. 268 und S.375{., ist der Auf-
fassung, diese Bestimmung setze keine Tauschungsgefahr voraus; sie und mit ihr die
Praxis stinden der Eintragung in der Schweiz bekannter Familiennamen als Marken
oder Markenbestandteile beim Fehlen einer firmenmaBigen oder qualititsbestimmen-
den Bezichung zur Ware auch dann im Wege, wenn das Publikum aus ihnen nicht auf die
Beschaffenheit der Erzcugnisse schlieB3e. Er verweist auf einen in BURCKHARDT, Schweize-
risches Bundesrecht unter Nr.2163 111 erwdhnten Entscheid des Eidgenossischen Justiz-
und Polizeidepartementes aus dem Jahr 1909 betreffend die Marke «Felix».

Das Bundesgericht hat nie erértert, ob die genannte Bestimmung die «ersonnenc,
nachgeahmte oder nachgemachte» Firma als Markenbestandteil schlechthin verbiete
oder sie nur dann nicht zulasse, wenn sie das Publikum irrefithren kann. Es erachtete die
Bestandteile «Rosskopf Fils» und «Rosskopf Fréres» in Marken fir Uhren und «C.
Pedroni» in Marken fir Zigarren als ersonnen und daher gemif3 Art. 14 Abs.1 Ziff. 4
MSchG unzulissig (BGE 46 11 4181, 50 T 323 I.). Die Tduschungsgefahr lag jedoch in
beiden Fallen auf der Hand. Die Eintragung der Marke «Kiibler-Rad» des Paul Kiibler
wurde dagegen gemal3 Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG abgelchnt, weil das kaufende Publi-
kum sie mit dem bekannten Rennfahrer Ferdinand Kiibler in Beziehung bringen wiirde
(BGE 77 1 77ff.). Auch bei der Priifung der Frage, ob die aus dem Namen «Sheila»
bestehende Marke fiir Parfumerien zuléssig sei, setzte sich das Bundesgericht nur mit
Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 und Art. 3 Abs.4 MSchG auseinander (BGE 92 IT 309).

Man kann sich fragen, ob es sich rechtfertigt, ersonnene Firmen als Markcenbestand-
teile selbst dann nicht zuzulassen, wenn das Publikum ihren Phantasiecharakter ohne
weiteres erkenncn kann. Da die Rechtsprechung unrichtige geographische Angaben
gestattet, wenn die Moglichkeit der Tauschung ausgeschlossen ist (BGE 55 1 271, 56 1
475,68 1205, 72 1240,89 151, 293, 301,91 1 54,93 1571,951474, 96 T 254, 97 1 80),
laBtsich kaum cin Grund finden, ersonnene Firmen selbst dann aus Marken fernzuhalten,
wenn sie nicht irrefithrend wirken kénnen.

Die Frage kann aber offen gelassen werden, und es braucht auch nicht entschieden zu
werden, ob Art. 6auinauies lit. B PV Ue erlaubt, einer im Ursprungslande eingetragenen
oder international registrierten Marke den Schutz zu verweigern, wenn cine in ihr ent-
haltene ersonnene Firma nicht irrefithren kann.

4. a) Esist nachgewiesen und unbestritten, dafl «Santi» in der Schweiz als Familien-
name bekannt ist. Er wird von Einwohnern der Schweiz und von Schweizer Biirgern
gefiithrt. Das schweizerische Publikum weill aber auch, daB3 cr in Italien als Familien-
name vorkommt.

b) Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, ein Familienname werde nicht ohne
weiteres auch als Firma empfunden, denn aus einem bloBen Familiennamen bestehende
Firmen seicn duBerst selten. Das Publikum denke nur an eine Firma, wenn die Marke
auBer dem Familiennamen auch einen Vornamen, eine Ortsbhezeichnung oder einen auf
eine Gescllschaftsform hindeutenden Zusatz enthalte.

Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Einzelfirmen kénnen aus dem
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Familiennamen ohne Vornamen bestchen (Art. 945 Abs. | OR). Im miundlichen oder
schriftlichen Verkehr wird ferner die Firma hédufig durch bloBen Gebrauch des in thr
enthaltenen Familicnnamens abgckiirzt. Das Wort «Santi» cignet sich daher durchaus,
den Gedanken an cine Firma wachzurufen.

Das ist aber nicht entscheidend, denn eine Marke kann auch dann irrefithren, wenn
der in ihr enthaltcne Familienname nicht den Gedanken an einen Geschiftsinhaber her-
vorruft, sondern nur auf eine Beziehung zwischen der Warc und eincr nicht geschiftlich
tatigen Person, z. B. einem Erfinder oder einem das Erzeugnis empfehlenden Fachmann
schliefen 1406t.

¢) Im vorliegenden Falle 148t sich die Moglichkeit einer Irrefithrung des Publikums
nicht schon deshalb vernecinen, weil der Familienname «Santi» in der Schweiz nur wenig
verbreitet sci. Er kommt hiufig genug vor, um als Familienname, Firma oder Firmen-
bestandteil empfunden zu werden. Das geniigt, um die Gedanken des Publikums von der
Warc auf einc Person oder Firma zu lenken und es damit zu tduschen.

Die Moéglichkeit der Tduschung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daf3 «santi» an
sich auch als Mehrzahl des italienischen Wortes «santo» verstanden werden kann. Dicsc
Dcutung liegt zu sehr abseits, als dal3 der Durchschnitt des schweizerischen Publikums,
das Lebens- und Genu3mittel oder Getrinke kauft, aufsie verfallen wiirde. Insbesondere
wer nicht Italienisch verstcht, iibersetzt «Santi» nicht als « Heilige», sondern denkt an
einc Person oder eincn Geschiftsmann des erwidhnten Namers.

Unbehelflich ist sodann der Einwand, die Kombination «Santi deutsches Erzeugnis»
sage klar, dafl eine Marke, nicht cine Firma vorliege. Die Frage ist nicht die, ob die drei
Worter zusammen den Eindruck einer Marke oder vielmehr den einer Firma crwecken,
sondern ob das Wort «Santi» fur sich allein oder im Zusammenhang mit den beiden
andern Bestandteilen der Marke als Hinweis auf eine Firma oder eine Person empfunden
werde. Das trifft zu. Die Worter «deutsches Erzeugnis» heben die Bedeutung des Wortes
«Santi» nicht auf. Sie cignen sich im Gegenteil, sie zu unterstreichen. Der Durch-
schnittsleser kann sich vorstellen, die Ware sci nach den Rezepten einer Person oderFirma
mit Namen Santi, aber in Deutschland hergestellt worden, oder sie gleiche einem italieni-
schen oder schweizerischen FErzeugnis, sei aber deutscher Herkunft. Er kann auch meinen
der das Erzeugnis herstellende Unternehmer heif3e Santi. Solche oder dhnliche Gedanken-
ginge licgen umso naher, als «deutsches Erzeugnis» cine Gemeingut bildende reine
Herkunftsbezeichnung ist, so dal3 «Santi» als das cinzige an sich markenfihige Zeichen
gelten mul3.

d) Daf} «Santi», wenn als Familienname, Firmenbestandteil oder Firma verstanden,
ersonnen ist, bestreitet dic Beschwerdefithrerin nicht. Sie hat von der Moglichkeit, einen
tatsachlichen Zusammenhang ihrer Erzeugnisse mit ciner Person oder Firma dicses
Namens nachzuweiscn, wedcr auf die provisorische Schutzverweigerung hin noch in der
Beschwerde Gebrauch gemacht.

Sie bringt dagegen vor, cin Familienname sci an sich wertfrei und kénne daher nur
tauschen, wenn das Publikum ihn einer bestimmten in der Politik, in der Wirtschaft, im
Sport usw. bekannt gewordenen Person zuschreibe. Dicse Auffassung hilt indessen nicht
stand. Ein Name oder einc Firma kann in einer Markc nicht nur dann irrefithren, wenn
sie auf eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Unternehmen anspielen, wic das im
Beispiel der Marke «XKiibler-Rad» zutraf, sondern auch dann, wenn der Triger des
Namens oder der Firma nur vorgespiegelt, fingiert, ersonnen ist. Art. 14 Abs.1 Ziff. 4
MSchG fithrt denn auch ausdriicklich die crsonncne Firma neben der nachgcahmten
oder nachgemachten an.
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5. Das Amt fiir geistiges Eigentum hat somit der Marke der Beschwerdefiihrerin den
Schutz zu Recht verweigert. Sein Entscheid 1483t sich sowohl auf Ziff.4 als auch auf
Ziff.2 des Art. 14 Abs, 1 MSchG stiitzen und widcrspricht auch Art, 6auinquics [it A ynd B
PVUe nicht.

MSehG Art. 14 Abs.1 Ziff.2, PVUe Ayt Gavimavies i B L3, MMA Art.5
Abs. 1

Das beidseits des Brenners gelegene Gebiet ist als ehemaliges Land Tirol im allge-
meinen Bewuftsein erhalten geblicben, weshald die Marke TYROLFIRST fiir
Sidtiroler Bauernmibel nicht tduschend wirkt.

On considére communément que la région sise de part et d’autre du Brenner cons-
trtue ancien Tyrol; cest la raison pour laguelle la marque TYROLFIRST des-
tinée a des meubles rustiques provenant du Tyrol du Sud n’est pas trompeuse.

PMMBL 1972 T 41 1., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 2. Mai 1972 1.S. Eisendle gegen das Amt.

Aus den Erwdgungen:

Italicn und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen betreffend die internationale
Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken in der am 15.Juni 1957 in Nizza revi-
dierten Fassung beigetreten (AS 1970 S.1687/8). Dessen Art.5 Abs. | erlaubt den auf das
Abkommen verpflichteten Lindern, ciner international registrierten Marke den Schutz
unter den gleichen Voraussetzungen zu verweigern, unter denen sie ihn nach der Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) ciner zur
nationalen Eintragung hinterlegten Marke versagen diirfen.

Zwischen Ttalien und der Schweiz ist die am 31. Oktober 1958 in Lissabon vereinbarte
Fassung der PVUec malgebend (AS 1970 S.1682/3). Sie crlaubt in Art. 6avinauies 1it, B
Ziff. 3, einer international eingetragencn Marke den Schutz zu verweigern, wenn sie
gegen die guten Sitten oder die éffentliche Ordnung versto8t, insbesondere wenn sie
geeignet ist, das Publikum zu tduschen. Im ibrigen héingt die Eintragungsfdhigkeit von
den Gesetzen des Verbandslandes ab (Art.6 Abs. 1 PVUe).

Glcich wie nach Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG ist einc Marke somit auch nach der
Ubereinkunft als sittenwidrig zu betrachten, wenn sie gecignet ist, den Kédufer in irgend-
einer Hinsicht irrczufithren. Eine Marke ist daher unzulidssig, wenn sie gecographische
Angaben enthilt, die zur Annahme verleiten kénnten, die Ware stamme aus dem Lande,
auf das die Angabc hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhilt
es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloBen Phantasiecharakter
hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefa3t werden kann (BGE 96 T 253/4 und
dort angefiihrte Urteile).

Nach der Auffassung des Amtes ist unter Tirol (franzosisch und englisch « Tyrol»)
das als Feriengebiet bekannte sterreichische Bundesland zu verstehen, das Innsbruck
zur Hauptstadt hat und das Inntal, das obcre Lechtal sowie das sog. Ost-Tirol umfaft.
Eine Wortmarke mit dem Bestandteil « Tyrol» kénne zur Annahme verleiten, dic damit
versehene Ware stamme aus Osterreich sie wirke deshalb fir das Publikum tduschend
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und verstofic dadurch im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Zifl.2 MSchG gegen die guten Sitten.
Der Beschwerdefiihrer hilt dem unter Berufung auf geschichtliche und geographische
Tatsachen vor allem entgegen, die Bezeichnung « Tirol» umfasste auch das Sudtirol mit
scincm Wohnsitz Meran, wohcr seine Waren stammten; das beidseits der Ostalpen ge-
legene Gebiet gehore heute, was in der Schweiz durchaus bekannt sci, zwar teils zu
Osterreich und teils zu Italicn, gelte sprachlich, ethnisch und kulturell aber immer noch
als Einheit.

Das Bergland nordlich und siidlich des Brennerpasses war wéhrend Jahrhunderten
unter der Bezeichnung «Tirol» cin Teil des habsburgischen Besitzes und spiter des
osterreichischen Staates. Der Name geht zuriick auf die Grafen von Tirol, deren Stamm-
schlof} in der Nihe des glcichnamigen Dorfes bei Mcran steht. Der siidliche Teil Tirols
umfaBlte urspriinglich nur ein Gebict, das etwa der heutigen Provinz Bozen und dem
heutigen Ost-Tirol entsprach und in welchem fast ausschlieBSlich deutsch und ladinisch
gesprochen wurde. Im Jahre 1803 kam auch das Gebiet von Trient (das Welsehtirol)
dazu, dessen Einwohner vorwiegend italienisch sprachen. Wihrend der napoleonischen
Kriegc wurde das Land voritbergehend aufgetcilt, was zur Erhebung der ihres eigenen
Volkstums sehr bewuBten Tiroler fiihrte. Im Jahr 1814 wurde Tirol wieder mit Osterreich
vereinigt. Nach dem ersten Weltkrieg muBte Osterrcich den Hauptteil Stdtirols an
Italien abtreten, weclches das Gebict der deutschsprechenden Einwohner, die Provinz
Bozen, wcitgehend italianisicrtc. Wihrend des zweiten Weltkrieges verlieBen etwa
76000 deutschsprechendc Siidtiroler auf Grund der decutsch/italienischen Vereinbarung
von 1939 ihr Land und wurden im deutschen Reich angesiedelt. Etwa die Hilfte kehrte
nach dem Kriege zuriick, nachdem Italien sich gegeniiber Osterreich im Jahre 1946
und im Friedensvertrag von 1947 verpflichtet hatte, dem Stidtirol eine territoriale Auto-
nomie zu gewihren und die deutsche Sprache wieder zuzulassen. Italien schuf dann die
autonome Region «Trentino-Tiroler Etschland» (Trentino-Alto Adige) mit den Pro-
vinzen Bozen und Trient. Die heutigen Einwohncer der Provinz Bozen sprechen zu etwa
zwel Dritteln deutsch oder ladinisch und sind nach ihrem Ausschen und Benchmen
typische Tiroler (s. GroB3er Brockhaus, 16. Auflage; Herders Standard Lexikon; Schwei-
zer Lexikon, je unter « Tirol» und «Sidtirol»).

Diese Entwicklung ist in groBen Ziigen auch in der Schweiz bekannt, zumal die
Sudtirclfrage seit Jahrzehnten immer wieder in der Presse erértert wird. Das Siidtirol ist
auBcrdem, wic das osterreichische Bundesland Tirel, viclen Schweizern als erstrangiges
Fremdcnverkehrsgebiet bekannt. Das gilt insbesondere vom Vintschgau und dem Eisack-
tal sowie den Kurorten Bozen und Meran.

Schon aus diesen Uberlegungen geht ¢s nicht an, Tirol mit dem gleichnamigen éster-
reichischen Bundesland gleichzusetzen und Herkunftsbezeichnungen aus dem Sidtirol,
weill sie das Wort « Tirol» aufweisen, als tauschend zu werten. Das Bergland nordlich und
siidlich des Brenners gilt geographisch noch immer als Tirel. Es wird auch im Suden,
insbesondere in der Provinz Bozcn, mehrheitlich von Lcuten bewohnt, die als Tiroler
angesprochen werden miissen und cin entsprechendes VolksbewuBtsein bewahrt haben
Unter Siidtirol ist nach den angefiihrten Lexiken denn auch der sudlich des Brenncrs
gelegenc Teil von Tirol zu verstehen, der von Italicn amtlich Tiroler Etschland genannt,
landldufig aber immer noch mit Sudtirol bezeichnet wird. Entgegen den Einwédnden des
Amtces 148t sich daher nicht sagen, dem Lande Tirol komme wedcr cine geographische
Eigenstindigkeit noch ein curopiischer Eigenwert zu.

Aus dem Entscheid 91T 53 und dem nicht veréflentlichten Urteil des Bundesgerichts
vom 9. Dezember 1968 1. S. Pharmakon, wo es ebenfalls um gcographische Angaben ging,
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kann das Amt nichts fiir seine Auffassung ableiten. Monte Bianco (Mont Blanc) ist der
Name des héchsten und allgemein bekannten Bergesin Europa, der teils aufitalienischem,
teils auf franzgsischem Gebiet licgt. Der Name durfte deshalb nicht von einer Firma, die
ihren Sitz auBerhalb dieser Gebicte hatte, als Marke verwendet werden. Ahnlich verhielt
es sich mit der Marke «Silvretta», die in der Schweiz wegen der gleichnamigen Hoch-
gebirgsgruppe in den Ritischen Alpen den Eindruck erwecken konnte, es handle sich bei
damit gekennzeichneten Waren um Erzeugnisse schweizerischer Herkunft.

Fehl geht auch der Einwand, unter Tiroler Mébel seien ésterrcichische Bauernmobel
zu verstehen, womit das Amt offenbar sagen will, diese Mébel wiirden ausschlieBlich
im 6sterreichischen Bundesland Tirol hergestellt. Aus den Ausfuhrungen von L. ScaMipT
(Baucrnmébel aus Siiddeutschland, Osterreich und der Schweiz, S. 169fL), auf den das
Amt sich beruft, crgibt sich cher das Gegentcil, erklart der Verfasser doch, im Tirol seien
«seit alters her» auf bauerliche Art verzierte und bemalte Mébel hergestellt worden.
Bis 1919 umfaBte das Land Tirol aber auch das Stidtirol. Nach dem geschichtlichen Zu-
sammecnhang diirfte zudem klar sein, daB3 die Bauernkulturen nérdlich und stidlich des
Brenners sich in ihren Grundziigen nicht voneinander unterscheiden, so dafl auch die
Mobel, soweit sie eigenstdndiger Natur sind, gleich oder dhnlich aussehen miussen.

¢) Richtig ist, dal3 aus der allgcmein bekannten Bezeichnung «Tiroler Weine» fur
Sorten aus dem siidlichen Teil (z.B. Lagrcin, Magdalener, Traminer, Terlancr usw.)
nicht schlechthin geschlossen werden darf, «Tirol» sei dic Herkunftsbezeichnung fur
Warcn aus dem Siidtirol. Dal3 diese Weine so bezeichnet werden, obwohl sie aus dem
heute zu Italien gehorenden Teil des Berglandes stammen, zeigt aber, wie schr gco-
graphische und kulturelle Vorstcllungen iiber das ehemalige Land Tirol im allgemeinen
BewuBtsein erhalten blieben. Der Umstand, daf in der Anlage B zum Abkommen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Italicnischen Republik von 1963/65
itber den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen gco-
graphischen Bezeichnungen dic Tiroler Weine unter dem Titel « Trentino — Alto Adige»
ohne den deutschen Namen der Reglon angefiihrt sind, hilft Giber diesc 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, daB Osterreich die streitige Marke zugelassen hat, dieser Umstand
die schweizerischen Behérden aber nicht verpflichtcet, sie in der Schweiz ebenfalls zu
schiitzen (BGE 891297). Es ist jedoch bezeichnend, dal3 gerade die Behérden des Landes,
die die Verhiltnisse am besten kennen und am ehesten Grund hitten, die Herkunftsbe-
zeichnung «Tirol» fir sich allein zu beanspruchen, der Marke auf ihrem Gebiet den
Schutz gewahren.

Dic angefochtene Verfigung, dic auf der Annahme beruht, dic Marke TYROLFIRST
verstoB3e gegen die guten Sitten, ist daher aufzuheben und dic Marke in der Schweiz zu
schiitzen. Zu ciner Beschriankung des Schutzes besteht kein Anlaf.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 und 4, PVUe Art. 629 it B Ziff. 3, MMA
Art. 5 Abs. 1

In Verbindung mit anderen Markenbestandtetlen kann ein Vorname als ersonnene
Firma wirken.
Die fiir Damenklerder hinterlegie Bezeiwchnung SHEILA DIFFUSION geht auf

irrefiihrende Reklame aus. Sie LafSt vermuten, die Kleider stammien von der im
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Jranzistschen Sprachgebiet unter dem Pseudonym Sheila bekannten Singerin
Annie Chancel oder wiirden von ihre empfohlen oder getragen.

Un prénom peut apparaitre comme une raison de commerce fictive lorsqu’tl est en
relation avec d’autres éléments de marque.

La dénomination SHEILA DIFFUSION déposée pour des vétements féminins
cherche a tromper & des fins publicitaires. Elle fait accroire soit que les vétements
proviennent de la chanteuse Anni Chancel, connue dans les régions de langue
Jrangaise sous le pseudonyme de Sheila, soit qu’ils ont été recommandés ou portés

par elle.

PMMBL 19721 52f1., ATF 98 I b 188, rés. fr. JT 1972 I 625, Urteil der
I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 11. Juli 1972
1.5S. Productions Claude Carrére gegen das Amt.

Aus den Erwdgungen:
Gemil Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG darf eine Marke unter anderem dann nicht ein-

getragen werden, wenn sie eine ersonnene Firma enthilt.

Das trifft nicht schlechthin schon dann zu, wenn die Marke einen Bestandteil aufweist,
der an sich auch in einer Firma vorkommen konnte. Sonst wiaren Wortmarken nie
schutzfihig, denn jedes Wort ist auch als Bestandteil einer Firma denkbar, da ja Aktien-
gesellschaften und Genossenschaften ihre Firma frei wihlen kénnen (Art.950 OR).
Insbesondecre sind Vornamen als Marken oder Markenbestandteile nicht deshalb unzu-
lassig, weil auch Firmen cinen solchen Namen enthalten kénnen. Es gibt denn auch im
schweizerischen Markenregister zahlreiche Marken, die ausschlieBlich aus einem Vor-
namen bestehen, wobei zu beachten ist, daB3 er nicht etwa aus der Firma des Marken-
inhabers iibernommen, sondern anscheinend willkiirlich gewihlt wurde, z.B. JANINE,
BEATRICE, ANGELIKA, BIANCA,BRIGITTE, CAROLA, CLAUDIA und PETRA
(Marken-Jahressammlung des eidg. Amtes fir geistiges Eigentum 1967 S.73 und 80;
Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt (PMMBI) 1971 TV S. 184 und 185;
siche ferner PMMBI 1971 IV 259, 271, 314, 315, 323, 347, 419, 519, 691, 890 und 892).
In anderen Fillen ist der als Marke cingetragene Vorname auch Bestandteil der Firma
des Markeninhabers. Das trifft z. B. zu bei den Marken STELLA, ANDRE und NELLY
(Marken-Jahressammlung 1965 S.1210, 1967 S8.2108; PMMBI. 1971 IV 282 und
901).

Das heiB3t nicht, cin Vorname in einer Marke konne nie dic Stellung ciner ersonnenen
Firma einnechmen. Dieses Stellung kann ihm durch den Zusammenhang mit andercn
Bestandteilen der Marke verschaflt werden. Die Marke mul} immer als Ganzes gewirdigt
werden, so auch im vorliegenden Falle, wo sie nicht blol aus dem Vornamen Sheila
besteht, sondern SHEILA DIFFUSION lautet Das Wort diffusion, das hier den Sinn
von «distribution» hat (s. RoBerT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
francaisc untcr «Diffusion» und «Distribution» und LITTRE, Dictionnaire de la
lange frangaise unter «diffusion») crweckt den Eindruck, der Hersteller oder Hindler,
der dic mit dieser Marke gekennzeichnete Ware auf den Markt bringe, heifle Sheila
oder trage diesen Vornamen in seincer Firma. Denn jeder Vertrich setzt ein Subjekt vor-
aus, das thn vornimmt. Der Gedanke an cine Firma dréangt sich um so mchr auf, als
Marke und Geschifisfirma identisch scin konnen (Art.1 Abs. 1 MSchG) und tatsichlich
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oft identisch sind oder der Geschiftsinhaber hiufig einen charakteristischen Bestandteil
seiner Firma besonders eincn Vornamen (Stella, André, Nelly usw.) als Wortmarke
gebraucht.

Daraus folgt, daf3 die Marke der Beschwerdefiithrerin in der Schweiz nicht geschiitzt
werden kann, gleichgiiltig ob tatséchlich jemand das Wort Sheila in sciner Firma ver-
wendet oder nicht. Im cinen wic im anderen Falle wirkt sie tduschend. Wenn niemand
das Wort Sheila als Handelsname oder Bestandteil cines solchen gebraucht, spiclt sie
auf cine ersonnene Firma an.

BGE 92 11 305fT. stcht dicser Wiirdigung nicht im Wege, denn dicses Urtcil betriflt
cinc Marke, die ausschlieBlich aus dem Wort Sheila besteht, also keine Anspielung auf
ein Unternehmen enthélt. Wenn man diese Marke fiir sich allein betrachtet, erweckt sie
sowenig den Eindruck einer ersonnenen Firma im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff.4 MSchG
wic die im schweizerischen Markenregister stehenden Zeichen JANINE, BEATRICE,
ANGELIKA usw.

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

Aus BGE 92 IT 3071Y. ergibt sich, dafl am 2. Januar 1964 in Paris mit Unterstiitzung
der Sangerin Annie Chancel und ihrer Eltern die Gesellschaft «La Boutique de Sheila
S.A.» gegriindet wurde, dic mit Damenkleidern GroB3handel treibt. Charakteristischer
Bestandteil des Namens dieser Gesellschaft ist der angelsachsische Vorname Sheila, der
als Pseudonym der erwihnten Séngerin bekannt geworden ist. Das Wort Sheila in der
Marke SHEILA DIFFUSION ist eine Nachahmung oder Nachmachung dieser Firma.
Die Marke der Beschwerdefithrerin lenkt die Gedanken des Lesers um so mehr auf die
Firma «La Boutique dc Sheila S. A.», als sie zur Verwendung auf Waren gleicher Art,
wie diese Gesellschaft sie vertreibt, bestimmt ist.

Art. 14 Abs.1 Ziff.4 MSchG setzt weder voraus, dall die nachgeahmte oder nach-
gemachte Firma im schweizerischen Handelsregister stehe, also in der Schweiz gemif}
BGE 79 11 307 {F., 90 IT 197, 318, 98 11 59{. als Handelsname geschiitzt sel, noch daf3 ihr
Triger hier mit dem Markeninhaber im Sinne von BGE 76 11 96, 79 11 314, 88 32 Erw. 2,
90 II 323f., 91 II 123, 98 II 60ff. im Wettbewerb stehe. Denn die erwidhnte marken-
rechtliche Bestimmung ist nicht ein Ausflu3 der Anspriiche auf Firmenschutz und Lauter-
keit des Wettbewerbes, sondern will wic Ziff.2 des Art. 14 Abs. 1 unabhingig von den
Interessen des Inhabers der nachgeahmten oder nachgemachten Firma den guten Sitten
dienen, namentlich eincr Tduschung des Publikums tiber die Herkunft der Ware vor-
beugen. Daher ist unerheblich, daf3 die Gesellschaft «La Boutique de Sheila S.A.»
ihren Sitz in Frankreich hat und nichtfeststeht, ob sie heute auch in der Schweiz geschift-
lich titig ist, insbesondere ob sie etwa die in den Akten erwihnte Boutique Sheila am
Grand-Passage in Genf beliefert. Es gentiigt, da3 sie in der Schweiz nicht véllig unbekannt
ist. Jene Kreise der schweizerischen Interessenten fiir Damenkleider, die sie aus irgend-
einem Grunde kennen, z.B. aus BGE 92 II 305fI. oder aus ihrem Verkehr mit Paris,
konnten sich vorstcllen, sie bringe die mit der Marke SHEILA DIFFUSION versehenen
Kleider auf den Markt. Diese Gefahrist umsso erheblicher, als die Belieferung der Schweiz
mit Damenkleidern aus Paris gerichtsnotorisch ist. Schweizerische Kéufer, die sich in
Paris mit solchcr Ware eindecken, kénnen umso cher irregefithrt werden, als auch die
Beschwerdefithrerin ihren Sitz in Paris hat.
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Dic Beschwerdefuhrerin behauptet nicht, daf3 die Gesellschaft «La Boutique de Sheila
S.A.» heute nicht mehr bestche. Sie bringt auch nicht vor, sie werde von dieser be-
liefert oder beherrscht oder diirfe aus anderen Griinden die Marke SHEILA DIFFU-
SION gebrauchen. Es bleibt deshalb dabei, daf3 sie mit dem Bestandteil Sheila die Marke
eines Dritten unerlaubterweise nachahmt oder nachmacht.

Auch unter dicsem Gesichtspunkt darf somit die erwahnte Marke in der Schweiz
nicht geschiitzt werden. BGE 92 IT 305 fT. stcht der Verweigerung des Schutzes wiederum
nichtim Wege. Indicsem Urteil wurde auf die Moglichkeit von Verwechslungen zwischen
der Marke SHEILA und der Firma «La Boutique de Sheila S. A.» nicht Riicksicht ge-
nommen, weil dicse Gesellschaft nicht Prozef3partei war und iibrigens mit dem Inhaber
der fiir Parfimerien bestimmten Marke SHEILA nicht im Wettbewerb stand.

Das Amt fir geistiges Eigentum macht geltend, die Marke SHEILA DIFFUSION
konne auch deshalb zu Tduschungen fiithren, weil ein Teil der schweizerischen Kaufer-
schaft den Namen Shcila als Pscudonym von Annie Chancel empfinde und die Warce
mit dieser Sdngerin in Beziehung bringen kénnte.

In BGE 92 IT 305ff. wurde ein Anspruch der Annie Chancel auf Léschung der von
der S. A. des produits Clermont ¢t Fouet am 13. Mirz 1963 hinterlegten Parfiimeriemarke
SHEILA verneint. Das Bundesgericht fiihrte aus, drei oder vier Monate eines raschen,
durch Fernsehen, Rundfunk und geschickte Propaganda aufgebauschten FErfolges
hitten der Siangerin nicht geniigt, um ihr Pseudonym schon im Zeitpunkt der Hinter-
legung der streitigen Marke so durchzusetzen, daf3 ihm eine dauernde Bekanntheit ge-
sichert war. Anni Chancel habe daher kein subjektives und ausschliefliches Recht auf
den bekannten und verbreiteten Vornamen Sheila; dieser sei Gemeingut.

Aus Schreiben von Sendeleitern der Rundfunkstudios von Lausanne und Genf vom
Mai 1972 und anderen Urkunden crgibt sich indessen, daB Annie Chancel unter dem
Pscudonym Sheila wegen ihrer Schallplatten und ihres Auftretens im Fernsehen seit
Mirz 1963 im franzésischen Sprachgebiet der Schweiz sehr bekannt geworden ist und
sich zusammen mit wenigen anderen jungen franzdsischen Sangerinnen (Mireille
Mathieu, Frangoise Hardy, Sylvie Vartan) der groBten Gunst des Publikums erfreut.
Der jahrliche Umsatz an Schallplatten und Musik-Kassetten mit Chansons von ihr ist
stindig gestiegen. Ihr Pseudonym hat sich in den Landern franzosischer Zunge durch-
gesetzt und kennzeichnet sie dort als Sangerin. Der Beschwerdefiihrerin ist deshalb nicht
beizupflichten, wenn sie geltend macht, der Ruf dieser Sdngerin unter dem Pseudonym
Sheila sei heute ziemlich verblaBt. Gegenteils individualisiert dieser Deckname Anni
Chancel in der Vorstellung gewisser Kreisc jetzt gentigend.

Es ist nun nicht ausgeschlossen, daf3 das Zeichen SHEILA DIFFUSION in diesen
Kreisen den Eindruck erwecken koénnte, die mit ihm versehenen Damenkleider witrden
von Annie Chancel auf den Markt gebracht. Denn durch BGE 92 1T 305 fT. ist bekannt
geworden, daf} sie und ihre Eltern ein Unternehmen der Damenkleiderbranche unter-
stiitzen. Jedenfalls konnte aus der Marke geschlossen werden, Annie Chancel unterhalte
Bezichungen zur Beschwerdefiihrerin oder die von dieser vertricbenen Kleider wiirden
von der Singerin empfohlen oder getragen. Die Méglichkeit von Irrefithrungen dieser
Art geniigt, um eine Marke unzulissig zu machen; es ist nicht nétig, daf§ das Publikum
sich vorstelle, dic in der Marke genannte Person sei Inhaberin des Geschiftes, das die
Ware anbietet (Urteil der I. Zivilabteilung vom 22.Februar 1972 1.S. André Hofer-
Lebensmittel-Gesellschaft m.b.H., Erw. 4b, veréflentlicht in PMMBI 1972 T 33). Die
Marke SHEILA DIFFUSION gcht auf irrefithrende Reklame aus und verstoft daher
gegen die guten Sitten. Sie 1aBt sich in dieser Hinsicht mit der Marke KUEBLER-RAD
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oder KUEBLER vergleichen, die auf den Rennfahrer Ferdinand Kiibler anspielte
(BGE 77 1 7711.). DaB auBcr Annie Chancel auch andere Personen berechtigt sind, sich
Sheila zu nennen, dndert nichts. Dic Beschwerdefithrerin heif3t nicht Sheila und bezicht
ihre Warc auch nicht von einer Person dieses Namens. Sic hat daher kein berechtigtes
Interesse, ihn als Markenbestandteil zu gebrauchen. In dieser Hinsicht unterscheidet
sich die vorliegende Sache vom Falle der Kibler-Marke, deren Inhaber selber auch
Kibler hie3, aber dennoch 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 trrefiihrende Wirkung. Ste spielt auf den Gewdsserschutz an und gibt vor,
das Wasser zu schiitzen, was bet Waschmutleln threr Jweckbestimmung nach
nicht miglich ist.

La marque combinée comprenant la désignation PROTECTOR et la photogra-
phie d’un torrent de montagne est propre @ tromper le public lorsqu’elle est destinée
a des produils de lavage. Elle évoque la protection des eaux et fail accroire que le
produit gu’elle désigne sauvegarde la pureté de I’ eau, ce qui est impossible en raison
de la fonction méme de ce produit.

PMMBI 1972 I 54, Verfiigung des Eidgenossischen Amtes vom 7. August
1972.

Aus den Erwdgungen:

1. Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 MSchG verbietet die Eintragung einer Marke unter anderem,
wenn sie gegen die guten Sitten versté3t. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes
trifft dies namentlich dann zu, wenn die Marke gceignet ist, den Kéufer der Ware in
irgendeiner Weise irrezufithren (BGE 96 I 254, 757 fund 97 1 80). Sittenwidrig sind daher
Marken, die eine bestimmte Beschaffenheit, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise der
Erzcugnisse, denen sic als Kennzeichen dienen, vortiuschen.

2. Das zur Eintragung angcmeldete Zeichen ist eine kombinierte Wort-Bildmarke.
Es zcigt den Wasserflull eines Bergbaches in photographischer Wiedergabe, der den
Wortern PROTECTOR und dem Firmennamen sowie der stilisierten Darstellung einer
Waschmaschine als Hintergrund dient. Der Schriftzug der Bezeichnung PROTECTOR
ist sehr grof3 gchalten, weshalb dieser Ausdruck besonders ins Auge springt. « PRO-
TECTOR» findet sich in der englischen Sprache als Synonym fir « Beschiitzer, Génner,
Schutzmittel oder Schutzvorrichtung». Er stammt urspriinglich vom lateinischen Verb
«protegere» (= schiitzen, beschiitzen).

Dic Marke ist laut Warenliste fiir Wasch-, Bleich- und Putzmittel, Kosmetika sowic
Parfiimerien bestimmt, und sie wird bereits zur Kennzeichnung eines Waschmittels ver-
wendet. Die im Markenbild wiedergegebene Waschmaschine weist auf eine bestimmte
Warenart hin. Fiir andere Produkte als Waschmittel wirkt dieser Hinwelis irrefithrend
oder defensiv.
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Aber auch fiir Erzcugnisse, die tatsdchlich zum Waschen dienen, mufl die Marke
tduschend gewertet werden. In Verbindung mit klarem frischem Wasser eines Berg-
baches und als Marke fiir Waschmittel spielt der Ausdruck PROTECTOR klar erkenn-
bar auf den Gewisserschutz an. Er erweckt den Eindruck, es handle sich um ein das
Wasser schiitzendes Produkt. Dicser Eindruck ist insofern unzutreffend, als Waschmittel
das Wasser bclasten und in gréBerem oder kleinerem Ausmale stets zu dessen Ver-
schmutzung beitragen. Eine Ware, die ihrer Bestimmung nach das Wasser nachteilig
beeinfluBit, kann es nicht gleichzeitig auch beschiitzen. Beschiitzer im landldufigen Sinne
ist nicht bereits der, der wenigcr schadet als andere, oder der eine Schiadigung unterldfit.
Diese Funktion hat nur, wer vor Drittcinwirkungen schiitzt. Ein Waschmittel, das weniger
Phosphate enthilt als Konkurrenzprodukte, belastet das Wasser auch weniger. Es schont
zwar auf diese Weise die Gewisser, aber es vermag sie nicht vor der Verschmutzung zu
bewahren, zu der es ja nach wic vor selber beitrdgt. Von einem «Beschiitzer» oder
«Schutzmittel» kann unter solchen Umstdnden keine Rede sein.

Die Marke 148t die Kiuferinnen glauben, das Waschmittel PROTECTOR mache
nicht nur die Wische, sondern auch das Wasser sauber. Sie appelliert an deren Um-
weltschutzbewuBtsein und weckt falsche Vorstellungen iiber die Wirkungsweise dcs
Produktes. Neben der Registerbehorde haben iibrigens auch das Eidg. Amt fir Ge-
wisserschutz, die Schweizcrische Gesellschaft fiir Umweltschutz und das Radio der
deutschen Schweiz die Marke PROTECTOR und die Art und Weise, wie fir sie gewor-
ben wird, als irrefithrend beanstandet.DieVorbringen der Hinterlegerin zu den Begriffen
des Gewisserschutzes und der Verhiitung tun vorliegend, wo es um die Deutung des
Wortes «Protector» geht, nichts zur Sache.

3. Weil die vorliegende Wort-Bildmarke im Zusammenhang mit Waschmitteln ge-
eignet ist, das Publikum zu tduschen und weil sie zudem in Verbindung mit den tibrigen
im Warenverzeichnis aufgefiihrten Erzeugnisse irrefiihrenden oder defensiven Charakter
hat, kann sie nicht zur Eintragung zugelassen werden,

III. Wetthewerbsrecht

UWG Art. 1, Namensrecht, PVUe Art.8 und Art. 10bis.

Die Luzerner Firma Standard Commerz Bank verletzt die Rechie der deutschen
Grofbank Commerzbank Aktiengesellschaft.

La raison sociale lucernoise Standard Commerz Bank lése les droits de la banque
allemande Commerzbank Aktiengesellschaft.

BGE 98 11 57ff., ATF 98 11 57, rés. fr. JT 1972 1 632, Urtcil der 1. Zivil-
abteilung vom 1.Februar 1972 1.S. Standard Commerz Bank gegen
Commerzbank Aktiengesellschaft.

Aus den Erwdagungen:

1. Die Bundesrcpublik Dcutschland gehort wie die Schweiz der Pariser Verbands-
iibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) an. Dieses Abkommen
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galt im Verhiltnis der beiden Staaten vom 17.Februar 1963 an in der Fassung von
Lissabon von 1958 (AS 1970 S.1682f.). Scit 19.September 1970 ist die Fassung von
Stockholm von 1967 maf3gebend (AS 1970 S.620; La Propriété industrielle 1970 S. 210).

Die Klégerin genieBt daher — und genoB schon vor dem Inkrafttreten der neuesten
Fassung der Ubcreinkunft — in der Schweiz in bezug auf den Schutz des gewerblichen
Eigentums die gleichen Vorteile, welche die schweizerischen Gesetze den Schweizern ge-
wihren (Art.2 Abs.1 PVUe). Insbesondere ist thr Handclsname in der Schweiz ohne
Verpflichtung zur Hintcrlegung oder Eintragung geschiitzt (Art.8 PVUe) und hat sic
Anspruch auf einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb (Art. 10bis
PVUe).

Art.8 PVUe hat nach der ncueren Rechtsprcchung des Bundesgerichtes nicht den
Sinn, der auslandische Handclsname seil auch ohne Eintragung in das Handelsregister
wie ein im Inland cingetragencr zu schiitzen. Dic Bestimmung verlangt nur, dal} jedes
Verbandsland dem nicht eingetragenen Handelsnamen des Angchérigen eines anderen
Verbandslandes auch ohne Eintragung den gleichen Schutz gewihre, den es dem nicht
eingetragencn Handelsnamen der cigenen Staatsangehérigen bietet. Es verhilt sich auch
dann nicht anders, wenn der Handelsname im Ursprungslande formlich registriert wor-
den ist. Diesc Eintragung ist nicht kraft der Verbandsiibereinkunft einer Eintragung in
den andercn Verbandsldndern gleichzustellen (BGE 79 I1 3071, 90 II 197, 318).

Auch Art. 956 OR stellt die ausldndische Eintragung einer Eintragung in der Schweiz
nicht gleich. Da die Kl4gerin hier nicht im Handelsregister eingetragen ist — sic unterhélt
keine schweizerische Zweigniederlassung —, steht ihr daher das in diescr Bestimmung
vorgeschence Recht zum ausschlieBlichen 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
Wettbewcrbes erfiillt oder die Kligerin in den personlichen Verhiltnissen verletzt hat
(BGE 23.5. 1757, 52 11 398, 79 11 309, 314f., 90 1T 199, 318, 91 IT1 123).

Die Klagerin hat denn auch ihre Rechtsbegehren nur aus unlauterem Wettbewerb
(Art.1 Abs.2 lit. d UWG) und aus dem Personlichkeitsrecht auf thren Namen (Art.29
ZGB) abgcleitet, und das Obcrgericht hat sic nur unter erstcrem Gesichtspunkt ge-
schiitzt.

2. Die Beklagte bestreitet, mit der Kldgerin im Sinne des Art. 1 UWG im Wettbewerb
zu stehen, denn sie sei vorwicgend in der Zentralschweiz titig, wihrend die Kligerin
Bankgeschifte in der Schweiz nicht abschlicsse und mangels einer Erlaubnis der eidge-
ndssischen Bankenkommission auch gar nicht «in threm Namen nach aullen auftretend
abschlieflen durfe.

a) Das Obergericht ist der Auffassung, dic riaumliche Voraussetzung eines Wett-
bewerbes sei schon dann erfillt, wenn der Kunde das Tun des einen Unternehmens dem
anderen zurechnet oder eine Verbindung zwischen beiden annimmt, so daB er sich auf
Grund der Leistungen oder Handlungen des einen sein Urteil iiber jene des andern bilde,
die beiden Unternchmen also in einen Zusammenhang bringe, der nicht besteht. Es bejaht
deshalb ein rdumliches Wettbewerbsverhiltnis im vorliegenden Falle schon mit der Be-
grindung, es bestehe eine tatsdchliche Vermutung, daB3 deutsche Touristen in Luzern
die Dienste der Beklagten in Anspruch nchmen und wegen der Ahnlichkeit der beiden
Handelsnamen auf eine Verbindung zwischen den Unternehmen der Parteien schlieflen.
Es beruft sich auf TRoLLER, Immaterialgiiterrecht II, 1. Auflage S.896 (= 2. Auflage
S.10401.).
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Diese Auffassung ist zu verdeutlichen. Zwei Unternehmen stechen nur dann mitein-
ander im Wettbewerb, wenn sie fiir ihre (gleichartigen) Leistungen wenigstens teilweise
im gleichen geographischen Gebietc Kunden suchen oder die Gefahr besteht, daf} je-
mand sich trotz der getrennten Werbegebicte statt vom cinen vom anderen Unternehmen
bedienen lasse (vgl. BGE 76 11 96, 79 1II 314, 88 II 32 Erw. 2, 90 IT 323f.}. Der Schlufi,
den das Publikum aus der Ahnlichkeit der beiden Namen ziehen mag, sagt nichts dariiber
aus, ob die cinc oder andere Voraussetzung zutreffe. Wenn z. B. zwei Lichtspieltheater
in Briissel und Lausanne dhnlichc Namen haben und das Publikum daraus schlieBt, sic
gehorten ein und demsclben Unternehmer oder es bestehe eine wirtschaftliche Verbin-
dung zwischen ihren Eigentiimern, stehen dic beiden Theater dennoch nicht mit ein-
ander im Wettbewerb, denn sie werben nicht im gleichen geographischen Gebiete und
cs besteht auch nicht die Gefahr, daf3 die Kunden wegcn der Vorstcellung, die sie sich
iiber die beiden Unternehmen machen, vom einen zum anderen iiberlaufen (vgl. BGE
76 11 77ff.). Anderer Meinung ist wahrscheinlich auch TrorLER nicht, denn er fiithrt
aus, ein Wettbewcrbsverhiltnis setze das Umwerben derselben Kunden und damit das
Handeln in cinem Gebiet voraus, auf dem Personen die Méglichkeit haben, sich fur das
eine oder andere Angebot zu entscheiden; kein Wettbewerb liege vor, wenn Unter-
nehmer zwar dieselbe Art von Waren, aber an gebietsmiBig getrennte Kundenkreise
anbieten; dabei komme es vor allem darauf an, ob der Kunde die angebotene Ware
oder Leistung gleich an dem Orte entgegennchmen méchte, wo er sich aufhilt, oder ob
die rdumliche Entfernung ihn nicht von der Bestellung zuriickhalten wiirde (a.a.O.
2.Auflage S.1040f.). Wenn Trorier anschlieBend daran ausfiihrt, die wettbewerbs-
miBige Verbindung kénne noch loser sein, und sich dann dhnlich ausdriickt wie das
Obergericht, will er offenbar nicht davon abriicken, daf die beiden Unternehmen mit-
einander raumlich iiberhaupt im Wetthewerb stehen miissen. Er will nur sagen, welche
Vorstellungen den Kunden bewegen kénnen, trotz der raumlichen Entfernung der
beiden Unternehmen statt mit dem einen mit dem anderen abzuschlicfen.

Der Kligerin kénnen schon auBerhalb der Schweiz Kunden entgehen, wenn sie die
Namen der Parteien verwechseln oder zu Unrecht auf wirtschaftliche enge Beziehungen
unter den Partcien schlieen. Statt dafl sich ein Kunde an die Klédgerin im Ausland
wendet, nimmt er die Dienste der Beklagten in der Schweiz in Anspruch in der Meinung,
die Beklagte sei eine Zweigniederlassung der Klagerin oder werde von dieser beherrscht.
Es verhalt sich anders als im Beispiel der Lichtspieltheater, deren Kunden aus einem
geographisch kleinen Gebiet kommen und nicht wegen einer Verwechslung das im
Ausland liegende Theater eines anderen Unternehmens besuchen. Die Kldgerin ist nicht
eine klcine Lokalbank, sondern cine GroB3bank mit 700 Zweigniederlassungen in der
Bundesrepublik Deutschland und Vertretungen in zahlreichen Landern. Thr Kunden-
kreis erstreckt sich iiber die Grenzen Deutschlands hinaus. Selbst wenn die Kldgerin
nicht auch in der Schweiz geschéftlich titig wire, bestinde daher die Gefahr, daf3 jemand
in der Meinung, mit der Kldgerin abzuschlieen, dic Beklagte anspreche, falls er die
Parteien nicht voneinander zu unterscheiden vermag oder glaubt, die Kldgerin beherr-
sche die Beklagte und dicse arbeite daher gleich zuverlissig wie jene.

Die Parteien stehen daher schon unter diesem Gesichtspunkt miteinander im Wett-
bewerb, gleichgiiltig ob die Kligerin in der Schweiz Geschifte abzuschlicBen pflegt.

b) Das Fehlen schweizerischer Betricbsstdtten der Kldgerin bedeutet zudem nicht,
daf3 diese in der Schweiz keine Kunden habe. Das Bundesgesetz tiber die Banken und
Sparkassen verbietct ihr nicht, an Personen in der Schweiz heranzutreten und mit ihnen
Geschiifte zu titigen. Es ist nur anwendbar auf die schweizerischen Banken und auf die
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in der Schweiz bestchenden Sitze, Zweigniederlassungen, Agenturen und Vertreter aus-
lindischer Banken (Art.1 und 2). Ausldndische Banken diirfen auch dann, wenn sie
diesem Gesetz nicht unterstehen, in der Schweiz Kunden werben und mit solchen Ge-
schifte abschlieBen, sel es, dafi sic vom Auslande aus selber handeln, sei ¢s, daB sie die
Dienste schweizerischer Banken in Anspruch nehmen. Wenn die Kligerin in der Schweiz
wirbt oder unmittelbar oder mittelbar Bankgeschifte einzugehen pflegt, steht sie hicr
mit der Beklagten im Wettbewerb (BGE 91 I1 123 Erw. 2).

Werbung der Klidgerin in der Schweiz ist nachgewicsen. Es steht fest, daB3 die Klagerin
sich schon oft in schweizerischen Finanz- und Tageszeitungen durch Inserate als deutsche
GroBbank mit weiten internationalen Verbindungen empfohlen hat.

Konkrete Geschifte zwischen der Kligerin und schweizerischen Kunden sind be-
greiflicherweise keine namhaft gemacht worden. Die Parteien sind sich aber einig, daf3
die Kléagerin in der Schweiz mit Korrespondenzbanken verkehrt. Das Obergericht stellt
ferner fest, daf3 sie hier in Wirtschafts- und Finanzkreisen bekannt ist und auch nennens-
werte Geschiftsbeziehungen zur Zentralschweiz unterhilt, denn cs sei notorisch, daf3
die Wirtschaft der Schweiz mit jener der Bundesrepublik Deutschland verflochten sei.

Die Klégerin steht somit auch dank threr Werbung und ihrer Beziehungen zu in-
landischen Banken und anderen Kunden mit der Beklagten in der Schweiz im Wett-
bewerb. Ob das Publikum von vorneherein weil3, an welche Korrespondenzbanken es
sich wenden muf}, um mit der Kldgerin ins Geschift zu kommen, ist unerheblich.

3. Aktiengesellschaften kénnen unter Wahrung der allgemeinen Grundsétze der
Firmenbildung ihre Firma frei wihlen (Art.950 Abs.1 OR). Sie diirfen darin auf die
Natur ihres Unternehmens hinweisen, gleichgiiltig ob schon altere Firmen mit gleicher
oder dhnlicher Geschiftsbezeichnung bestehen. Dieser besonders in der Rechtsprechung
zum Firmenrecht anerkannte Grundsatz gilt auch, wenn sich die Frage der Zulissigkeit
eines Firmenbestandteils nur unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes stellt.
Der Hinweis auf die Natur der geschéftlichen Téatigkeit kann grundsitzlich nicht gegen
Treu und Glauben (Art.1 UWG) verstoBlen, selbst wenn sich andere Unternehmer
gleicher Angaben bedienen (BGE 81 11 468, 87 11 350, 97 II 1591.).

Wie das Firmenrecht (Art. 956 Abs.2 OR) verlangt aber auch das Wettbewerbsrecht,
daf3 durch gleichartige Hinweise nicht die Gefahr von Verwechslungen geschaffen werde
(Art.1 Abs.2 lit. d UWG). Wer in der Firma die Natur seines Geschiftes angibt, mufl
durch emnen Zusatz oder sonstwie dafiir sorgen, daf3 es dennoch geniigend vom Geschift
des Mitbewerbers unterschieden werden kann (BGE 36 11 71, 37 I1 538, 40 11 605 Erw. 4,
54 11 128, 59 IT 159, 63 II 25 Erw. 3, 90 1T 204).

Eine weitere Schranke ist der Verwendung ciner Sachbezeichnung ferner dann ge-
setzt, wenn sie in der Firma des anderen durch langen Gebrauch zum Individualzeichen
geworden ist, d. h. die Bedeutung cines schlagwortidhnlichen Hinweises auf den Firmen-
inhaber und sein Geschift erlangt hat (BGE 59 I1 160f., 77 IT 326, 82 II 3411, 87 IT 351
Erw.3, 90 II 205, 97 II 158 Erw.f.). Sie darf dann selbst in Verbindung mit Zusitzen
nicht als charakteristischer Bestandteil in die jiingere Firma aufgenommen werden;
deren Inhaber muB sich damit begniigen, seine geschéftliche Tétigkcit rein beschreibend
in ciner Art und Weise bekanntzugeben, die nicht zu Verwechslungen fithren kann
(BGE 59 II 161T. Erw.3 und 4).

4. Der Ausdruck « Commerz», der vom lateinischen Wort «commercium» abstammt,
war urspriinglich in Deutschland eine Sachbezeichnung. Er wurde dort noch im 19. Jahr-



— 156 —

hundert in Zusammensetzungen wic z.B. Commerz-Allianz, Commerz-Bilanz, Com-
merz-Kammer, Commerz-Rat, Commerz-Schule verwendet (Hevse/BorTcER, Fremd-
worterbuch, 5. Auflage, Leipzig 1879, under «Commer...»). In den neueren Auflagen
des « GroBen Duden, Rechtschreibung» kommt nur noch dic Schreibweise « Kommecrz
vor. Das GroBe Duden-Lexikon, 2. Auflage, fithrt aus, « Kommerz» sei ein veralteter
Ausdruck fur Handcl, Verkehr und sci im 17. und 18. Jahrhundert bfters in Zusammen-
setzungen aufgetreten. Das Schweizer-Lexikon weist das Stichwort « Commerz» oder
«Kommerz» nicht auf, wohl abcr das Wort « Kommerzialisierung». Wenn in der
Schwciz «Commerz» iiberhaupt jemals Bestandteil der Sprache geworden sein sollte,
ist es heute jedenfalls nicht mchr gebrdauchlich. Ob ¢s hier dennoch als Sachbezeichnung
gelten kann, wie das Obergericht zwar nicht in seinen wettbewerbsrechtlichen Erwi-
gungen, aber in andcrem Zusammenhangc annimmt, ist fraglich, kann aber offen
bleiben.

Das Obergericht schliet nimlich aus dem Umstand, da3 das Wort « Commerz» im
deutschen Sprachraum normalerweise nicht mehr gebraucht wird, es habe als Firmen-
bestandteil der Kligerin kennzeichnenden Charakter erlangt. Diese Feststellung be-
trifft tatsdchliche Verhiltnisse und bindet daher das Bundesgericht (BGE 90 IT 205).
Sie leuchtet auch ein. Die Kligerin ist die Nachfolgerin der im Jahre 1870 gegriindeten
«Commerz- und Disconto-Bank in Hamburg», die spater « Commerz- und Disconto-
Bank A.G.» hief3. Alsdieses Unternehmen im Jahre 1920 mit der Mitteldeutschen Privat-
bank A.G. verschmolzen wurde, hieB3 die neue Firma « Commerz- und Privatbank A.G. »
(Das GroBe Duden-Lexikon, 2. Auflage, unter « Commerzbank A.G.»). AnldBlich der
Grofibanken-Reform im Jahre 1952 nahm eine der drei Nachfolgebanken die Firma
«Commerz-und Credit-Bank A.G.» an (Der GroB3e Brockhaus, unter « Commerzbank»).
Als im Jahre 1958 die drei Nachfolge-Institute sich wieder zusammenschlossen, wihlte
die Kligerin die Firma « Commerzbank Aktiengesellschaft». Der Bestandteil «Com-
merz» kommt also in der Firma der Kldgerin und ihrer Vorgdngerinnen seit hundert
Jahren vor. Wihrend dieser Ausdruck in der Umgangs- und Geschéftssprache nach und
nach veraltet, konnte er sich zum Schlagwort fur die Kldgerin und ihr Unternehmen
entwickeln. Die Beklagte versucht das in der Berufung nicht zu widerlegen.

Da «Commerz» auch in der Firma der Beklagten charakteristischcr Bestandteil ist,
besteht die Gefahr, daB der Durchschnittskunde in der Beklagten eine Tochtergesellschaft,
Zweigniederlassung oder Vertreterin der Kldgerin sehe. Der weitere Bestandteil «Stan-
dard» dndert nichts. Gewif3 beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Firma
macht, ob sie verwechselbar ist (BGE 92 1197, 97 1T 155). «Standard» hat aber nicht so
groBes Gewicht, daf3 « Commerz» unter allen Umstidnden als nebensachlich empfunden
und iibergangen wird. Ein Teil der Kunden wird mehr vom Wort « Commerz» be-
eindruckt. Die an sich méglichc Meinung, die Beklagte werde von der «Standard Bank
Limited» in London beherrscht oder regelméfig zur Abwicklung von Geschiften in der
Schweiz benutzt (BGE 98 11 67 fI.), verwischt zudem den ebenfalls in Betracht kommen-
den Eindrucknicht, die Beklagte stehedaneben auch mitder Kligerinin engen juristischen
oder wirtschaftlichen Beziehungen. Die Kldgerin braucht sich die Entstehung dieser
Meinung nicht gefallen zu lassen (BGE 59 II 161, 88 IT 294 f., 90 IT 202, 92 II 96, 94 II
131,9511571,97 I1157). Sie kénnte den Kunden zur Annahme verleiten, wenn er durch
die Kldgerin bedient werden wolle, brauche er sich nur an die Beklagte zu wenden, oder
diese arbeite gleich vorteilhaft wie die Kldgerin.

Daf} es in der Schweiz GroBbanken gibt, deren Namen sich nach der Auffassung der
Beklagten nur unwesentlich voneinander unterscheiden, biirgt nicht notwendigerweise
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fiir ein hochentwickeltes Unterscheidungsvermégen aller Bankkunden. Namentlich aber
sagt diescr Umstand nicht, dafl jene Kunden, die sich der rechtlichen und wirtschafi-
lichen Unabhingigkeit der betreffenden schweizerischen GroBbanken bewuf3t sind,
ohne weiteres auch den Gedanken verwerfen, die kleine «Standard Commerz Bank »
sei ein von der grofen deutschen « Commerzbank Aktiengesellschaft» beherrschtes oder
benitztes Institut.

Wenn die Beklagte sodann auf BGE 40 IT 123, verweist, wo in der Fihrung der
Firma «Alliance Horlogére» kein firmenrechtlicher oder wetthewerbsrechtlicher Ver-
stof} gegen die Rechte der dlteren Genossenschaft « Union Horlogére» gesehen wurde,
so verkennt sic, dal3 das Bundesgericht in allen Bestandteilen dieser Firma reine Sach-
bezeichnungen (Hinweise auf den Geschiftszweig und dic genossenschaftliche Organisa-
tion) sah und ausfiihrte, die Namen scien nur deshalb dhnlich, weil Art und Zweck der
Geschifte selber Zhnlich seien. Im vorliegenden Falle verhilt cs sich anders. Dic Be-
klagte brauchte sich nicht als (Standard) Commerz Bank zu bezeichnen, um auszu-
driicken, dal3 sie dem Handel und Verkehr diencnde Bankgeschifte abwickeln wollc.
Zudem hat sich der eigenartige Ausdruck « Commecrz», weil er fremd und veraltet wirkt
und von der Kldgerin und ihren Vorgédngerinnen sehr lange gebraucht wurde, zum Indi-
vidualzeichen cntwickelt, was bei « Union Horlogére» in der Uhrenstadt Biel nicht
zutraf.

5. Da das Wort «Commerz» in der Firma der Beklagten im Sinne von Art.! Abs.2
lit. d UWG zu Verwechslungen fiihren kann, hat die Klidgerin gemal Art.2 Abs. 1 lit.b
UWG Anspruch darauf, dafl dic Beklagte es aus ihrer Firma entferne und es im Geschéfts-
verkehr zur Bezeichnung ihres Betricbes nicht mehr gebrauche. Dic entsprechenden
Verbote des Obergerichts sind daher nicht zu beanstanden. Bei diesem Ergebnis ist un-
erheblich, ob Art. 10 bis PVUe direkt anwendbares matericlles Recht enthilt und, wenn
ja, weiter geht als Art.1 Abs.2 lit.d UWG (s. dazu BopEnnAUsen, Guide d’application
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée
a Stockholm en 1967 S. 149, und Stockyri, Der Schutz des auslindischen Handelsnamens
in der Schweiz auf Grund der Pariser Verbandsiibercinkunft von 1883 S.16; ferncr
BGE 76 11 94).

Unnoétig war es, der Beklagten fiir den Fall, daf3 sie gegen das Verbot iiber die Druck-
sachen verstoBen sollte, auch deren Beschlagnahme anzudrohen. Art.292 StGB verlangt
nur den Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels. Das Gesetz ist jedoch durch die
Aufnahme der iiberfliissigen Androhung nicht verletzt, da der Strafrichter frei zu ent-
scheiden haben wird, ob die Drucksachen zu beschlagnahmen seien. Die Beklagte be-
schwert sich denn auch tiber diesc Androhung nicht.

6. Das Obergericht ist der Auffassung, der Unterlassungsanspruch der Klédgerin
kénne nicht mit dem Namensrecht (Art.29 ZGB) begriindet werden, weil am Wort
«Commerz» in der Schweiz noch ein geringes Freihaltebediirfnis bestehe, da es sich
durch die Einflisse der franzésischen und der italienischen Sprache als Sachbezeichnung
gehalten habe.

Die Frage geht indessen nicht dahin, ob die Beklagte das Wort « Commerz» im miind-
lichen oder schriftlichen Umgang mit Dritten in irgendwelchem Zusammenhang ge-
brauchen diirfe, weil es angeblich zum schweizerischen Sprachschatz gehort, sondern ob
sie dadurch, daB sie es in ihre Firma aufnahm und sich «Standard Commerz Bank»
nannte, die Kldgerin in ihrem Personlichkeitsrecht am Namen « Commerzbank Aktien-



— 158 —

gesellschaft» verletzt habe und auch in Zukunft verlctzen wiirde, wenn sie es als Bestand-
teil ihres Namens weiterhin gebrauchte. Diese Frage ist zu bejahren, da der Ausdruck
«Commerzbank» zu cinem auf die Kldgerin und nur gerade auf sie hinweisenden In-
dividualzeichen geworden ist (BGE 97 II 159 Erw.3). Die Klage geht denn auch nur
dahin, der Beklagten den Gebrauch als Bestandteil des Namens ~in der Firma oder im sonsti-
gen Geschiftsverkchr — zu untersagen. Die Verwendung anders als Name oder Namen-
bestandteil soll und kann ihr nicht verboten werden.

Indessen kommt nichts darauf an, daf3 die Beklagte das Namensrecht der Klagerin
verletzt hat und weiterhin verletzen wiirde, wenn sie auch in Zukunft als «Standard
Commerz Bank» auftrite, denn das ist ihr schon auf Grund des Gesetzes iiber den un-
lauteren Wetthewerh verboten.

UWG Art. 1 Abs.2 lit.d

Die Luzerner Firma Standard Commerz Bank verletzt die Rechie der Londoner
Grofbank The Standard Bank Limited.

La raison sociale lucernois Standard Commerz Bank lése les droits de la bangue

londonienne The Standard Bank Limited.

BGE 98 I1 67ff., ATF 98 1167, rés. fr. JT 1972 1 633, Urteil der I. Zivil-
abteilung vom I. Februar 19721.8. Standard Commerz Bank gegen The
Standard Bank Limited.

Aus den Erwdgungen:

Obsich zwci Firmen gentigend voneinander unterscheiden, beurteilt sich nach dem Ge-
samteindruck, den sie machen (BGE 921197, 97 II 155). Dieser von der Rechtsprechung
zum Firmenrecht aufgestellte Satz gilt auch, wenn zu entscheiden ist, ob die beiden
Namen sich im Sinne von Art.1 Abs.2 lit.d UWG cignen, zu Verwechslungen der Ge-
schiftsbetriebe zu fithren. Das bedeutet indessen nicht, daf3 nicht schon ein einziger Be-
standteil die Firma als Ganzes verwechselbar machen kann. Das trifft dann zu, wenn cr
nach Klang oder Sinn so hervorsticht, dafl er der Firma das Geprige gibt (BGE 82 II
154, 341, 88 IT 297, 97 II 155). Zu bertcksichtigen ist auch, daf3 die Firma nicht immer
vollstdndig ausgeschrieben oder ausgesprochen wird und daf3 das Publikum sie auch nicht
immer vollstindig aufnimmt oder im Gedéachtnis behilt. Die Eile des Geschiftsverkehrs
und die Ubermittlungsmittel (Telephon, Telegraph, Fernschreiber) fiithren zur Be-
schriankung auf das Wesentliche und férdern MiB3verstdndnisse.

Es kommt daher nicht darauf an, daf3 die Wérter « The» und «Limited» nur in der
Firma der Klagerin vorkommen. Beide sind ausgesprochen schwache Zeichen, ersteres als
Artikel, letzteres als Angabe der Gesellschafisform. Sie diirfen von jeder Aktiengesell-
schaft verwendet werden, sind nicht charaktcristisch und werden im Geschiftsverkehr
oft weggelassen, ibersehen oder vergessen.

Anderseits ist die Verwechselbarkeit nicht schon deshalb zu bejahen, weil die Firmen
beider Partcien das Wort «Bank» aufweisen. Es bezeichnet die Natur des Geschéfis-
betriebes und darf daher nicht von der Kliagerin allein beansprucht werden. Es ist als
Sachbezeichnung Gemeingut (BGE 37 11 538, 40 II 125, 604, 54 I 128, 59 I 159, 63 11
25 Erw. 3, 90 II 204). Die Kldgerin beansprucht es denn auch nicht fiir sich allein.
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Charakteristische und daher fir die Beurteilung der Verwechselbarkeit erhebliche
Bestandteile sind das in beiden Firmen vorkommende «Standard» und das nur von der
Beklagten gefithrte Wort « Commerz».

Das Wort «Standard» gehort der englischen Sprache an und ist im Deutschen und
Franzosischen ein gelaufiges Fremdwort. Dennoch darf dic Beklagte es nicht ohne wei-
tercs in ihrer Firma verwenden. Dic Firma der Aktiengesellschaft muf3 sich auch dann,
wenn sic aus Begriffen des allgemeinen Sprachschatzes bestcht, deutlich von den dlteren
Firmen der Mitbewerber unterscheiden (BGE 59 11 159, 82 11 341 Erw. 2, 88 11 297).

Im Englischen ist «standard» sowohl Haupt- als auch Eigenschaftswort. Unter den
zahlreichen Bedeutungen, die es in dicser Sprache hat (s. MURET/SANDERS/SPRINGER,
Langenscheidts Enzyklopaddisches Woérterbuch der englischen und deutschen Sprache),
braucht nur auf jene eingetreten zu werden, die in der Firma der Klédgerin in Betracht
kommen.

Die Kldgerin kann es nicht in ihren Namen aufgcnommen haben, weil die Wahrung,
der gesetzliche Feingchalt der Miinzen, der Miinzful3 als «standard» bezeichnet werden
und Banken mit Wihrungen und Miinzen zu tun haben. Die Kldgerin behauptet das
denn auch nicht, und die Beklagte versucht diesc Deutung geradezu zu widerlegen.
Wenn sich der durchschnittliche Bankkunde iiber den Sinn der Firma der Kligerin
uberhaupt Gedanken macht, wird er «Standard Bank» vielmehr als Musterbank, als
musterhaft oder vorbildlich gefihrte, einen gewissen Stand, ein bestimmtes Niveau
erreichende, eine maf3gebende, eine fithrende Bank verstehen. Die Firma der Kligerin
weist also nicht auf die Artihrer Bankgeschifte, aufihr Tatigkeitsgebiet hin, so daB3 sie als
Sachbezeichnung aufgefafit werden miilte, deren sich grundsitzlich auch die Mitbe-
werber bedicnen diirften. «Standard Bank» ist vielmchr ein origineller Ausdruck, den
die Klégerin als Hauptbestandteil ihres Namens gewihlt hat. Er ist zwar ziemlich all-
taglich, «verwissert», wie die Beklagte sagt, da schon viele Unternehmen anderer Ge-
schiftszweige 1hn in ihre Firma aufgenommen haben. Das dndert aber nichts daran, daf3
das Wort «Standard» dic Klagerin kennzeichnet. Ob man es englisch, deutsch oder fran-
zosisch ausspricht, ist unerheblich. Indem die Beklagte, weil sie in Luzern niedergelassen
ist, iiber die englische Aussprache hinwegsehen méchte, verkennt sie, da3 nicht dic Aus-
sprache, sondern der Sinn des Wortes mafgebend ist. In beiden Sprachen sagt es im hier
in Betracht fallenden Zusammenhang ungefihr dasselbe. Jedenfalls umschreibt es auch
im Deutschen nicht etwa die geschiftliche Tatigkeit der Kldgerin. Hicr wirkt es als
Fremdwort mindestens ebenso eigenartig wie im cnglischen Sprachgebiet.

Fragen kann sich nur, ob die Beklagte dadurch, daf3 sie zwischen den Firmenbestand-
teilen «Standard» und «Bank» das Wort « Commerz» fiithrt, die Méglichkeit von Ver-
wechslungen ausgeschlossen hat.

Das hidngt nicht davon ab, ob die Wérter «Standard» und «Commerz», wie die
Beklagte geltend macht, gleiches Gewicht haben. Verwechslungen wiren nur dann aus-
geschlossen, wenn so offensichtlich « Commerz» der einzige wesentliche Bestandteil der
Firma wire, daf3 «Standard» vollstindig verblassen wiirde und niemand in Versuchung
kommen kénnte, der Beklagten miindlich oder schriftlich oder auch blo8 in Gedanken
den abgekiirzten Namen «Standard Bank» beizulegen und sie deshalb mit der Kligerin
zu identifizieren oder in ihr eine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft der
Kldgerin zu sehen. Von einem derartigen Uberwiegen des Bestandteils « Commerz»
kann nicht die Rede sein. Die Gefahr, dafl der Bankkunde wegen des Wortes « Standard »
auf Identitat oder Verbundenheit mit der Kligerin schlieBe, wird nicht dadurch be-
seitigt, daf3 sich der Name der Beklagten wegen des Wortes « Commerz » auch von jenem
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der deutschen « Commerzbank Akticngesellschaft» zu wenig unterscheidet (BGE 98 11
63 Erw.4). Es kann Leutc geben, die beim Lesen oder Horen des Wortes « Commerz»
nicht an diese deutsche Gesellschaft denken, sich aber auch nicht bewuf3t sind, dal3 es
in der Firma der Klagerin fchlt. Das Wort «Standard», das in den Firmen beider Par-
teien an erster Stelle steht, kann sie derart becindrucken, daf3 sie ohne weitere Uberle-
gungen annchmen, sie hitten mit der Kldgerin oder mit einer ihr nahestehenden Bank
zu tun. Auch ist méglich, dall Bankkunden annehmen, dic Beklagte werde sowohl von
der Klidgerin als auch von der « Commerzbank Aktiengesellschaft» beherrscht und nenne
sich aus diesem Grunde «Standard Commerz Bank», oder sie sei durch Fusion der
Kliagerin mit der deutschen Gesellschaft entstanden, dhnlich wie im Jahre 1920 aus der
«Commerz- und Disconto-Bank A.G.» und der «Mitteldeutschen Privatbank A.G.»
die «Commerz- und Privatbank A.G.» geworden war (BGE 98 II 64). Die Kligerin
braucht sich die Entstehung solcher Eindriicke nicht gefallen zu lassen (BGE 59 IT 161,
88 1T 2941., 90 1T 202, 92 11 96, 94 IT 131, 95 II 571, 97 II 157). Sie kénnten den Kun-
den zur Auflassung verleiten, wenn er durch die Kligerin bedient werden wolle, brauche
er sich nur an die Beklagte zu wenden, oder diese arbeite gleich vorteilhaft wie die
Kligerin.

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

Die Firmen Numismatica Universal S.A. und Numismatica S.A. sind verwechsel-

bar.
Les raisons sociales Numismatica Universal S.A. et Numismatica S.A. prétent
a confusion.

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

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

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

Les raisons sociales CILAG-Chemie A.-G. et HALAG-Chemie A.G. ne prétent

pas a confusion.

SJZ 68 (1972) 314 = ROT, Rechenschaftsbericht des Obergerichtes
des Kantons Thurgau 1971, S. 56, Urteil des Obergerichtes des Kantons
Thurgau vom 11. Mai 1971.

Aus den Erwdgungen:

Art.951 Abs.2 OR schreibt die deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen schweize-
rischer Aktiengesellschaften vor; bei Kollisionen gewahrt Art.956 Abs.2 dem Inhaber
der altern Firma die Unterlassungsklage (zum Zweck der Vorschrift vgl. BGE 93 11 44).
Namentlich bei Phantasiebezeichnungen gentigt nicht Unterscheidbarkeit bei gleich-
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zcitigem Lesen oder Horen der Firmennamen; vielmehr miissen sie auch in der Erinne-
rung deutlich differieren (BGE 95 II 456, 568). Bei Domizil am gleichen Ort sind die
Anforderungen zu steigern; im iibrigen ist vom Gesamteindruck der Bezeichnungen aus-
zugchen (BGE 92 II 98, 95 II 568).

Hicr sind die « CILAG-Chemie A.-G.» und die «HALAG-Chcmie A.-G.» an ver-
schiedenen Orten nicdergelassen, verfolgen nach der duBlerlichen Bezeichnung zhnliche
Geschiftszwecke, differieren aber im tatsdchlichen Absatzbereich. Die Worte CILAG
und HALAG unterscheiden sich klanglich in ihren ersten Silben deutlich. Die identi-
schen Zusidtze «Chemie A.-G.» sind nur Sachbezeichnungen ohne Originalititsan-
spruch. Gesamthaft sind die verschicdenartigen Stammsilben charakteristisch, auch in
der Erinnerung. Die Unterlassungsklage der altern A.-G. ist daher abzuweisen.

Firmenrecht

Eine Kollektivgesellschaft kann sich auch gegeniiber einer an einem anderen Orte
domizilierten Aktiengesellschaft auf den Firmenschutz von Art.956 OR berufen.

Une société en nom collectif peut aussi invoquer la protection de sa raison de
commerce en vertu de [’art. 956 CO, d Iencontre d’une société anonyme, méme st
elle a son siége dans une autre localité.

GVP (St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis), 1969, 391f.; Ur-
teil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 1. September 1969.

Aus den Erwdgungen:

Mit ihrem Einwand, das Gesetz vermittelte ciner Kollektivgesellschaft nur lokalen
Schutz, will die Beklagte offenbar geltend machen, da3 im vorliegenden Falle, wo die
Parteien an verschiedenen Orten domiziliert sind, unter dem Gesichtspunkt des Firmen-
rechtes gar nicht zu priifen sei, ob sich ihre (der Beklagten) Firma deutlich von der
Firma der Kligerin, die eine Kollektivgesellschaft ist, unterscheide oder nicht. Die Be-
klagte kann sich hiefiir auf eine auch in der Literatur (vgl. Gunr, Das Schweizcrische
Obligationenrecht, 5. A., 5.686; Funk N 3 zu Art.946 und N 1 zu Art.951 OR; His
N 171 zu Art.946 und N 10f. zu Art.951 OR) vertretene Lehrmeinung stiitzen. Die
crwiahnten Autoren erkldren nidmlich unter Berufung auf den Wortlaut und die Ent-
stehungsgeschichte von Art.946 Abs.] und Art.951 Abs.1 OR, die AusschlieBlichkeit
der eingetragnen Einzelfirma und der Firma der Kollektivgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, sowie der Personennamen enthaltenden Firma
der GmbH sei auf den Ort des Geschiftssitzes beschriankt und erstrecke sich lediglich
bei der Aktiengesellschaft, Genossenschaft und Gescllschaft mit beschrankter Haftung,
die keine Personcnnamen in der Firma habe, auf die ganze Schweiz.

Nach diescr Gesetzesauslegung wire es der Kliagerin als Kollektivgescllschaft in der
Tat verwehrt, gegentiber ciner an eincm andern Ort domizilierten Firma, also auch
gegeniiber der Beklagten, den Firmenschutz nach Firmenrecht zu beanspruchen. Wie
nun aber darzutun sein wird, erscheint die erwdhntc Interpretation keineswegs als
zwingend ; es sprechen vielmehr gewichtige Griinde dafiir, daB eine Kollcktivgesellschaft
sich auch gegeniiber einer an einem andern Ort ansassigen Aktiengesellschaft auf den
Firmenschutz von Art. 956 OR berufen kann.
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In den Lehrbiichern zum Aktienrecht wird regelmifig ausgefiihrt, daf3 bei der Wahl
der Firma cinc Benennung gewihlt werden mull, die sich von «jeder» in der Schweiz
bereits eingetragenen Firma unterscheidet (z. B. v. STEIGER, Das Recht der Aktiengesell-
schaft in der Schweiz, S.41; Scnucany, Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht,
N 2 b zu Art. 626 OR). WieLanp, Handelsrecht, crkiart zu dem im wesentlichen gleich-
lautenden alten Recht (S.190), dic Firma von Aktiengescllschaft und Genossenschaft
miisse sich von jeder innerhalb der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unter-
scheiden. Er fugt bei (S.203), daB sich der Firmenschutz nach schweizerischem Recht
grundsitzlich auf das gesamte Gebiet der Schweiz crstrecke, er versage jedoch bel per-
sonlichen Firmen «gegeniiber Gewerbetreibenden, die an einem andern Ort sich ibres
biirgerlichen Namens als Firma bedienen». Wieland war somit cbenfalls der hicr ver-
tretenen Auffassung, dall der Schutz der persénlichen Firmen nur gegeniiber andern
personlichen Firmen, nicht aber gegeniiber Aktiengesellschaften lokal beschrankt
1st.

Gegen diese Ansicht kénntc allenfalls eingewendet werden, den Aktiengesellschaften
(sowie Genossenschaften und GmbH) werde damit die Bildung ihres Firmennamens
wesentlich erschwert, zumal ein zentrales eidgendssisches Firmenregister nur fur juristi-
sche Personen bestehe (Art.119 Abs.1 HRV). In diesem Zusammenhange ist nochmals
zu betonen, dall das Gesetz selbst klar verlangt, dic Firma einer der erwihnten juristi-
schen Personen habe sich von jeder in der Schweiz eingetragencn Firma deutlich zu
unterscheiden, und daB sich auch aus den Gesetzesmaterialien nicht schlissig eine ab-
weichende Interpretation ergibt. Wie schon ausgefiihrt, kann sich eine Akticngesellschaft
anderseits auch gegeniiber jeder Firma in der Schweiz auf ihr Firmenrecht berufen,
weshalb es hochst unbefriedigend wire, wenn man annehmen miiflte, es sei einer Per-
sonenfirma verwehrt, ihrerseits auler am Orte ihrer Eintragung aus Firmenrecht gegen
cine Aktiengesellschaft vorzugehen. Es liegen keine Griinde vor, die cine derartige Be-
nachteiligung der Personenfirmen rechtfertigen wiirden. Richtig und fiir die Praxis
bedeutsam ist allerdings, daB3 ein zentrales Register fiir simtliche schweizerischen Firmen
fehlt. Art. 119 Abs.3 HRYV sicht indessen ausdriicklich vor, daf3 das bestehende Register
im Falle des Bediirfnisses nach Weisung des eidgendssischen Justiz- und Polizeideparte-
mentes erweitert werden koénne, so daf allfdllige Unzukdmmlichkeiten, falls sich solche
in der Praxis Giberhaupt einstellen sollten, ohne weiteres zu beheben wiren.

Aus dem Gesagten ergibt sich daher fur den vorliegenden Fall, daf3 die Klagerin als
Kollektivgesellschaft grundsitzlich befugt ist, sich gegentiber der Beklagten als einer an
einem anderen Ort domizilicrten Aktiengesellschaft auf den Firmenschutz zu beru-
fen.

AO Art.2 Abs. 2 und Art. 3

Bestitigung der Rechisprechung hinsichtlich der « Aktionen» genannten Sonder-
verkdufe.

Wird die Verordnung — in casu Ari.3 AO — vor dem Sachurteil gedndert, so muf;
der Richter priifen, ob das neue Geseiz fiir den Angeschuldigten milder ist.

Confirmation de la jurisprudence concernant les ventes spéciales dites «actions».
Lorsque Uordonnance — en I occurrence I’art. 3 OL — est modifiée entre le prononcé
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du tribunal de jugement et I’ arrét de la cour de cassation, cette derniére doit examiner
si la lot nouvelle est plus favorable & Uinculpé.

BGE 97 1V 233, SJ 1972, 411, Urteil des Kassationshofes des Schweize-
rischen Bundesgerichtes vom 1. Oktober 1971 1.S. Schwab gegen Minis-
tére public du canton de Neuchatel.

AO Art. 1

Ein Wettbewerb unter Kiufern kann, ebenso wie die Ubergabe von Lotterielosen,
eine besondere Vergiinstigung im Sinne der AO sein.

Lorganisation d’un concours parmi des acheteurs, au méme titre que la remise de
billets de loterie, peut constituer un avantage momentané au sens de ’OL.

BGE 97 TV 246, ATF 97 IV 246, rés. fr. JT 1972 1 635, Urteil des
Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 24. Novem-
ber 1971 1.5, Halter gegen Ministére public du canton de Neuchatel.

KG Art.4 Abs. I und Art. 5

0b die Behinderung von sogenannten Werbe-Carfahrten eines Haushaltgerdtever-
kaufers durch den Carbesitzerverband als unzuldssige Wetthewerbshehinderung
im Sinne des Kartellgesetzes qualifiziert werden kinnte, wird offen gelassen.
Jedenfalls gehort auch das Gesamtinteresse an der Lauterkeit des Geschiftsge-
barens, das der Carbesitzerverband wahrnehmen will, zu den «iiberwiegenden
schutzwiirdigen Interessen» des Verbandes im Sinne des Kartellgesetzes.

Est laissée ouverte, la question de savoir si’entrave apportée par I’ Asscociation des
propriélaires de cars aux tours publicitaires en cars organisés par un marchand
d’appareils ménagers pourrait étre qualifié d’illicite, au sens de la Lot sur les cartels.
En tout cas, Pintérét général & un comportement loyal en affaires, que I’ Association
des propriétaires de cars entend sauvegarder, fail partie des «inléréts légitimes
prépondérants» de I association au sens de la loi sur les cartels.

VSK (Veroffentlichungen der schweizerischen Kartellkommission)
1971, 31111, Entscheid des Gerichtsprasidenten II von Burgdorf vom
1.Juli 1971 i.S. DOMO-Produkte GmbH, Vertriebsfirma fiir elektri-
sche Haushalt- und Kiichengerate, Zirich, gegen Verband der Car-
besitzer des Kantons Bern und angrenzender Gebiete, Burgdorf.

Aus den Erwdgungen:

Der Gesuchsgegner bestreitet nicht, daf3 er im Sinne von Art.2 evtl. Art.3 KG als
Kartell bzw. kartellahnliche Organisation anzusprechen ist. Tatséchlich deuten die als
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KampfmalBnahmen kollektiv organisierten Konkurrenzfahrten auf den Wettbewerb be-
einflussende Maflnahmen hin, so dafi die Anwendbarkeit des Kartellgesetzes grund-
sitzlich zu bejahen ist.

Die Voraussetzung fiir das Vorliegen einer erheblichen Behinderung oder gar des
Ausschlusses des Wettbewerbs hat der Behinderte nachzuwecisen. Im Falle der vorsorg-
lichen Mafinahme geniigt dabei das Glaubhaftmachen von Tatsachen, welche diese
Voraussetzungen erfiillen. Vorerst ist diese Frage zu priifen, und nach dercn Bejahung
muf allenfalls der dem Gesuchsgegner obliegende und von ihm auch angebotene Beweis
der Ausnahmen gemifB Art. 5 KG gewiirdigt werden.

Gegenstand des Kartellgesetzes, wenn auch nicht geschiitztes Rechtsgut, ist der Wett-
bewerb. Gemeintist der Wettbewerb auf dem Giitermarkt, wie er im Rahmen der schwei-
zerischen Wirtschaftsverfassung institutionell moglich ist und auch tatsichlich stattfindet
(ScutUrMANN a.a. O. Scite 37). Die Kartellbindung beeinfluBt den Markt oder ist dazu
geeignet, ihn zu beeinflussen. Der Begriff des Marktes darf nicht zu weit gefaBt sein, sonst
wiére der Geltungsbereich des Gesetzes uferlos. Nicht der Markt in seiner Gesamtheit
kann also Objekt der Kartellbindung sein (ScHURMANN a.a. Q. Scite 42). Der Markt ist
der Ort, wo Angebot und Nachfrage zusammentreffen. Ein Aufeinandertreffen ist nur
moéglich, wenn Anbieter und Nachfrager cin und dasselbe Gut (oder ein und dieselbe
Dienstleistung) meinen. Dicses Gut kann gattungsmiig weiter oder enger bestimmt sein
(MEerz, das schweizerische Kartellgesetz, Verlag Stampfli & Cie. Bern 1967, Seite 29).
Die von Fall zu Fall zu entscheidende Frage nach dem mafgeblichen Markt steht im
ubrigen in engem Zusammenhang mit den Problemen der Substitutionsgiiter. Das
Kartellgesetz sclbst definiert den Marktbegriff nicht. Fiir die Auslegung ist die Praxis zu
Art. ] UWG hinanzuzichen, insofern dicses Gesetz die Ausdriicke wirtschaftlicher Wett-
bewerb und Ware ebenfalls verwendet (vgl. ScutiRmanny a.a. O. Seite 43). Das Bundes-
gericht hat in verschiedenen Entscheiden, letztmals in Band 92 IT 309 die Anwendung
der Bestimmungen iiber den unlauteren Wettbewerb vom Erfordernis cines Wettbe-
werbsverhaltnisses abhangig gemacht und dieses auch ndher umschrieben. Im erwdhnten
Fall wurde ein Wettbewerbsverhaltnis zwischen dem Angebot musikalischer Unter-
haltung und einem solchen der Parfumbranche verneint (Les parties, en effet, n’exercent
pas leur activité lucrative dans le méme domaine et ne fournissent pas des prestations
analogues ou destinées a satistaire des besoins analogues; elles ne s’adressent en outre pas
au méme public, ...). Diese Meinung wird auch bereits im Band 86 II 110 deutlich, wo
das Bundesgericht in bezug auf Art.1 Abs.1 UWG ausfihrt: Erste Voraussetzung fir
die Anwendbarkeit des UWG ist danach das Vorlicgen einer Wettbewerbshandlung.
Als solche ist nach allgemein anerkannter Auffassung ein Verhalten zu betrachten, das
im Rahmen einer wirtschaftlichen Betitigung vor sich geht und dem Handelnden im
Verhiltnis zu den auf dem gleichen Wirtschaftsgebiet tdtigen Gewerbegenossen einen
Vorteil verschaffen soll. Dabei kann dieser Vorteil entweder in der Stirkung des eigenen
Betriebes oder in der Schwichung des Betriebes der Mitbewerber bestehen.

Dic Frage nach der kartellistischen Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4
Abs.1 KG ist ebenfalls im Sinne der soeben gemachten Ausfithrungen fiir den Markt
und Wettbewerb zu beurteilen. Die Gesuchstellerin hat ihren Geschiftszweck wie folgt
umschrieben: Vertrieb von Haushaltgeriten, insbesondere auch von elektrischen Haus-
haltgeriten, Herstellung von Waren dieser Kategorie, Ubernahme von gewcrblichen
Schutzrechten zur Erzeugung dieser Waren und Vergebung von Lizenzen. Der Ge-
suchsgegner ist demgegentiber ein Interessenverband der Garbesitzer einer niher um-
schriebenen Region. Die Gesuchstellerin betreibt den Handel mit Haushaltgeriten, der
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Gesuchsgegner cine in Vereinsform organisierte Interessengemeinschaft von Carunter-
nehmern, also von Dienstleistungsbetrieben. Die von der Gesuchstellerin beabsichtigten
Carfahrten haben mit ithrem Geschiftszweck grundsitzlich nichts zu tun, es handelt sich
dabei einzig um verkaufsfordernde Mafinahmen (Werbefahrten). Es kann nun schwer-
lich behauptet werden, der Verband der bernischen Carbesitzer sei eine Kartellbildung,
welche den Markt fiir Haushaltgeréte, an dem die Gesuchstellerin partizipiert, beein-
fluBt. Andererscits darf nicht iiberschen werden, da3 die kollektiven MaBnahmen des
Gesuchsgegners die Geschiftstétigkeit der Gesuchstcllerin, wie sie diese durchfithren
mochte, behindert. Es geht dabei freilich kcineswegs um eine gencrelle Behinderung,
sondern um die Behinderung in ciner WerbemafBnahme. Die Carfahrten stellen fir die
DOMO-Produkte GmbH ja keineswegs ein eigenes Produkt im Rahmen ihres tiblichen
Angcbotssortiments dar. Es stellt sich somit die entscheidende Frage, ob und inwieweit
WerbemaBnahmen wettbewerbspolitisch relevante Aspckte des geschiftlichen Handelns
berithren. Bejaht man diesc Frage, so mul} logischerweise auch dic Erheblichkeit im
Sinne von Art.4 Abs. 1 KG derBchinderung angenommen werden. Denn die Ausdechnung
des Begriffs des malgeblichen Marktes auf die WerbemaBnahmen bringt mit sich, daB3
das Argument, man koénne auf andere Werbemoglichkeiten ausweichen, nicht mehr
gehort werden kann. Ungeachtet des grundsitzlich vollig verschiedenen Geschiftsbe-
reichs der beiden Parteien miiflite konsequenterweise allein auf die von beiden ange-
botenen Carfahrten abgestellt werden, mit welchem Angebot Gesuchstellerin und Ge-
suchsgegner als miteinander im Wettbewerb stehend zu bezeichnen wiren.

Ob schon die Behinderung von WerbemaBnahmen allein wettbewerbspolitisch rele-
vante Aspekte des geschéftlichen Handelns beriihrt (ScHURMANN a.a. O. Seite 70) und
somit gemil} Art.4 Abs.1 KG als unzulissige Wettbewerbsbehinderung zu qualifizieren
ist, kann offen bleiben.

Auch bei Annahme eciner erheblichen Wettbewerbsbehinderung mii3te namlich
deren Widerrechtlichkeit gestiitzt auf Art.5 KG verneint werden. Der Gesuchsgegner
hat den ihm obliegenden Beweis, rechtlich geschiitzte Interessen zu vertreten, erbracht.
Die in Abs.2 von Art.5 KG genannten Beispiele fiir iberwiegende schutzwiirdige In-
teressen sind keineswegs abschliefend aufgezihlt. Die im Entwurf noch enthaltene aus-
driickliche Bezugnahme auf die Vereinbarkeit mit dem Gesamtinteresse wurde zwar
nicht Gesctz, eine materielle Abschwichung war aber nicht beabsichtigt; dic Begriin-
dung ging dahin, in den Worten «iiberwiegende schutzwiirdige Interessen» sei auch
das Gesamtinteresse enthalten (MERrz a.a. O. Seite 49).

In einer fir ein Gesuchsverfahren umfangreichen Dokumentation hat der Gesuchs-
gegner eine groBe Zahl von Zeitungspublikationen seiner Vernehmlassung beigelegt,
in denen dic Konkurrenzfahrten des Carverbandes gegen sogenannte Werbefahrten,
wie sie auch die Gesuchstellerin beabsichtigt, ausnahmslos begriffit werden. Glaubt
man diesen Berichten, so miissen tatsichlich erheblichc Zweifel an der Lauterkeit des
Geschifisgebarens der erwahnten Firmen angemeldet werden. AuBerungen der interkan-
tonalen Kontrollstelle fiir Heilmittel und eines Konsumentenverbandes unterstreichen
den fragwiirdigen Eindruck. Selbst wenn diese Publikationen und Ansichtsduf3erungen
die Gesuchstellerin direkt nicht betreffen, geben sic doch begriindeten Anlaf3 zur Vermu-
tung, daB auch sie mit den gleichen Werbemethoden ebenfalls das fragwiirdige Ge-
schiftsgebarcn iibernimmt. Es bedarf weder groBer Phantasie noch ndherer Abklidrung,
um vorauszuschen, daf3 auch sie — soll das angestrebte Ziel erreicht werden — ihre Werbe-
fahrten zu nicht kostendeckenden Preisen anbicten muBl. Diesc Werbeinvestition wird
durch entsprechende Preisgestaltung beim Verkauf der Haushaltgerite wieder heraus-
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gewirtschaftet werden miussen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dal3
der Gesuchsgegner seinen Mitgliedern fiir eine ganztiagige Konkurrenzfahrt immerhin
Fr. 13.— fur jede mitfahrende Person vergiitet. Gestiitzt auf die vom Gesuchsgegner
glaubhaft gemachten Tatsachen darfsein Vorgehen, sollte die Widerrechtlichkeit gemal3
Art.4 KG tatsdchlich bejaht werden mussen, als zulidssig angesehen werden. Das Ge-
such ist daher in jedem Falle abzuweisen.

IV. Urheberrecht
URG Art.2, Art. 25, Art. 30 und Art. 42

Urheberrechtlicher Werkcharakter einer auf der Bundeshausterrasse aufgenomme-
nen Photo dreier Schlagersinger verneint.

Lum Begriff des « Exklustvrechtes». Nichtangabe der Quelle. Voraussetzungen
einer Entschidigung fiir unerlaubte Wiedergabe.

Caractére &’ @uvre artistique d’une photographie de trois chansonniers prise sur la
terrasse du Palats Fédéral non reconnu.

A propos de la notion de «droit exclusif». Omission d’indiquer la source. Condi-
tions d’une indemnisation pour reproduction interdite.

SJZ 68 (1972), 3081T., Urteil des Obergerichtes des Kantons Ziirich
vom 2. Mirz 19721.58. W. AG gegen Z. AG und A.B.

Aus den Erwdgungen:

I.

Am 26.Mirz 1971 publizierte die Klidgerin in Nr.12 der von ihr herausgegebenen
Zeitschrift « W.» eine Reportage mit den Schlagersédngern P., S. und M. vor deren Ab-
reise nach Dublin, wo sic am 3. April 1971 die Schweiz am Eurovisions-Chansonfestival
zu vertreten hatten. Die Reportage war mit einer Photographie der Genannten, aufge-
nommen in Bern auf der Bundeshausterrasse, illustriert. Die Photographie war auf Be-
stellung der Klagerin von einer Photoagentur aufgenommen worden. Diesc Firma stellte
der Kldgerin am 15. Mérz 1971 dafiir eine Rechnung in der Hhe von Fr. 310.25.

Am 3. April 1971 erschien in Nr. 14 der Zeitschrift «S.», die seinerzeit von der Be-
klagten 1 herausgegeben wurde, ein Artikel {iber das Chansonfestival 1971. Dieser
Artikel war mit der Photographie von P., S. und M. illustricrt, welche der Bildbeschaffer
der Beklagten 1, der Beklagte 2, ohne Erlaubnis aus der « W.» herauskopiert hatte.

II.

Die Kligerin reichte die Klage direkt beim Obergericht ein. Vorab ist dessen Zu-
standigkeit zu priifen, was gemif § 129 ZPO von Amtes wegen zu erfolgen hat. Gemaf}
§ 48 Ziff. 12 GVG in Verbindung mit Art.45 URG beurteilt das Obergericht sdmitliche
Zivilklagen aus URG als cinzige kantonale Instanz. Eine solche Klage liegt hier vor,
stiitzt die Klagerin ihr Begehren doch auf Art.42 Ziff. 1 lit.a und b sowic Ziff.2 URG,
indem sie eine Verletzung ihres Urheberrechtes an der Photographie von P.; S. und M.
geitend macht; gemif3 Art.2 URG kann einc Photographie ein Werk im Sinne des URG
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darstellen und demzufolge urheberrechtlichen Schutz genieBen. Die Zustindigkeit des
Obergerichtes ist somit zu bejahen.

III.

1. Die Antrage der Parteien in den beiden Schriftsitzen lassen an Klarheit zu wiin-
schen iibrig. In der Klageschrift wird als Streitfrage einerscits die Feststellung einer Ur-
heberrechtsverletzung und anderseits die Zusprechung einer im Betrag vom Gericht
festzusetzenden Schadenersatzforderung anbegehrt und im ibrigen, aufBlerhalb der
Streitfrage, die Veréflentlichung des Urteils verlangt. Mit der Klageantwort beantragen
die Beklagten die Abweisung des Begehrens auf Zusprechung von Schadenersatz, «soweit
er die Entrichtung einer Beniitzungsgebiihr von allerhéchstens Fr. 310.25 iibersteigt»,
und ebenso die Abweisung des Antrages auf Urtcilspublikation. Anderseits legen die
Beklagten Gewicht darauf zu betonen, daf3 die Vergiitung eines Anteils an die Aufnahme-
kosten von Fr. 310.25 eine Beniitzungsgebiithr und nicht Leistung von Schadenersatz
darstelle. Sie haben sich zur Frage des behaupteten Feststellungsanspruchs derKligerin
nicht geduflert.

2. Ein solcher fallt auch im urheberrechtlichen Bereich nur dann in Betracht, wenn
eine Feststellungsklage zur Durchsctzung materiellen Bundesprivatrechts erforderlich
oder im kantonalen Recht besonders vorgesehen ist (BGE 93 11 17, 92 11 108; Urteil der
I1. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 1. Oktober 1970 in Sachen H.c.H.). Das eid-
genossiche 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 crlaubt, wie dies die Kl4dgerin im zweiten Teil ihres Klagebegehrens
geltend macht. Dic Klage ist daher, soweit sic das Feststellungsbegehren betrifft, zum
vornhercin abzuweisen.

3. Die Lecistungsklage wird darauf gestiitzt, daf3 die Beklagten mit der Wiedergabe
einer von der Klédgerin wenige Tage zuvor in der « W.» verdffentlichten Aufnahme in
der Zeitschrift «S.» urheberrechtliche Exklusivrechte der Kligerin verletzt hiitten. Die
Klagerin unterlie3 es bisher, urheberrechtlich zu begriinden, was sie unter dem in der
Klageschrift und in der Replik wiederholt verwendeten Ausdruck « Exklusiv-Aufnahme»
oder «Exklusivrecht» verstcht, d.h. ob sie damit mchr als den allgemeinen urheber-
rechtlichen Schutz meint, wie cr in Art. 12 URG als AusschlieBlichkeitsrecht umschrie-
ben ist. Sie fithrt lediglich an, es handle sich um eine eigens von ihr veranlaBte aktuelle
Exklusivaufnahme, die von ihr «unter erheblichen Umtrieben mit dem speziell gewihl-
ten Hintergrund des Bundeshauses im Rabhmen einer ebenfalls exklusiven Reportage mit
den schweizerischen Vertretern am Eurovisions-Chansonfestival, kurz vor deren Abreise
nach Dublin, arrangiert worden» sci. Die Kldgerin leitet demnach ein Exklusivrecht
einesteils aus der Art des Zustandekommens des Bildes und zum andern aus dessen Inhalt
ab. Demgegentiber bestreiten dic Beklagten dessen Originalitdt und auch die behaupteten
Aufwendungen. Sic stehen auf dem Standpunkt, daf3 ¢s sich um cin unbedeutendes
Bild «von nur sehr temporarem Interesse» gehandelt habe. Sie bedauern, von der Ein-
raumnung eines Exklusivrechts an die Klédgerin nichts gewul3t zu haben, und verstehen
darunter den Umstand, dal3 diese das Bild extra in Auftrag gegeben und dafiir ent-
sprechend bezahlt habe.
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4. In der Literatur ist von Desors und ToURNIER ernsthaft dic Auffassung vertreten
worden, der Photographie fehle der Charakter cines urheberrechtlichen Werkes schlecht-
hin, da der Photograph nicht wie der Maler und Zcichner das Werk von eigener Hand
schaffe und thm damit dic eigenpersénliche Note verleihe; die auswiahlende Tatigkeit
des Photographen, dic die Qualitit des Bildes bestimme, geniige nicht zur Begriindung
des urheberrechtlichen Schutzes (zit. bei TROLLER, Immaterialgiiterrecht 1, 2. Aufl.,
S.497). Demgegeniiber geht die herrschende Lehre davon aus, daB3 es kiinstlerische,
originelle Photographien gibt und daB diesen - nicht aber banalen Lichtbildern - der
in Art.2 URG vorgesehene urheberrechtliche Schutz zukommt (TROLLER, a.a.O.,
S.463, 497-500 mit Hinweisen). Darin kommt zugleich zum Ausdruck, dafl dic Art des
Zustandckommens des Bildes fiir den urheberrechtlichen Schutz ohne Bedeutung ist, weil
allein die Verkorperung eincs Werkes in bestimmten Exemplaren als Schutzobjekt zahlt.
Zwar nennt Max Kummer cine Reihe eindricklicher Beispiele (Photographieren auf
der Spitze des Mt. Evercst oder auf der Umlaufbahn um dic Erde usw.), die dafiir
sprechen, «auch diec Umstinde der Bildaufnahme, die aufgcwendcte Arbeit oder die
,Einmaligkcit’ der Aufnahmetat in Rechnung zu stellen und zu belohnen (KuMMER,
Das urheberrechtlich schiitzbare Werk, 5.209). Er fugt jedoch bei, daB dies nicht gelten-
des Recht sei, daf3 «sich die Photographie unsern urheberrechtlichen, iiber den Schutz
bestimmenden Merkmalen nicht fiige», und ecr verweist auf die angefithrte Auffassung
TroLLERs (a.a.0., S.210/11).

5. Dieser Verfasser seinerseits raumt ein, dal3 der Photograph an den dufleren Linien
und Farben des aufzunehmenden Gegenstandes nichts dndern kénne. «Die besondere
Schénheit des Bildes, das seinen Ursprung in ihm und nicht im Objekt selbst hat, beruht
auf der Bildauswahl, auf der Wirkung des Lichtes und anderen Einzelheiten, durch die
der Photograph ein Objekt nicht nur wiederzugeben, sondern so darzustellen vermag,
daf3 dasBild seine Schépfung und damit aus der Realitit herausgehoben wird » {TROLLER,
a.a.0., S.463). Der weiteren Feststellung kann ebenfalls beigepflichtet werden, daB3
nach geltendem schweizerischem Recht nur die nach der Bildform — d. h. wohl hinsicht-
lich ihres besonderen Gehalts — und nicht nach dem Inhalt - oder Objekt ~ originelle
Photographie die materielle Grundlage des urheberrechtlichen Schutzes bilden kann
(TROLLER, a.a.O., $.499). Dicse Umschreibungen geben mit Worten, die auf den be-
sondcren Sachgegenstand ausgerichtet sind, das wieder, was die 1. Zivilkammer in ihrer
Rechtsprechung als fiir den Werkbegriff kennzeichnend hervorhebt: die Verkérperung
eines eigenstindigen, schopferischen Gedankens (vgl. Urteil der 1. ZivK. vom 22. April
1971, SJZ 1971 S.277 Nr. 126 Erw.3 mit Hinweisen).

Die Klédgerin hat mit Bezug auf das streitige Bild keinc solchen Merkmale geltend
gemacht. Hiefir geniigt jedenfalls die von ihr erwihnte Wahl des Bundeshauses als
Hintergrund fir die aufgenommecnen Personen, zu der sich erfahrungsgemifl manche
Besucher Berns entschlieBen, keineswegs. Fir die Kligerin stand denn auch, wie es in
der Klagebegriindung zum Ausdruck kommt, im Vordergrund, ihre Reportage mit dem
Bild der drei Schlagersianger zu illustrieren. Geniigte ihr ein Archivbild zu diesem Zwecke
nicht, so ist doch auch aus der spezicll veranlaiten Aufnahme nicht mehr als Realitiat
herauszulescen, und damit entfillt der urheberrechtliche Schutz.

Dieser ist im vorliegenden Fall, in welchem das Problem des Exklusivrechts in den
Vordergrund gertickt ist, auch nicht etwa tiber Art. 25 Abs. 2 URG zu gewinnen, wonach
Zeitungsartikel tiber Tagesfragen wirtschafilicher, politischer oder religiéser Natur in
der Presse wicdergegeben werden diirfen, «wenn die Wiedergabe nicht ausdriicklich
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vorbehalten worden ist oder wenn die Artikel nicht ausdriicklich als Originalbeitrage
oder Originalberichte bezeichnet worden sind». Als «Artikel» kommen schon nach dem
Sprachgebrauch und angesichts der Sonderregelung des Art. 30 URG iber photogra-
phische Werke nur geschriebene und nicht Bildbeitrige in Irage, ganz abgesehen davon,
daf} sich dic betreffende Reportage in der Zeitschrift « W.» nur ganz am Rande mit
Politik und Wirtschaft befal3t und daf3 hier dic Exklusivitit — selbst im Text — ebengerade
nicht ausdriicklich vorbehalten wurde. Ubrigens wiirde auch die Nichtangabe der
Quelle, wie sie hicr den Beklagten unterlicf und die in Art. 25 Abs.4 URG vorgeschrieben
ist, die erlaubte Wiedcrgabe nicht unerlaubt machen; es handelt sich insoweit um cine
Ordnungsvorschrift, deren letzte Bedeutung freilich im vorliegenden Zusammenhang
nicht zu eroértern ist. Jene Reportage hilt sich ndmlich ohnehin cher im Rahmen von
Tagesneuigkeiten und vermischten Nachrichten, welche nach Art.25 Abs. 5 URG durch
dieses Gesetz iitberhaupt nicht geschiitzt sind. Diescs Schicksal wiirde auch das zur
Diskussion stehende Bild teilen, sofern man cs als bloBen Bestandteil der Reportage zu
betrachten hitte. Gegen dicse Annahme spricht aber wiederum der Umstand, dal3
«Tagesneuigkeiten», «Nachrichten» und «Zeitungsmitteilungen », wie sic in jener Be-
stimmung erwéhnt sind, begrifflich Photographien nicht mitumfassen und daf fiir deren
Regelung der Wiedergabe durch Dritte (vgl. das Marginale zu Art.24 URG) die Son-
derbestimmung des Art.30 URG besteht, dessen Voraussetzungen hier nicht gegeben
sind.

6. Wic schon mit den Ausfiihrungen KuMMers angedeutet, sind Bestrebungen im
Gange, auf dem Gebiet der Photographie dem Gedanken des Leistungsschutzes gesetz-
geberisch zum Durchbruch zu verhelfen, derart, dal3 der urheberrechtliche Werkbegriff
nicht mehr Voraussetzung des Schutzes wire (vgl. KumMeRr, a.a.O., S.210/11). Diese
Idee ist im geltenden URG der Bundesrepublik Deutschland weitgehend verwirklicht,
nicht aber im schweizerischen Urheberrecht (TROLLER, a.a.O., S.499). Das schlieBt
nicht aus, daB3 vertraglich, auch in Vereinbarungen zwischen interessierten Verbinden,
gesetzlich nicht anerkannte Exklusivrechte zugestanden werden kénnen. Von solchen
Abmachungen war jedoch im vorliegenden ProzeB nicht dic Rede, und sie kénnten allen-
falls die Zustdndigkeit des angerufenen Gerichtes in Frage stellen.

Mangels urheberrechtlicher Anspriiche ist demnach die Klage in allen Teilen abzu-
weisen, ohne dalB3 die Frage der Passivlegitimation oder andere Behauptungen oder Be-
streitungen noch niher gepriift zu werden brauchen. Die Klage kénnte iibrigens, auch
wenn die urheberrechtliche Grundlage nicht fehlte, schon unter dem Gesichtspunkt
nicht geschiitzt werden, daB3 die Kldgerin tatbestindlich weder ein Verschulden der
Beklagten, noch die Verursachung eines bestimmten Schadens durch sie, noch das Aus-
mal} des behaupteten Schadens geniigend dargetan hat (Art.41/42 OR). In dieser Hin-
sicht gentigt es nicht, «in Anlehnung an dhnliche in der Branche bekanntgewordene, aber
auBergerichtlich erledigte Félle» eine Entschidigung von Franken 6000.— als angemessen
zu bezeichnen, ohne auch nur einen einzigen Bewels — etwa in Form eines empérten
Leserbriefes — vorzulegen, der den Eintritt eines Schadens wenigstens als glaubhaft er-
scheinen lieBe; jedenfalls ist die ins Recht gelegte Ubersicht der « Exklusiv- und Doppel-
leser» fir einen solchen Beweis absolut ungeeignet.

7. Eine Bemerkung ist noch zu der von den Beklagten erklidrten Bereitschaft ange-
bracht, eine Beniitzungsgebiihr bis zum Hochstbetrag von Fr. 310.25, dem Preis fiir die
Spezialaufnahme, zu bezahlen. Das ist ein Angebot, das betragsmiBig unbestimmt ist
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und auch nach seiner Begriindung in der Klageantwort véllig auBBerhalb des eingeklagten
Anspruchs aus Urheberrecht liegt. Die Erklarung ist daher weder im Sinne einer grund-
sdtzlichen Teilanerkennung der Klage noch sonst prozessual von Bedeutung. Ihr Wert
liegt vielmehr im Zugestindnis der Beklagten, daB3 das Herauskopicren 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 blofe Erlaubnis der Aufnahme ist der
Bestellung des Personenbildnisses gleichzusetzen.

Wird die Wiedergabeerlaubnis iiberschritten, so steht auch dem berufsmafigen
Photomodell eine im URG vorgesehene Livilklage zur Verfiigung.

Caractéristiques du drott au respect de sa propre image. La simple autorisation de
prendre une photographie équivaut d la commande d’un portrait.

Lorsque le drott de reproduction est outrepassé, le modeéle dispose des actions prévues
par la lot, méme lovsqu'il s agit d’un modele professionnel.

SJZ 68 (1972) 310{T., Beschlul3 des Obergerichtes des Kantons Ziirich
vom 9. Mai 1972.

Aus den Erwdgungen:

Mit der beim Obergericht cingereichten Klageschrift stellte die Kldgerin dic Rechts-
begehren, der Beklagte sei zu verpflichten, ihr Fr. 4000.— als Plakathonorar, Fr. 2500.—
als Prospekthonorar und Fr. 5000.- als Schadenersatz zu bezahlen. Die Klagerin be-
griindet diese Forderung im wesentlichen damit, daf3 der Beklagte sie am 28. September
1966 als Photomodcll, durch Vermittlung der Agentur T., zu sog. Probeaufnahmen, die
nach threr Darstellung fur die «Swissair-Gazctte» bestimmt warcn, kommen lieB, daf
diesc Aufnahmen indessen ohne ihre Zustimmung zur Illustrierung eines Hostessen-
prospekts der Firma X und auf einem Plakat in Weltformat verwendet wurden. Sie
beruft sich zur Hauptsache auf den in Art.44 URG vorbehaltenen Schutz der Person-
lichkeit gemaf3 Art.28 ZGB und Art.49 OR.

Der Beklagte beantragt, die Klage in Anwendung von § 123 Ziff. 12 ZPO mangels
sachlicher Zustdndigkeit des Obergerichts von der Hand zu weisen, da die Kldgerin
lediglich als Photomodell fiir die Aufnahmen gedient habe und daher keine Rechte als
Urheberin geltend machen kénne. Soweit die Anwendung des Art.43 Ziff.3 URG in
Betracht gezogen werde, habe die Klagerin ihre Zustimmung fir die Verwendung der
Aufnahmen im Prospektmaterial der Firma X erteilt; sie sei fiir das Modellstehen auch
entldhnt worden, und im iibrigen kénne sich ein berufsmiBiges Photomodell generell
nicht auf jene Bestimmung berufen.

In ihrer Vernchmlassung zur Unzustindigkeitseinrede lie3 die Kldgerin ihren in der
Klagebegrindung gestiitzt auf Art.9 URG eingenommenen Standpunkt, sie habe be-
stimmte Urhcberrechte im Rahmen des vereinbarten Verwendungszweckes der Auf-
nahmen auf den Beklagten als Photographen iibertragen, fallen. Sie lieB nunmehr ein
Urheberrecht des Photomodells neben jenem des Photographen behaupten, mit der
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Begriindung, daB das berufsmiaBige Photomodell mit ciner schépferischen Leistung
(Mimik, Pose, Schminke, Frisur, vielfach auch Kleidung und Accessoires) zum Gelingen
des Bildes beitrage. Gerade die Tatsache, dal3 die Kldgerin mit ihrem Talent einen we-
sentlichen Beitrag zum Bild leiste, begriinde ihr Urheberrecht und ihr Interesse zu wissen,
wozu ihr Bild verwendet werde. Die Einwilligung des Photomodells zu bestimmter Ver-
wendung des Bildes kénne sich nur auf urheberrechtliche Anspriiche beziehen.

2. Das Obergericht ist gemaB § 48 Zifl. 12 GVG zur Behandlung der vorliegenden
Klage sachlich, als erste Instanz, zusténdig, wenn es sich um eine im URG vorgesechene
Zivilklage handelt.

Aus Art. 2,9, 12 und 16 URG geht mit aller Deutlichkeit hervor, daB als urheberrecht-
lich geschiitztes Werk der Photographie nicht die photographierte Person, sondern die
Aufnahme zu verstehen ist. Art. 16 URG spricht denn auch vom «photographierten
Gegenstand», dcr, wenn es nicht zufallig ein Mensch ist, schon begrifflich nicht Urheber
cines Werkes sein kann. Dem Beklagten ist daher zuzugeben, daB der Kligerin keine
urheberrechtlichen Anspriiche als Werkvcrfasserin zustehen.

Der Sache nach beruft sie sich aufihr Recht am eigenen Bilde, das, soweit es sich um
bestellte Personenbildnisse handelt, seine Regelung in den Art. 29, 35 und 43 Ziff. 3 URG
gefunden hat. Angesichts des Fehlens irgendeiner Einschrinkung im Gesetzestext sind
darunter auch photographische Personenbildnisse zu verstehen (hiezu TROLLER, Imma-
terialgiiterrecht 11, 2. Aufl., S.807; W. LanpwEnR, Das Recht am eigenen Bild, Diss.
Ziirich, 1955, $.49, 51f.). Aus dem Sinn jener Bestimmungen, namlich die Personlich-
keitsrechte des Abgebildeten zu schiitzen (TRoOLLER und LANDWEHR, je a.a.O.), ergibt
sich sodann, daB3 die in Art.43 Zifl.3 URG vorgesehene zivil- und strafrechtliche Ver-
folgbarkeit sich auch auf das Inverkehrbringen oder Veréffentlichen solcher bestellter
Personenbildnisse bezieht, die als Aufnahmen nicht die besonderen Voraussetzungen
eines urheberrechtlichen Werkes erfiillen. Dic von der I. Zivilkammer in ihrem Urtiel
vom 2. Mirz 1972 in Sachen W. AG c. Z. AG und A. B. getroffene Unterscheidung, dal
nach geltendem schweizerischem Recht nur die nach ihrem besonderen Gehailt, d. h. als
Verkérperung eines eigenstiandigen, schépferischen Gedankens originelle Photographie
urheberrechtlichern Schutz zugénglich sei (vgl. hiezu auch dasin SJZ 1971 §.277 Nr. 126
und ZR 70 Nr.60 verdffentlichte Urteil vom 22. April 1971), fillt im Zusammenhang
mit dem Schutz des Rechts am eigenen Bilde nicht in Betracht. Dieser will verhindern,
daB cin bestelltes Personenbild irgendwelcher Art ohne Einwilligung des Abgebildeten
oder seiner im URG genannten Angehdrigen in Verkehr oder an die Offentlichkeit ge-
bracht wird, und anderseits, wie aus Art.29 URG zu folgern ist, den Abgebildeten und
nach scinem Tod seine Angehorigen — vorbchiltlich abweichender Vereinbarung unbe-
kiimmet um die Rechte des Urhebers (hier des Photographen) — berechtigen, die Ver-
6Hentlichung des Bildnisses zu crlauben.

3. Es fragt sich, ob auch im vorliegenden Fall von einem «bestellten Personenbildnis»
im Sinne jener Bestimmungen gesprochen werden kann, da die Bestellung nicht von der
Kligerin, sondern von einem Dritten ausging und sie sich fiir die Aufnahmen lediglich
als Photomodell zur Verfiigung stellte, die Herstellung des Personenbildnisses also nur
erlaubte. Dasist schon nach der Entstehungsgeschichte des URG zu bejahen. Der Bundes-
rat hat in seiner Botschaft zu Art. 36 des Gesetzesentwurfes (Art.35 URG) ausgefiihrt,
daB im allgemeinen von einer Regelung des Rechts am eigenen Bild im URG abzusehen
sel, weil es mit dem Urheberrecht nichts zu tun habe und der zivilrechtliche Schutz
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durch Art.28 ZGB hinreichend gewidhrt sei. Von dicsem Standpunkt glaube er jedoch
abweichen zu sollen, soweit ein bestelltes Personenbildnis in Frage komme, weil in diesem
Falle das «Recht am eigencn Bild » weitergehende Beriicksichtigung verdiene, als wenn
der Urheber das Bildnis aus freien Stiicken geschaffen habe (BBL. 1918/3, S.640/41, 671).
Im Zusammenhang mit dem geltenden Art.9 URG (Entwurf Art.8) und Art.29 URG
wurde in der Botschaft ausgefihrt, nach dem URG von 1883 gelte bei einem bestcllten
Portrit oder einer Portratbiiste das Vervielfiltigungsrecht als mitverduBlert. Die Tat-
sache der Bestellung rechtfertige aber nicht schon an sich den gesetzlichen Ubergang des
Urheberrechts am bestellten Werk auf den Besteller. Es sei daher von gesetzlichen Ver-
mutungen abzusehen und auf die richterliche Wiirdigung des Einzelfalles abzustellen.
Gegen eine so weitgehende Berechtigung des Bestellers spreche tiberhaupt der Umstand,
daB ein Interesse an der Wiedergabe des bestellten Personenbildnisses in erster Line dem
Abgebildeten und seinen Angehérigen zukomme, der Besteller aber moglicherweise
mit keiner dieser Personen identisch sei (BBL 1918/3, S.607, 633, 664, 669). Dieser Aus-
legung wurde bei der Behandlung der Vorlage in den eidgenéssischen Réten nicht
widersprochen. Der Berichterstatter der vorberatenden Kommission des Standerates
betonte seinerseits den Ausnahmecharakter der erwdhnten Bestimmungen gegeniiber
dem Grundsatz, dafl dem Urheber das ausschlieBliche Recht der Wiedergabe zustche,
niamlich in dem Sinne, daf3 hier das Recht des Abgebildeten am eigenen Bild vorgehe
(StenBull. Stinderat 1920, S.371, 421, 429; hiezu StenBull. des Nationalrates 1922,
S.265, 295/96, 306).

Entscheidend fiir die Anwendung der erwihnten Bestimmungen ist demnach nur,
daB3 das Personenbildnis von irgend jemandem bestellt und mit Zustimmung des Ab-
gebildeten aufgenommen wurde. Entsteht es gegen dessen Willen, so gelten die Grund-
sdtze der Art.28 ZGB und Art. 49 OR iiber den Persénlichkeitsschutz und nicht jene des
URG. Fiir dessen Anwendung fllt weiter in Betracht, da3 der Abgebildete dem Photo-
graphen oder einem Dritten die Herstellung und die Verwendung des Bildnisses nur zu
einem bestimmten Zweck gestatten kann. Dasistdiesich aufdringendeFolgerung ausdem
gesetzlichen Schutz des Rechts am eigenen Bild. Wird diese Erlaubnis iiberschritten, so
ist der Betreffende, wenn es sich um ein bestelltes Bildnis handelt, nach Art.43 Ziff. 3
URG verfolgbar. Es ist nicht einzusehen, weshalb dieser aus dem Personlichkeitsrecht
hergeleitete Anspruch nicht auch einem Photomodell zustchen soll, das aus beruflichen
Griinden ein gesteigertes Interesse daran hat, dafl seine Bildnisse nicht ohne seinc Zu-
stimmung in Verkehr oder an die Offentlichkeit gebracht werden.

Die Kldgerin hat demnach eine im URG vorgesehene Zivilklage erhoben, so daB das
Obergericht gemiB § 48 Ziff. 12 GVG zu deren erstinstanzlicher Behandlung zustin-
dig ist.

4. Die vom Beklagten — offenbar in innerem Zusammenhang mit der Unzustdndig-
keitseinrede — aufgeworfene Frage der Sachlegitimation der Kligerin betrifft nicht die
hier behandelte ProzeBvoraussetzung der Zustindigkeit, sondern die Begriindetheit des
geltend gemachten Anspruchs und ist erst im Sachentscheid zu behandeln.

URG Art. 52

Vorsorgliche Mafnahmen sind auch in anderen Kantonen vollstreckbar. Die Ge-
suchsstellerin hat sich an die zustindigen Vollzugsbehirden zu wenden.
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Les mesures provisionnelles peuvent étre exéeutées dans tous les cantons. La re-
quérante doit s’ adresser aux organes d’exécution compétents.

SJZ 68 (1972) 192 = Maximen X1 (1970) 834, Entscheid der Justiz-
kommission des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 13. Mai 1970.
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Buchbesprechungen

Krausse| Kathlun/Lindenmeier: Das Patentgesetz.
Funfte vollig tiberarbeitete Auflage, neu herausgegeben von Dr. Ulrich
Weiss, bearbeitet von Dr. Ulrich Weiss, Dr. Ing. Gerhard Zeunert und
Dr. Hellmut Réhl, Carl Heymanns Verlag KG, 1972; XVI mit 1395 S.

Nachdem die vorangehende vierte Auflage dieses Kommentars (1958) noch durch
Prof. Dr. LiNnpENMEIER allein in vélliger Neubcarbeitung besorgt wurde, hat dessen
seitheriges Ableben die Redaktion der neuen Auflage in neue Hénde gelegt. Wihrend
Prisident des Bundespatentgerichtes a.D. und Bundesrichter a.D. Dr. ULricn WEIss
fiir dic Gesamtherausgabe zcichnet, haben neben ihm Senatspriasident am Bundes-
patentgericht a.D. Dr.-Ing. GERHARD ZEUNERT und Senatsrat am Bundespatentgericht
Dr. HeLimut RoHL zu der Redaktion der Kommentartexte zusammengewirkt und zwar
je in cigenverantwortlicher Arbeit. So ist die Kommentierung der §§ 1 bis 10 und 47 bis
50 in enger Anlehnung an die vorige Auflage vom Herausgeber, die Erlauterungen 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 Teil im Anhang von Dr. ZEUNERT
verfaB3t worden. Und fiir dic Bearbeitung der neu cingefithrten oder abgednderten
Gesetzesabschnitte § 36 b bis 36k («Patentgericht»), §§ 361 bis 41 o («Verfahren vor dem
Patentgericht»), §§ 41p bis 42m («Verfahren vor dem Bundesgerichtshof»), der §§ 43
bis 46 («Gemeinsame Vorschriften») und der §§ 51 bis 55 («Verfahren in Patentstreit-
sachen» und «Patentbertihmung») zeichnet als Verfasser Dr. ROHL.

Die Ubernahme der Neuausgabe durch ein véllig neues Redaktionsteam, wie auch die
weitgehenden seitherigen Verinderungen der gesetzlichen Grundlagen, insbesondere
durch das 6. Uberlcitungsgesetz von 1961 und das Patentinderungsgesetz von 1967
machten in weiten Teilen eine vollige Neubearbeitung des Stoffes notwendig. Das Vor-
wort erinnert an die Zielsetzung Krausses in der ersten Auflage des Werkes. « Man soll
darin schnell und moglichst alles finden kénnen, was man sucht, entweder in kurzen
Worten, oder doch in Form eines Hinweises, wo weiterer Rat zu holen sei.» Diesem Ziel
wird auch die 5.Auflagc, soweit ¢ine erste Durchsicht das zu beurteilen erlaubt, vollig
gerecht. Den Erlauterungen zu den einzelnen Paragraphen ist jeweilen, wie schon in der
vorherigen Auflage, eine dctaillierte Ubersicht vorangestellt, die auf die nummerierten
Anmerkungen hinweist. Die Anordnung ist drucktechnisch klar und tibersichtlich. Und
ein sehr ausfiithrliches Sachwortregistcr von 79 Sciten erleichtert und beschleunigt die
Auffindung aller gewiinschten Aufschliisse. Trotz der VergroBerung des Formats des
Werkes ist dic Zahl der Textsciten von 892 auf 1395 angewachsen. Die VergréBerung
des Formates erhoht die Handlichkeit der Bentitzung.

Die lebenslange Erfahrung und Beschiftigung der drei Bearbeiter mit patentrecht-
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lichen Fragen hat sic ein ausgewogenes Mal} zwischen einem Kurzkommentar und
einem vollbefrachteten Handkommentar finden lassen, das zwar eher weiter geht, als
in der vorherigen Auflage, jedoch immer noch ein Maf3 einhilt, das ihn fiir eine rasche
crste Orientierung zu einer anstchenden Patentrechtsfrage empfiehlt, welche die bis-
herige Rechtsprechung unter Hinweis auf deren Publikation beriicksichtigt sehen will.
Zu wichtigeren oder streitigen Fragen wird iiberdies auf Literatur verwiesen und damit
weitercs, eingehenderes Studium derselben crleichtert. Dic Rechtsprechung ist im
Kommentar berucksichtigt, soweit sie bis Ende 1969 publiziert war. Spitere Entschei-
dungen bis ungefahr Ende Mirz 1970 sind in einem 12seitigen Nachtrag unter jeweiligem
Hinweis auf die einschlidgige Kommentarseite verarbeitet.

In weiser MadBligung beschrénkt sich der Anhang (von Dr. ZEUNERT redigiert) auf
internationale Regelungen und Bestrebungen. Er behandelt die Pariscr Verbandsiiber-
einkunft in ihren verschiedenen Fassungen, die Ubereinkiinfte und Bestrebungen im
Europarat, das Internationale Patentbureau in Den Haag, die Vertragsentwiirfe fur
cin curopdisches Patenterteilungsverfahren, den BIRPI-Plan zur Vereinfachung der
Patentierung dersclben Erfindung in mehreren Landern, einc vergleichende Gegeniiber-
stellung dcs europiischen und des internationalen Verfahrens. Weiter befal3t sich dcr
Anhang in Kiirze mit der Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Dokumentation, mit
der nordischen Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit der Comecon-Linder, mit den
Bestrebungen zur internationalen Erfassung korrespondierender Patente (Welt-Patent-
Index), mit dem Problem der Entwicklungslander und mit den letzten Konferenz-Ergeb-
nissen (Regierungs-Konferenz in Luxemburg vorm April 1970 und diplomatische Kon-
ferenz in Washington vom Mai/Juni 1970). So ergibt sich aus dem Anhang ein gerundetes
Kurzbild der internationalen Regelungen und Bestrebungen, wobeil zu allen Themen
Literatur angegeben ist, die weiteres Studium erleichtcrt.

Er erweist sich somit diese Ncuauflage als ein Werk, dessen Einreihung in die Hand-
bibliothck cines jeden, der sich mit patentrechtlichen Fragen zu befassen hat, crwinscht
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. Fur
seine Herausgabe hat Senatsprésident 1. R. Dr. Busse diesmal zwei Mitarbeiter herange-
zogen, der erste Senatsrat beim Bundespatentgericht, der zweite leitender Regierungs-
direktor beim Decutschen Patentamt. Senatsrat ALTHAMMER hat insbesondere bei der
Kommentierung des Patentrechts, und Regicrungsdirektor KAUBE bei der Bearbeitung
des Gebrauchsmusterrechts mitgewirkt, wiahrend dem bisherigen Alleinverfasser vor
allem die systematische Einfithrung, das Arbeitnehmer-Erfindungsrecht und der inter-
nationale Teil sowie die gemeinsame Koordinierung unterstand. Diese Koordinierung
scheint mir auf der Grundlage der bisherigen Auflagen gut und harmonisch gelungen
zu sein, so daB3 man sich bei Benutzung der verschiedenen Teile nicht auf anderes
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«Taktieren» umzustellen hat. Die Wahl der Mitarbeiter wahrt dem Kommentar den
Charakter, den c¢r zwar nie offiziel, aber faktisch innchatte, nimlich sozusagen der
Kommentar der mit dem Patentrecht und dem Gebrauchsmusterschutzrecht befaBien
deutschen Behorden zu sein.

Grundlage der Kommentierung sind dic revidierten Fassungen dcs Patentgesctzes
und des Gebrauchsmustergesetzes vom 2. Januar 1968 (zuletzt verindert am 23. Juni
1970), die ja immerhin recht wesentliche Anderung materieller und verfahrensrecht-
licher Art gebracht haben. Gerade im Hinblick auf diese Anderungen ist es gewil3 von
Vorteil, dal3 die Neuauflage erst jetzt erschien, so da3 auch die bisherige Auslegung und
Auswirkung der gesetzlichen Neucrungen noch beriicksichtigt werden konnten.

Der Kommentar Bussc ist zu lange und zu gut bekannt, als daf3 er noch empfohlen
werden miiBite. Selbstverstandlich sind in der Neuauflage der letzte Stand der Praxis
und der Rechtsprechung sowohl des Bundespatentgerichtes, wie auch des Bundesge-
richtshofes beriicksichtigt. Und die bisherige konzise und klare sprachliche Fassung ist
dem Werk erhalten geblieben. Das Anwachsen des Bandes seit der vorherigen Auflage
von 870 auf 1006 Textseiten zeigt, dal3 auch der Inhali reichhaltiger geworden ist. Als
Beispicle solcher zusitzlicher Neuerungen seien u. a. die Ausfithrungen tiber das Patent-
recht der Deutschen Demokratischen Republik (S.231.), iiber die isolierte Recherche,
das Priifungsverfahren und dic Mangelbeseitigung im Verfahren vor dem Patentamt
(S. 449 bis 467), die eingehende Darstellung des Arbeitnehmer-Erfindungsrechtes (S.891
bis 923) auf Grund der abgednderten Fassung des Gesetzes vom 4. September 1967 ge-
nannt. Der internationale Teil ist in wesentlichen Teilen neu tiberarbeitet. Neu ist der
Abschnitt iiber die Weltorganisation fiir geistiges Eigentum. Der Kurzkommentierung
der Pariser Verbandsiibereinkunft licgt nun die Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967
zu Grunde, und im Eingang ist ein Verzeichnis der Mitgliedstaaten eingefugt, das auch
die Daten des Beitrittes und den Tag, an dem die letzte Fassung wirksam wurde, nennt.
Neu ist weiter ein Abschnitt iiber Europiisches Patentrecht (S.949 bis 954). Dem ein-
laBlichen Sachregister ist neu ein Entscheidungsweiser eingefiigt, und unter den zu einem
Schlagwort angefiihrten Seiten sind die Hauptseiten, welche Ausfithrungen hiezu ent-
halten, durch Fettdruck hervorgehoben. Die Ubersichtlichkeit der Kommentartexte ist
zudem dadurch verbessert worden, daf3 bei Paragraphen mit lingeren Kommentar-
texten einc detaillierte Ubersicht vorangestellt ist.

So ist der altbekannte Busse nun in einer Neuausgabe zur Hand, welche neben den
erwihnten Neuerungen und Verbesserungen die Gewil3heit gibt, auch die neuesten Ent-
wicklungen der Gesetzesgrundlagen sowie der verwaltungsrechtlichen und der gericht-
lichen Praxis zu enthalten und aufzuzeigen. Otio F. Irminger

Manser Franz: Die Entartung von Marken zu Freizewchen. St. Galler Studien
zum Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht, herausgegeben von Prof.
Dr. M. M. Pedrazzini, Verlag Ostschweiz AG, St. Gallen, 1971 ; XXI1I
+ 240 S.

Wenn auch das Thema der hier zu besprechenden Arbeit nicht einen gerade hiufig
anzutreffenden Fall der Markenpraxis beschlagt, so sind einerseits die relativ seltenen
Fille der Freizeichenbildung regelmiBig doch von groBter wirtschaftlicher Bedeutung
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fiir den Zeicheninhaber, andercrseits bertihrt das der Arbeit zugrundeliegende Thema
in hohem MaBe wesentliche Grundfragen des Warenzeichenrechts.

Beruhigend ist vorab das SchluBergebnis der rechtsvergleichenden Untcrsuchung
beziiglich der schweizerischen Gerichtspraxis: Eine nachtriagliche Umwandlung einer
eingetragenen und beniitzten Marke in ein Frcizeichen tritt nur in ausgesuchten Aus-
nahmesituationen ein. Es bediirften zwar die vom Bundesgericht gestellten, extrem hohen
Anforderungen einer gewissen Dampfung: Die Freizeichenbildung soll nicht erst dann
anerkannt werden, wenn jcgliche Herkunftsfunktion der Marke auch in den Augen des
letzten Handlers véllig zunichtc ist, vielmehr sollte gentigen, wenn die Herkunftsfunktion
nur noch fir einen vollig unbedeutenden Teil der Verkehrsbeteiligten fortbesteht. Sonst
aber stellt die schweizerische Praxis einen verniinftigen und vertretbaren Mittelweg
zwischen den subjektiven und objektiven Extrcmstandpunkten dar, wie sie im benach-
barten Ausland und in den USA teilweise zu finden sind.

Das Problem der Freizeichenbildung kann nicht in Angriflf genommen werden, wenn
nicht erst die rechtstheoretischen Grundlagen des Begriffs der Warenzcichen sorgfiltig
abgekliart werden. Der Verfasser tut dies denn auch in einem ausfihrlichen einleitenden
Teil, der — nebst der fiir das Thema er Freizeichenbildung notwendigen Basis — eine
ausgezeichnete, gestraffte Ubersicht iiber Wesen und Funktionen der Marke nach
schweizerischem Recht darstellt. Dabei zeigt der Verfasser mit guten Argumenten auf,
daB die «Herkunfisfunktion» trotz aller gegen sie erhobenen Einwinde nach wie vor
die wesentlichste Funktion der Marke darstellt. Diese Ausfithrungen Mansers haben
auch als Stellungnahme zu den Erlduterungen zum Vorentwurf 1968, mit dem sich der
Verfasser in dieser Bezichung sehr kritisch auseinandersetzt, zu gelten.

Freizeichen sind zur Individualisierung befahigte Marken, die aber aufgrund allge-
mein 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 vermégen. Sie sind demnach
verwandt mit den Sachbezeichnungen, denen aber schon vom Ursprung her jegliche
Individualisierungsfihigkeit fehlt. Die Umwandlung zum Freizeichen kann nur erfolgen,
wenn der Markencharakter auf dem gesamten schweizerischen Territorium verloren
gegangen ist. Dies kann durch ein Gerichtsurteil festgestellt werden, wobei die Bewcislast
firr die Entartung beim ProzeBgegner des Markeninhabers liegt. Nach gerichtlich fest-
gestellter Freizeichenbildung verbleibt dem urspriinglichen Inhaber am betroffenen
Zeichen keinerlei markenrechtliche Befugnis mehr. Die wirtschaftliche EinbuBe, die cin
Markeninhaber dadurch erleiden kann, ist evident.

In einer ausfiihrlichen rechtsvergleichenden Ubersicht iiber Gesctzgebung und Praxis
in der Schweciz, Dcutschland, Frankreich, Italien und USA stellt Manser die verschie-
denen Wege dar, welche diese einzelnen Linder beziiglich der Freizeichenbildung
eingeschlagen haben. Von Interesse diirfte insbesondere Italien sein, das seit 1942 die
«objektive» These praktisch im Gesetz verankert hat. Danach tritt die Umwandlung
zum Freizeichen unabhingig vom Verhalten des Markeninhabers ein; s geniigt, wenn
die urspriinglichc Marke fiir das Publikum das Produkt als solches, unabhingig von
irgendwelchem Herkunftshinweis, kennzeichnet.

Die extrem andere Meinung vertritt die franzdsische Lehre, wonach selbst der Verlust
jeglichen Herkunftshinweises der Marke unbeachtet blcibt, sofern nicht zugleich der
Aufgabewille des Markeninhabers offensichtlich ist. Danach kommt alles auf die sub-
jektive Haltung des Markeninhabers an. In der Schweiz und Decutschland hingegen
herrscht cine gemifigte Mittellinie vor:
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Die Bildung von Freizeichen hingt davon ab, ob die mafB3geblichen Verkehrskreise im
Zeichen noch einen Herkunftshinweis aus einem bestimmten Unternchmen sehen oder
nicht. Auf den ersten Blick wird hier der subjcktiven Haltung des Markeninhabers zwar
keine direkte rechtliche Relevanz zuerkannt; da dic Herkunftsfunktion aber in samt-
lichen maBgeblichen Verkehrskreisen zerstért sein mul3, vermag dies der Markeninhaber
regelmiBig zu verhindern, indem er das Vorgehen des Verletzers stort. Originell und
anders schlieBlich die amerikanische Lésung : Hier kénnen verschiedene Arten «differen-
zierten Rechtsverlustes» fiir sich allein oder miteinander kombiniert eintreten: Gegen-
iiber gewissen Gruppen von Verkehrsteilnehmern kann eine Marke zum Freizeichen
werden, gegeniiber anderen Gruppen kann die Marke bleiben.

Der sehr wertvolle abschlieBende Teil der Arbeit Manscrs wertet die Ergebnisse des
Rechtsvergleiches aus, beziiglich einer zufriedenstellenden schweizerischen Lésung mit
dem vorstehend erwihnten Resultat, da3 die schweizerische Praxis mit gewissen Ein-
schriankungen tauglich und zweckmifig sei.

Im Rahmen dieser aufgezeigten Hauptlinien behandelt Manser eine Menge einzelner
Probleme. Erwihnt sei nur die regelmiBige Untersuchung der Frage, welche Auswir-
kungen das Bestchen andercr Exklusivrechte neben dem Markenrecht auf dic Umwand-
lung zum Freizeichen habe (Patent-, Urheber-, Geschmacksmuster-, Firmenrecht).

Die besprochene Arbeit stellt einerseits eine sorgfiltige und wertvolle Zusammenstel-
lung des status quo in den verschiedenen Lindern dar und versucht andererseits, durch
Rechtsvergleichung cine befriedigende schweizerische Lésung zu finden. Daf3 das ab-
schlieBende Resultat nicht gerade revolutiondr anmutet, ist kein Nachtcil der Arbeit
Mansers, sondern spricht fiir die Verniinftigkeit und Qualitdt der vom schweizerischen
Bundesgericht vertretenen Praxis (neuerc Entscheide BGE 83 IT 219, 84 11 4351, 90 I1
263, 93 I1 264 und 94 II 46).

Der «weiB-griinen» St. Galler Reihe von Prof. PEDRAZZINI ist — nachdem die beiden
ersten Arbeiten von Dr. Bruno Beccnio und die hier besprochene von Dr. FRANzZ MANSER
vorliegen — ein guter Start gelungen; man freut sich auf eine wirdige Fortsetzung.

Klaus Hug



