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Der Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht.*

Dr. Eugen Brunner

Motto

«Auf jeden Erfinder gibt es mindestens einen Kreativitiitstdter und die sitzen
eigentlich fast iiberall kiindigungssicher in den Behorden, in der Industrie, in Finanz-
instituten und in den Hochschulen» (Prof. Dr. Richard R. Ernst anlésslich der Eroff-
nung des Technoparks Ziirich, gemiss Zitat von Dr. von Waldkirch, Technopark
Ziirich).

1. Wesen, Natur und Gegenstand der Patentnichtigkeitsklage.

1.1 Einleitend muss ich etwas iiber die Patentnichtigkeitsklage (Art. 26 CHPatG)
als solche sagen, ich hoffe jedoch, dass ich mich dabei nicht im «juristischen
Begriffshimmel» verirre. — Die Patentnichtigkeitsklage (PNK) ist nicht Teil des
Patenterteilungsverfahrens, sondern setzt ein erteiltes Patent voraus. Sie stellt gleich-
sam eine Korrektur der Patenterteilung dar. Es handelt sich weitgehend um die glei-
chen Einwendungen bzw. Griinde, die bei einer amtlichen Vorpriifung zur Versagung
des Patentes fiihren und im Rahmen des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens vor-
gebracht werden konnen. Die Klage ist dennoch anderer Art.

Patente werden wohl in den meisten Lindern durch einen 6ffentlich-rechtlichen
Verwaltungsakt erteilt, der verfahrensmassig eigenen Gesetzmissigkeiten unterliegt.
Die Nichtigerkldrung eines Patentes zielt nicht eigentlich auf die Aufhebung oder
Abidnderung dieses Erteilungsaktes, sondern stellt vielmehr die Verneinung des mit
der Patenterteilung begriindeten Ausschliesslichkeitsrechtes deswegen dar, weil die
materiellen Grundlagen fiir den Rechtsschutz fehlen. Man spricht daher mit Fug von
Nichtigkeitsgriinden und nicht von Widerrufsgriinden. Das mit dem Patent verlie-
hene Recht ist denn auch, ins gesamte Rechtssystem eingeordnet, privatrechtlicher
Natur. Demgemdss ist die Patentnichtigkeitsklage ein Privatrechtsprozess. Dies ist
ein echter, kontradiktorisch gefiihrter Parteienprozess, der durch den Zivilrichter
oder, wo dies zulissig ist, durch ein Schiedsgericht, jedenfalls aber durch eine von
der Erteilungsbehorde unabhiéingige richterliche Instanz entschieden wird.

* Gehalten am Seminar VIPS / VESPA vom 11.11.1994



Dies gilt im wesentlichen auch fiir européische Patente. Erteilte europdische
Patente unterliegen in jedem Vertragsstaat den gleichen Vorschriften wie ein in die-
sem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus dem europiischen Uberein-
kommen (EPU) nichts anderes ergibt (Art. 2 Abs. 2 EPU). Erteilung und Einspruch
richten sich nach europiischen Regeln, angewendet vom EPA. Die Nichtigerklidrung
eines Patentes erfolgt durch den nationalen Richter grundsétzlich nach nationalem
Recht, insbesondere nach nationalem Prozessrecht. Art. 138 EPU verweist aus-
driicklich auf das nationale Recht, enthilt allerdings auch eine Einschrénkung beziig-
lich der Nichtigkeitsgriinde. Grundsitzlich ist damit dem nationalen Richter eine
Rechtskontrolle auch iiber die europidischen Patente zugewiesen, im gleichen
Umfange wie gegeniiber den nationalen Patenten. Die einheitliche Beurteilungs-
grundlage beider Patentsysteme wird allein durch das Harmonisierungsabkommen
gewihrleistet.! Der Patentprozess ist zur Zeit noch ganz national und damit fiir die
Schweiz weitgehend kantonalrechtlich geprédgt. Man kann das als «Fremdkorpers
bezeichnen?; zur Zeit ist das geltendes Recht.

1.2 Grundbegriffe: Negative und positive Feststellungsklage, Widerklage, Nich-
tigkeitseinwand.

Nach schweizerischem Recht ist die Patenterteilung durch das Patentamt notwen-
dige Grundlage fiir die Erlangung des Rechtsschutzes; sie reicht aber dafiir nicht aus.
Dies ist der Kern des von Troller mit dem Begriff «rechtsvollendende» Wirkung der
Registereintragung Gemeinten.3 Der Erteilungsakt (= Registereintrag) schafft im
Unterschied zum deutschen Recht auch nicht ein zundchst wirksames Patent, son-
dern begriindet bestenfalls einen Rechtsschein. Die in diesem Zusammenhang ver-
wendeten Begriffe «konstitutive» oder nur «deklarative» Eintragungswirkung geben
die Rechtslage m.E. nicht ganz treffend wieder.

Die Patentnichtigkeitsklage ist daher nach vorherrschender schweizerisches Auf-
fassung keine Gestaltungskiage, sondern eine Feststellunsklage. Fiir diese Qualifi-
zierung ist nicht entscheidend, ob das Nichtigkeitsurteil von Beginn an («ex tunc»)
oder erst ab Klage oder Urteilsfallung («ex nunc») wirkt; auch ein Gestaltungsurteil
kann Wirkung «ex tunc» entfalten. An sich hitte der schweizerische Gesetzgeber
unabhingig von der Wirkung der Patenterteilung festlegen, dass die Unwirksamkeit
des Patentes erst geltend gemacht werden kénne, wenn sie festgestellt ist. Art. 26
PatG liesse fiir eine solche Auslegung Spielraum; Art. 74 PatG spricht indes klar von

1 Art. 8 Abs. 3 Uebereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechtes
der Erfindungspatente vom 27. November 1963 (AS 1980 1011, SR 0.232.142.1).

2 Vgl. Jan J. Brinkof, Nichtigerkldrung europdischer Patente, anlisslich des 7. Symposiums
europdischer Patentrichter (noch nicht veréffentlicht).

3 Alois Troller, Immaterialgiiterrecht, 3. Aufl., Bd. I S. 453, Bd. II S. 724.
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Feststellung, und dies in Ubereinstimmung mit der herrschenden Lehre und Recht-
sprechung.4 Diese Theorie versagt allerdings m.E. bei der Feststellung der Teilnich-
tigkeit, wenn diese zur Neufassung der Patentanspriiche fiihrt. Dieser Frage kommt
indes kaum praktische Bedeutung zu, zumal sie, wie wir noch sehen werden, auf die
Behauptungs- und Beweislast im Nichtigkeitsprozess keinen Einfluss hat.

Zur Hauptsache geht es bei der PNK um die richterliche Feststellung des behaup-
teten Nichtbestandes eines (privaten) Rechtes oder Rechtsverhiltnisses (negative
Feststellungsklage). Es handelt sich dabei um die Klage eines Dritten gegen den
Patentinhaber. Es kann aber auch der Patentinhaber gegeniiber einem Konkurrenten
positiv den Bestand des Patentes feststellen lassen; dieser Klage kommt die Funktion
der Beseitigung einer Stérung des Patentinhabers zu.

Die Nichtigkeit des Patentes kann sodann auf verschiedene Weise geltend
gemacht werden: durch selbstdndige Klage, unabhéngig von der Verletzungsklage,
oder als Widerklage gegeniiber der Verletzungsklage oder einer anderen Klage. Die
PNK kann schliesslich auch nur einwendungsweise geltend gemacht, d.h. gegeniiber
irgendwelcher Klage des Patentinhabers gestiitzt auf sein Ausschliesslichkeitsrecht,
insbesondere gegeniiber der Patentverletzungsklage, zur Verteidigung eingewendet
werden.5 Gegeniiber einem vorsorglichen Massnahmebegehren ist dies in aller Regel
der Haupteinwand. Die praktisch wichtigen Fragen sind auch hier die nach der
Behauptungs- und Beweislast und nach der Teilnichtigkeit.

1.3 Der Gegenstand der Patentnichtigkeitsklage.

1.3.1 Wie erwiihnt wurde, soll mit der Patentnichtigkeitsklage festgestellt werden,
ob das ausschliessliche Patentrecht zu Recht besteht. In diesem allgemeinen Sinne ist
Gegenstand der PNK die Rechtsbestidndigkeit bzw. Unbestindigkeit des Patentes,
auf Grund dessen Ausschliesslichkeitsrechte gegeniiber Dritten ausgeiibt werden
konnen. Inhaltlich wird dieser Bestand des Patentrechtes durch die Patentanspriiche
bestimmt, durch welche die Erfindung definiert wird (Art. 50 Abs. 1 PatG).

Auch nach dem EPU miissen die Patentanspriiche den Gegenstand angeben, fiir
den Schutz begehrt wird (Art. 84 Satz 1, vgl. ferner Art. 97 Abs. 1 und 2 EPU), und
kann demzufolge zwischen Bestand und Schutzbereich des Patentes unterschieden
werden.

4 BGE 77 1I 285; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 3. Aufl.,, 7 N. 24; anderer
Ansicht Max Guldener, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 212 FN 26.
5 Max Guldener, a.a.0., S. 160 FN 3.
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1.3.2 Konkret geht es um die einzelnen Patentnichtigkeitsgriinde. Diese Griinde
sind in Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1, 2, 3, 3b und 6 aufgezihlt. Sie betreffen die Schutz-
fahigkeit der in der erteilten Fassung beanspruchten Erfindung und einige Sonder-
fdlle. Sie gelten unter Vorbehalt des bereits erwihnten Art. 138 EPU in gleicher
Weise auch fiir die erteilten und in der Schweiz registrierten europdischen Patente.

Ich verweise auf beiliegende Liste der Nichtigkeitsgriinde gemidss CHPatG und
EPU (siehe Anhang). Demgemiiss bestehen zwei Differenzen zwischen dem schwei-
zerischen und dem europédischen Recht:

a) Gemiss Art. 7a CH-PatG wird die Neuheit einer Erfindung, die Gegenstand
eines Patentes oder einer Patentanmeldung ist, durch eine am Anmelde- oder Prio-
ritdtstag noch nicht vertffentlichte Patentanmeldung zerstort, wenn deren Anmelde-
oder Prioritdtsdatum &lter ist und diese Patentanmeldung in der Schweiz wirksam
wurde, wenn sie zu einem giiltigen Patent (CP oder EP) gefiihrt hat und ein Paten-
tanspruch dieses Patentes die Erfindung A zum Gegenstand hat («prior claim
approach»). Gemiss Art. 54 Abs. 3 EPU ist dies der Fall, wenn die frithere Anmel-
dung in der Schweiz wirksam und hier verdffentlicht und die Erfindung in den
urspriinglichen Unterlagen der dlteren Anmeldung offenbart wurde («whole contents
approach»). In diesem Punkt hat die Schweiz bewusst (aber kaum notwendig) eine
Diskrepanz zum EPU geschaffen.

b) Der Nichtigkeitsgrund der Patenterweiterung gemdss Art. 138 Abs. 1 lit. d EPU
betrifft die nachtragliche Erweiterung des Patentes (Erweiterung des Schutzberei-
ches des erteilten Patentes). Das CHPatG beschrinkt sich demgegeniiber (in Art. 26
Ziff. 3bis) auf den Nichtigkeitsgrund der Erweiterung iiber den urspriinglichen Inhalt
hinaus und ist insofern enger. Vermutlich will der schweizerische Gesetzgeber Feh-
ler bei der Priifung der Zuldssigkeit einer Einschrankung im Einspruchs- und
Beschwerdeverfahren nicht dem Patentinhaber anlasten. Diesem ausdriicklich enge-
ren Willen des schweizerischen Gesetzgebers ist wohl auch fiir europdische Patente
der Vorzug zu geben, obgleich Art. 109 Abs. 2 und 3 CHPatG fiir den Vorrang des
EPU spriche. Bei Anwendung der Vorschrift des EPU ergibe sich jedoch eine (noch)
unerwiinscht(er)e Spaltung der Rechtslage zwischen nationalen und europiischen
Patenten.

¢) Im iibrigen sind die Nichtigkeitsgriinde im schweizerischen Patentgesetz und
im EPU zwar gleich umschrieben, doch ist damit nicht schon eine iibereinstimmende
Auslegung sichergestellt. Vor allem die Begriffe Sitten- und Ordnungswidrigkeit
konnten auf dem Hintergrund nationaler Beschriankungen gewisser Techniken - zu
denken ist etwa an Erfindungen auf dem Gebiet der Gentechnologie - zu abweichen-
den Resultaten fithren, wenn diese Begriffe nicht eine gesamteuropéische Ausdeu-
tung erhalten.

Erginzend ist festzustellen, dass es weitere Nichtigkeitsgriinde als die vorstehend
genannten nicht gibt. Dies schliesst aber die Feststellung des Nichtbestandes des
Patentrechtes in anderer Hinsicht nicht aus. Zu denken ist etwa an Art. 113 Abs. 2
PatG: Danach gilt die Wirkung des europdischen Patentes als nicht eingetreten, wenn
die Ubersetzung der Patentschrift nicht bis zur Veroffentlichung des Hinweises auf
die Patenterteilung im Europdischen Patentblatt bzw. bis zur Verdffentlichung des
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Hinweises auf die Entscheidung iiber den Einspruch eingereicht worden ist. Das
muss, wenn ein Interesse daran besteht, durch den Richter festgestellt werden kon-
nen. Ahnliches gilt fiir das Verbot des Doppelschutzes gemiss Art. 125 PatG, d.h.
den Wegfall der Wirkung des schweizerischen Patentes in dem dort ndher bestimm-
ten Zeitpunkt. Dies sind zwar keine Nichtigkeitsgriinde, aber gegebenenfalls fest-
stellungsbediirftige Rechtsverhiltnisse.

1.3.3 In prozessualer Hinsicht stellt sich noch die Frage, was denn die Identitét
einer einmal anhingig gemachten Nichtigkeitsklage ausmache und wodurch diese
bestimmt werde. Darauf wird nachstehend unter dem Gesichtspunkt Dispositions-
maxime niher eingegangen (Ziff. 4.1.2).

1.4 Die vermégensrechtliche Natur der PNK ist schliesslich eine banale, keines-
wegs aber iiberfliissige Feststellung. Gestritten wird um wirtschaftliche Interessen.
Der Streitwert der PNK wird nach solchen Gesichtspunkten, nach der herrschenden
Auffassung durch Schitzung des Gegenwartswertes des Patentes fiir die Allgemein-
heit, bestimmt.6

2. Die wesentlichen Prozessvoraussetzungen:

Damit der Richter auf eine PNK eintreten und eine Sachentscheidung fallen kann,
miissen zunéchst verschiedene Voraussetzungen erfiillt sein. Diese sogenannten Pro-
zessvoraussetzungen konnen hier nicht abschliessend aufgezidhlt werden; ihre
Abkldrung ist ohnehin Sache des beigezogenen Rechtsanwaltes.

Die wichtigsten Prozessvoraussetzungen sind:

2.1 Die Zustiandigkeit des angerufenen Richters, vor allem in 6rtlicher und sachli-
cher Beziehung:

Die PNK als negative Feststellungsklage des Dritten gegen den Patentinhaber ist
national gemiss Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG am Wohnsitz des Beklagten in der Schweiz
anzuheben. Wird die Nichtigkeitsklage widerklageweise erhoben, so gilt nach kanto-
nalem Prozessrecht der Gerichtstand der Hauptklage. Gemiss Par. 15 ZHZPO
geniigt dafiir Konnexitit zwischen Haupt- und Widerklage, doch gilt dies nur fiir die
ortliche, nicht auch die sachliche Zustédndigkeit. Es gibt weder ortlich noch sachlich

6 ZR 40 Nr. 142.
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einen allgemeinen Gerichtsstand des Sachzusammenhanges. - Der Nichtigkeitsein-
wand folgt immer dem Gerichtsstand der Hauptklage; denn die Zustdndigkeit
bestimmt sich nach dem eingeklagten Anspruch und nicht nach prijudiziellen Rech-
ten oder Verteidigungsmitteln. Wenn es sich daher bei der Hauptklage nicht um eine
Patentverletzungsklage, sondern z.B. um eine Klage auf Bezahlung von Lizenzge-
biihren handelt, so beurteilt sich dieser Gerichtsstand nach kantonalem Prozessrecht.
Bestreitet der Beklagte die Zahlungspflicht unter Hinweis auf die Ungiiltigkeit des
Patentes, so hat der mit der Hauptklage befasste Richter diesen Einwand zu priifen,
gleichgiiltig ob er fiir die Beurteilung einer Patentnichtigkeitsklage ortlich oder sach-
lich zustédndig ist.

Die Klage auf Feststellung der Giiltigkeit des Klagepatentes (positive Feststel-
lungsklage) durch den Patentinhaber gegen einen Dritten ist gemiss Art. 75 Abs. 1
lit. a PatG am Wohnsitz des Dritten oder am Schutzort, allenfalls am Ort, wo eine
Patentverletzung ernsthaft droht, anzuheben. Wie das Bundesgericht zutreffend fest-
gestellt hat, handelt es sich dabei im Grunde genommen um eine Abwehrklage des
Patentinhabers.?

Im internationalen Verhdltnis, wenn z.B. der Kldger Wohnsitz im Ausland hat
oder sich der Wohnsitz des beklagten Patentinhabers im Ausland befindet, beurteilt
sich der Gerichtsstand nach dem IPRG: Massgebend ist entweder der Wohnsitz des
Beklagten in der Schweiz oder, wenn ein solcher fehlt, das Gericht am Geschiftssitz
des im Register eingetragenen Vertreters oder, falls auch ein solcher fehlt, das
Gericht am Sitz der schweizerischen Patentbehtrde (Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG).
Die Beurteilung von Klagen betreffend die Giiltigkeit oder Eintragung von Patenten
im Ausland durch den schweizerischen Richter ist grundsétzlich ausgeschlossen
(Art. 109 Abs. 1 Satz 3 IPRG). Gemiss dem ebenfalls schon im Vortrag zur Patent-
verletzungsklage erwihnten Lugano-{Ubereinkommen sind fiir Klagen, welche die
Eintragung und Giiltigkeit von Patenten betreffen, ausschliesslich und zwingend die
Gerichte des Vertragsstaates zustidndig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung
oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wurde oder auf Grund eines zwi-
schenstaatlichen Ubereinkommens als vorgenommen gilt.

Die sachliche Zustindigkeit beurteilt sich nach kantonalem Prozessrecht, wobei
die Kantone gemiss Art. 76 Abs. 1 PatG verpflichtet sind, eine einzige kantonale
Instanz zu bezeichnen. Dieses Erfordernis gilt auch fiir internationale Klagen in der
Schweiz. Die widerklageweise Erhebung der Patentnichtigkeitsklage diirfte, wenn
nicht schon mit Riicksicht auf Art. 76 Abs. 1 PatG, so jedenfalls auf Grund des kan-
tonalen Prozessrechtes nur vor dieser sachlich einzig zustdndigen Instanz zuléssig
sein. Uneingeschrinkt kann nur der Nichtigkeitseinwand bei dem mit der Hauptsa-
che befassten Richter erhoben werden. Dabei ist allerdings die Frage offen, ob und

7 BGE 11711 598.
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inwiefern der Richter am Wohnsitz des Beklagten in der Schweiz, z.B. im Falle einer
hier angehobenen Klage wegen Verletzung auslindischer Patente, die nur einwen-
dungsweise bestrittene Giiltigkeit jener Patente ohne Riicksichtnahme auf das aus-
landische Recht iiberpriifen diirfe.

Das vorstehend Gesagte gilt im iibrigen ebenso fiir européische Patente, da das
EPU keine eigenen Regeln fiir die Zustéindigkeit aufgestellt hat. Zu beachten ist,
dass die Vertretung im europidischen Verfahren noch keine Vertretung im Inland
gewihrleistet, da massgebend die Eintragung im schweizerischen Patentregister
ist.

2.2 Die PNK ist erst nach der Patenterteilung (Registrierung), aber vor Abschluss
eines allfélligen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens zuldssig. Auf eine verfriihte
Klage ist nicht einzutreten, es wire denn der Mangel nachtriglich geheilt worden.
Bei europdischen Patenten setzt die Zuldssigkeit der Klage die Eintragung des erteil-
ten Patentes im schweizerischen Patentregister voraus.

Bei diesen Patenten konkurriert die PNK mit dem Einspruch und der Beschwerde
gegen die Patenterteilung, indem es in sachlicher und personlicher Hinsicht weitge-
hend um ein und dasselbe geht. Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist aber
ein anderes, und es sind auch die Folgen einer Beseitigung des Patentes andere:
Zuriicknahme und Widerruf im Erteilungsverfahren, riickwirkend fiir alle Linder;
Nichtigerkliarung oder auch nachtrdglicher Verzicht hingegen von Land zu Land
nach dem jeweiligen Landesrecht.

2.3 Von praktischer Bedeutung ist die Abwesenheit eines allgemeinen Kautions-
grundes oder eines Grundes fiir die Sicherstellung der Prozesskosten (Par. 73
ZHZPO; Par. 76 ZHZPO). Sie als Patentanwilte sollten sich schon vor Anhebung
einer Klage dariiber Klarheit verschafft haben, mit welchen Kosten die Klientschaft
zu rechnen und ob sie diese vorzuschiessen hat. Das Prozessrecht nimmt nur in ganz
bestimmten Fillen auf ihre finanziellen Verhéltnisse Riicksicht.

2.4 Die Frage, ob die nachtrigliche Erweiterung der Nichtigkeitsgriinde eine Kla-
gednderung darstelle oder nur eine dem sog. Novenrecht unterliegende Erginzung
der Klagebegriindung sei, hdngt mit dem spéter zu behandelnden Problem der Iden-
titdt der Nichtigkeitsklage zusammen. Fiir den Fall der Annahme einer Klagedinde-
rung ist auf die nach dem kantonalen Prozessrecht erforderlichen Voraussetzungen
einer solchen Anderung hinzuweisen (Ziirich Par. 61 ZPO).

2.5 Als negative Prozessvoraussetzungen gelten die Hingigkeit der gleichen
Rechtssache bei einem anderen Gerichte (Litispendenz) und die abgeurteilte Sache
(«res iudicata»). Sie beriihren ebenfalls die Identitit der Patentnichtigkeitsklage. Thre
praktische Bedeutung ist gering. Erwidhnt werden sie deshalb, weil es sich dabei ent-
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gegen einer tberholten Rechtsvorstellung nicht um sogenannte Prozesshindernisse
handelt, die nur auf Einrede hin zu beachten wiren. Vielmehr handelt es sich geméss
der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes um von Amtes wegen zu beach-
tende (negative) Prozessvoraussetzungen; entgegenstehende kantonale Prozess-
vorschriften sind bundesrechtswidrig.8

Allen diesen und weiteren Prozessvoraussetzungen ist gemeinsam, dass sie -
anders als bei der Beurteilung der Nichtigkeitsgriinde - von Amtes wegen zu priifen
sind. Bei Fehlen einer Prozessvoraussetzung fillt der Richter, gleichgiiltig in wel-
chem Prozessstadium, einen Nichteintretensentscheid; dies ist kein Sachurteil, son-
dern ein Prozessurteil, das nur formelle, keine materielle Rechtskraft entfaltet (siche
auch unter Erledigung).

3. Die am Patentnichtigkeitsprozess Beteiligten, insbesondere die Frage
nach dem Rechtsschutzinteresse; Ausschliessungsgriinde.

3.1 Bei jeder Klage ist festzustellen, wer zur Klage berechtigt ist und wer einge-
klagt werden kann (Aktiv- und Passivlegitimation). Diese Frage ist im Unterschied
beispielsweise zur Frage der Partei- und Prozessfahigkeit, die sich nach dem kanto-
nalen Prozessrecht beurteilt, eine solche des materiellen Bundesrechtes und durch
Sachurteil zu entscheiden.

Bei Feststellungsklagen besteht nun allerdings die Besonderheit, dass mit der
Klage nicht ein dem Klager zustehendes subjektives Recht, also nicht eine Berechti-
gung ausgeiibt wird, sondern dem Beklagten gegeniiber eine Rechtsbehauptung,
namlich des Nichtbestandes eines von diesem vorgeschiitzten Patentrechtes, aufge-
stellt wird. Diese Klage kann nach herrschender Auffassung hierzulande von jeder-
mann erhoben werden, der ein rechtliches Interesse an der gerichtlichen Feststellung
des in Betracht fallenden Rechtes oder Rechtsverhiltnisses hat, und zu richten ist
diese Klage an die Partei, gegeniiber der ein Interesse an der Feststellung besteht.?
Art. 28 PatG bestitigt dies (abweichend freilich das Marginale «Klagerecht»),
ebenso Art. 74 PatG. Nach Troller ist das Rechtsschutzinteresse sinngeméss mit der
Aktivlegitimation verkniipft: Es sei «das Interesse an der Nichtigerklarung, die Legi-
timation zur Sache» zu priifen; jeder der sich dariiber ausweise, sei aktivlegitimiert.10

8 Oscar Vogel, a.a.0., 7 N. 80.

9 Das Interesse des Klidgers muss gegeniiber der beklagten Partei bestehen. Vgl. Max Guldener,
a.a.0., S. 209 unter Ziff, IIT.

10 Alois Troller, Immaterialgiiterrecht 2. Aufl., Bd. IT S. 1158, und Immaterialgiiterrecht 3. Aufl.,
Bd.II'S. 960 ff. und S. 1019.
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Demzufolge wire eine Nichtigkeitsklage durch eine Person, die kein Rechtschutzin-
teresse nachweisen kann, wegen fehlender Klageberechtigung durch Sachurteil
abzuweisen. Nach herrschender Praxis ist jedoch bei Fehlen des Rechtsschutzinter-
esses des Klidgers auf die Nichtigkeitsklage nicht einzutreten. Die prozessualen
Unterschiede sind nicht unerheblich.

Von praktischer Bedeutung ist die Umschreibung des Rechtsschutzinteresses in
der Rechtsprechung des Bundesgerichtes.!! Zusammengefasst ergibt sich folgendes:
Die PKN ist keine Popularklage, d.h. es geht nicht um die Interessen der Allgemein-
heit an der Nichtigerkldrung des Patentes, sondern, und dies scheint mir in der Tat am
ehesten der wirtschaftlichen Realitdt zu entsprechen, um eigene Interessen des Kla-
gers. An den Nachweis des kldgerischen Einzelinteresses sind allerdings keine hohen
Anforderungen zu stellen. Im Grundsatz fordert das Bundesgericht stets eine rechtli-
che oder tatséchliche, gegenwirtige oder drohende Behinderung des Klégers in sei-
ner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit und lehnt es namentlich ab, den Klageaus-
schluss auf das Schikaneverbot zu beschridnken. Anderseits macht es aber nicht zur
Voraussetzung, dass der Kldger die angefochtene Ausfiihrungsform auch tatséchlich
zu verwenden beabsichtigt, sondern ldsst es geniigen, dass der Bestand eines Paten-
tes auf Seiten des Konkurrenten ihm im Wettbewerb zum Nachteil gereichen kénnte.
Die Parteien machen sich demgegeniiber die Begriindung des Rechtsschutzinteresses
manchmal etwas allzu leicht.12

Die Nichtigkeitsklage kann nach Lehre und Rechtsprechung auch gegen ein
durch Zeitablauf, Verzicht oder Nichtbezahlung der Jahresgebiihren erloschenes
Patent erhoben werden. Diesfalls bedarf es aber der Begriindung eines eigenen
Interesses an der Feststellung der Ungiitligkeit fiir die zuriickliegende Zeit; dieses
Interesse ist etwa zu bejahen, wenn der Klidger oder seine Abnehmerkreise mit
Schadenersatzanspriichen wegen Patentverletzung konfrontiert sind. Das Rechts-
schutzinteresse muss bis zum Ende des Prozesses gegeben sein. Es entfillt, wenn
das Patent wihrend des Prozesses erlischt, sofern nicht ein besonderes Interesse an
der Feststellung der Ungiiltigkeit fiir die zuriickliegende Zeit nachgewiesen wird.
Bei einem Verzicht auf das Patent entfillt es nur dann, wenn dieser Verzicht auch
riickwirkend gemeint ist. Andernfalls ist das Interesse an der Feststellung fiir die
zuriickliegende Zeit zu priifen.

11 BGE 11611 198.

12 So die Klagerin in dem vorstehend zitierten Bundesgerichtsentscheid. Sie klagte auf Feststellung
der Teilnichtigkeit eines Hauptanspruches, weil die Erfindung in diesem Teil nicht durchfiihrbar
sei, und begriindete das Feststellungsinteresse daran damit, sie wolle dadurch dem Vorwurf einer
Verletzung mit Bezug auf diesen Teil entgehen. Dem konnte das Bundesgericht mit der Vorin-
stanz entgegenhalten, dass die Nichtigkeitsbeklagte den Vorwurf der Patentverletzung jedenfalls
aus dem allfilligen Restpatent erhebe.
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Im Falle des Nichtigkeitsgrundes von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 6 PatG (fehlende sachli-
che Berechtigung des Patentinhabers) ist nur der durch die widerrechtliche Ent-
nahme Verletzte oder sein Rechtsnachfolger zur Klage berechtigt (Art. 28 zweiter
Halbsatz PatG). Es ist die gleiche Person, die zur Abtretung gemdss Art. 29 Abs. 1
PatG befugt ist; hier geht es in der Tat um die subjektive Klageberechtigung. Das
Verhiltnis der beiden Klagen (alternativ, kumulativ, Zuldssigkeit von Haupt- und
Eventualklage) scheint im iibrigen nicht restlos geklart. Dritte sind mit dieser Nich-
tigkeitsklage jedenfalls ausgeschlossen, sinngemiss wohl auch mit der Geltendma-
chung des entsprechenden Nichtigkeitseinwandes; sie konnen sich aber auf eine all-
fallige Nichtigerkldrung (und Loschung des Patentes) berufen. Dem Abtretungsbe-
klagten seinerseits ist der Nichtigkeitseinwand verwehrt, weil die Geltendmachung
der Nichtigkeit durch ihn missbriduchlich (ein «venire contra factum proprium»)
wire.

Die Rechtslage nach Anhdngigmachung der PNK bei Tod oder Konkurs eines
Klédgers gestaltet sich nach den Regeln des Prozess- und Konkursrechtes.

3.2 Einzuklagen ist der im Patentregister eingetragene Patentinhaber (Art. 33
Abs. 3 PatG), bei europdischen Patenten der im entsprechenden schweizerischen
Register eingetragene Patentinhaber. Ist dieser nicht oder nicht mehr berechtigt, so
bleibt er dennoch passiv zur Prozessfiihrung befugt. Die PNK kann aber auch gegen
den nicht eingetragenen wahren Berechtigten gerichtet werden, doch diirfte dies nur
in Fillen ratsam sein, wo die materielle Berechtigung zu keinen Zweifeln Anlass
gibt. Bei Ableben des eingetragenen Patentinhabers sind dessen Erben einzuklagen.
Besondere Verhilinisse ergeben sich bei Patentgemeinschaften (Rechtsgemein-
schaften).

Waurde die falsche Partei eingeklagt, so fehlt es entweder am Schutzinteresse des
Klidgers dieser Partei gegeniiber oder - wohl richtiger - an der Passivlegitimation der
Beklagten; trifft das letztere zu, so ist die Nichtigkeitsklage durch Sachurteil abzu-
weisen.

3.3 Auschliessungsgriinde: Einrede des Vertrages («exceptio pacti») und Arg-
listeinrede («exceptio doli»).

In diesem Zusammenhang ist noch auf die Griinde hinzuweisen, die es einer Par-
tei verwehren, die PKN (und im Erteilungsverfahren wohl auch Einspruch und
Beschwerde) zu erheben.

Es handelt sich um folgende Fille:
a) Verzicht auf Nichtigkeitsklage (und Nichtigkeitseinwand) oder vereinbarte
Nichtangriffspflicht («exceptio pacti»),
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b) Verstoss gegen Treu und Glauben («exceptio doli» oder Einrede des Rechts-
missbrauchs). Es handelt sich dabei um Fille, bei denen zwischen den Parteien ein
Vertragsverhiltnis besteht, durch das ein Vertrauensverhiltnis geschaffen wurde, bei
dessen Auslegung nach Treu und Glauben eine PNK ausgeschlossen ist. Im einzel-
nen gilt dies etwa:

-bei gesellschaftsidhnlichen Lizenz- oder Zusammenarbeitsvertrdgen zur Verwer-
tung eines Patentes durch den Lizenznehmer (wéhrend der Dauer des Vertrages, nur
in Ausnahmefillen nach Vertragsbeendigung); dies bedeutet, dass der Lizenznehmer
ohne Vereinbarung einer Nichtangriffspflicht oder ohne besonderes Treueverhiltnis
nicht gehindert ist, gegen das Vertragspatent Nichtigkeitsklage zu erheben!3;

-fiir den Verkédufer bei Verkauf eines Patentes gegen Entgelt,

-fiir einen Gesellschafter mit Bezug auf das eingebrachte Patent (bei erfolgter
Abfindung auch nach Ausscheiden des Gesellschafters),

-fiir den Arbeitnehmer nach Auflosung des Arbeitsvertrages fiir patentierte Erfin-
dungen, die der Arbeitgeber von jenem entgeltlich erworben hat,

-fiir den Arbeitnehmer generell wihrend der Dauer des Vertragsverhiltnisses,

-bei (z.B. vergleichsweiser) Anerkennung der Rechtsgiiltigkeit eines Patentes;
eine solche Anerkennung impliziert entweder einen Angriffsverzicht oder l4sst einen
Angriff zumindest als Verstoss gegen Treu und Glauben erscheinen.

Die Vereinbarung einer Nichtangriffspflicht ist nach schweizerischem Kartell-
recht unbedenklich und auch dann noch zulédssig, wenn Bedenken gegen die Giiltig-
keit des Patentes bestehen sollten.

c¢) Ohne vertragliche Bindung kann die Nichtigkeitsklage nur ausnahmsweise als
unzulissig betrachtet werden (besondere Fille von Arglist; «venire contra factum
proprium»).

Unter Umstinden kann der Beklagte der Nichtangriffsabrede eine Gegeneinrede
(z.B. des Rechtsmissbrauchs oder der Tduschung bei Abschluss des die Treuepflicht
begriindenden Vertrages) entgegenhalten.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes kann der Patentinhaber die Ein-
rede der Nichtangriffspflicht auch dann geltend machen, wenn der Nichtigkeitskla-
ger die Klage auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehtrde geméss Art.
86 Abs. 1 PatG hin erhoben hat.14 Der Strafrichter habe diesfalls die Giiltigkeit des
Patentes selber zu priifen. Verneine er die Giiltigkeit des Patentes, so sei der Ange-
schuldigte freizuprechen, das Patent jedoch nicht zu 16schen. Diese Rechtsprechung
kann m.E. nicht unbeschrinkte Geltung beanspruchen, sondern ist auf die Bestrafung
gemiss Art. 81 ff. PatG zu beschriinken. Wenn nidmlich das Patent trotz Freispruch
des Angeschuldigten bestehen bleibt, so hat der Angeschuldigte das Patent wenig-
stens zivilrechtlich zu respektieren. D.h. er bleibt bei Ausschluss mit der Nichtig-
keitsklage an das Patent gebunden, so dass eine Verletzung desselben gewisse recht-

13 Also noch bei Bestehen des Lizenzvertrages, was nicht befriedigt.
14 BGE95I1271.
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liche Folgen haben muss. Ein Unterlassungsgebot wird aber durch die Androhung
der Ungehorsamsstrafe (gemiss Art. 291 StGB) sanktioniert und hat im Ubertre-
tungsfalle die Bestrafung mit Haft oder Busse (Art. 291 StGB) und allenfalls Scha-
denersatz zur Folge.

In der Sache handelt es sich bei diesen Einwendungen um Fragen des materiellen
Rechtes, und zwar immer um eine Vorfrage, die nicht zum Gegenstand einer eigenen
Klage gemacht werden kann. Die Patentnichtigkeitsklage ist daher bei Gutheissung
eines Klageausschliessungsgrundes abzuweisen; dies scheint auch die Auffassung
von Troller und Pedrazzini zu sein.!l5 Bei Abweisung der Einrede der Klageaus-
schliessung steht erst das ungehinderte Recht des Kligers zur Nichtigkeitsklage und
Geltendmachung der Nichtigkeit fest.

4. Die Verfahrensgrundsitze im Patentnichtigkeitsprozesses:

Bevor ich auf den Ablauf des Patentnichtigkeitsprozesses eingehe, versuche ich
zunichst, in einigen kurzen Ziigen die den Zivilprozess beherrschenden Grundsitze
der Dispositions- und Verhandlungsmaxime (Parteiautonomie) auf die PKN hin aus-
zudeuten.

4.1 Dispositionsmaxime:

4.1.1 Der Nichtigkeitskldger, der den Prozess durch geeignete Handlungen einlei-
tet, die Klage aufrecht hilt oder sie ganz oder teilweise zuriickzieht, muss durch das
Rechtsbegehren zu erkennen geben, ob er das Patent ganz oder teilweise nichtig
erkldrt haben will. Beim (exzipliten) Begehren nur auf Teilnichtigkeit ist der Richter
daran gebunden. Der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit eines Patentes ist aller-
dings nicht immer klar gestelit. Im Zweifelsfalle umfasst er wohl alle Patentan-
spriiche, den Hauptanspruch und fiir den Fall, dass der Hauptanspruch nichtig sein
sollte, die abhéngigen Anspriiche, ferner die Nebenanspriiche. Allenfalls ergibt sich
dies aus der Klagebegriindung. Sollte auch die Begriindung dariiber nichts aussagen,
so wird der Richter den Kldger zweckmaissigerweise zur Klarstellung und zur Ergén-
zung der Begriindung auffordern. Die Rechtsbestindigkeit von Nebenanspriichen ist
an sich unabhingig vom Hauptanspruch zu priifen. Ihre Nichtigerkldrung sollte
daher immer ausdriicklich beantragt werden, allenfalls ist auch hier Klarstellung des
Rechtsbegehrens zu fordern und auf die fehlende Begriindung hinzuweisen.

Die Nichtigkeitsbeklagte kann die Nichtigkeitsklage in einer fiir den Richter ver-
bindlichen Weise ganz oder teilweise anerkennen. Die teilweise Anerkennung der

15 Alois Troller, a.a.0. (3. Auflage), Bd. [T S. 1022; Mario Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertrags-
recht, 2. Aufl,, S. 196.
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Klage wirkt ebenso wie die urteilsmissige Feststellung einer Teilnichtigkeit «ex
tunc». Mitunter verteidigt die Nichtigkeitsbeklagte ihr Patent nur teilweise und bean-
tragt dementsprechend teilweise Abweisung der Nichtigkeitsklage, wobei sie sich
fiir den Rest des Patentes desinteressiert. M.E. kann dies kaum den Sinn haben, dass
die beklagte Patentinhaberin spiter auf das Patent in seinen iibrigen Anspriichen
zuriickkommen konnte; dem stiinde schon der Antrag der Gegenpartei auf volle
Nichtigerklirung des Patentes entgegen. Im Ergebnis lduft daher eine beschrinkte
Verteidigung im Nichtigkeitsprozess auf eine (teilweise) Anerkennung der Nichtig-
keitsklage beziiglich des nicht verteidigten Teils des Patentes hinaus; allenfalls ist
dies klarzustellen. Der vollen oder teilweisen Klageanerkennung wird schliesslich
die wihrend des Prozesses erfolgte Loschung des Patentes oder die Abgabe einer
Teilverzichtserkldarung gegeniiber dem Patentamt gleichgestellt.16 Solche Erkldrun-
gen erfolgen indes richtig betrachtet mit Wirkung «ex nunc», so dass zu priifen ist,
ob nicht ein Interesse des Nichtigkeitskldgers an der Feststellung der vollen Nichtig-
keit fiir die zuriickliegende Zeit besteht.

Gemdss Par. 188 Abs. 3 ZHZPO kann der Richter Parteierklérungen, insbeson-
dere Vergleiche, daraufhin iiberpriifen, ob sie zuldssig und klar sind. Er hat aber
dabei nicht Allgemeininteressen wahrzunehmen. Es ist daher kaum anzunehmen,
dass der Richter einen Vergleich, beispielsweise eine Nichtangriffsverpflichtung,
wegen Bedenken hinsichtlich der Schutzfihigkeit der beanspruchten Erfindung als
Verstoss gegen die Wettbewerbsfreiheit zuriickweist. Einen Klageriickzug oder eine
Klageanerkennung k&nnte er ohnehin nicht verhindern.

4.1.2 In diesem Zusammenhang ist endlich die Frage zu beantworten, wodurch
die Identitdt der Patentnichtigkeitsklage bestimmt werde. In der Prozessrechtslehre
gibt es dazu verschiedene Theorien. Nach vorherrschender Lehre und Rechtspre-
chung wird der Streitgegenstand einer Klage durch das Rechtsbegehren in Verbin-
dung mit dem behaupteten Lebensvorgang bestimmt. Was heisst aber Lebensvor-
gang bei einer Patentnichtigkeitsklage? Sind das die in der anhéngig gemachten
Klage vorgebrachten einzelnen Nichtigkeitsgriinde, oder ist es die geltend gemachte
ganze oder teilweise Nichtigkeit des Patentes? Die praktischen Folgen sind nicht
unerheblich. Im ersteren Falle wiirde der Streitgegenstand der Nichtigkeitsklage
durch die mit der Klage geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde bestimmt; dabei
konnten allenfalls noch die einzelnen Griinde der fehlenden Patentféhigkeit gemiss
Art. 26 Ziff. 1 und 2 PatG, jedoch kaum mehr die weiteren Nichtigkeitsgriinde
gemiss Art. 26 Ziff. 3 ff. PatG als einheitlicher Klagegrund betrachtet werden. Die
mit der mangelnden gewerblichen Verwertbarkeit der beanspruchten Erfindung

16 Alois Troller, a.2.0., Bd. I S. 489/70 spricht von faktischer Klageanerkennung. Vgl. auch Mario
Pedrazzini, a.a.0., S. 109 oben, unter Hinweis auf einen Bundesgerichtsentscheid, publiziert in
SMI 1984, 223.
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begriindetete Klage konnte z.B. durch den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Neuheit
nachtriglich noch erginzt werden, sofern die massgebliche Prozessordnung neue
Behauptungen (Noven) zulédsst; dies wire keine Klagednderung. Hingegen liefe die
spitere Geltendmachung von Nichtigkeitsgriinden wie der fehlenden Offenbarung,
der unzuldssigen Erweiterung oder der fehlenden sachlichen Berechtigung auf eine
Klagednderung hinaus. Im Falle, dass Streitgegenstand der Nichtigkeitsklage die
beantragte Nichtigkeit des Patentes als solche wire, wiirde durch die Nachbringung
weiterer Nichtigkeitsgriinde immer nur die Begriindung der Klage ergénzt, aber nicht
die Klage geidndert; der Kldger konnte jeden weiteren Nichtigkeitsgrund nachschie-
ben, solange nach der massgeblichen Prozessordnung Noven zulidssig sind. Diesfalls
konnte aber vom gleichen Klédger in einem spéteren Prozess nicht mehr aus jedem
weiteren Nichtigkeitsgrunde auf Nichtigkeit geklagt werden. Personlich neige ich
der Auffassung zu, dass grundsétzlich Gegenstand der Nichtigkeitsklage die antrags-
gemisse Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatentes als solche ist und die einzel-
nen Nichtigkeitsgriinde nur Bestandteil der Klagebegriindung sind. Fragwiirdig
erscheint diese Auffassung einzig mit Bezug auf den Nichtigkeitsgrund der wider-
rechtlichen Entnahme: Ist der Nichtigkeitskldager dann, wenn er mit der Nichtigkeits-
klage wegen widerrechtlicher Entnahme unterliegt, mit einer spiteren Klage wegen
Schutzunfahigkeit etc. ausgeschlossen, oder handelt es sich hier nicht vielmehr um
ganz verschiedene Lebensvorgidnge? Entscheide dazu sind mir nicht bekannt.
Zweckmaissigerweise wird der Richter die Parteien auffordern, die Nichtigkeits-
griinde ausdriicklich und abschliessend zu bezeichnen.

4.2 Verhandlungsmaxime:

Der Verhandlungsgrundsatz bedeutet, dass der Richter dem Urteil nur solche Tat-
sachen zugrunde legen darf, die eine Partei behauptet hat. Der Grundsatz der Kon-
zentration erfordert, dass die Pateien alles, auch Eventualstandpunkte, vortragen. Im
schweizerischen Nichtigkeitsprozess gilt mithin im Gegensatz zum deutschen Nich-
tigkeitsprozess nicht die Offizialmaxime. Die Verhandlungsmaxime wird ergénzt
durch den Grundsatz der Wahrung des rechtlichen Gehors: Der Richter darf seinem
Entscheid nur Tatsachen zugrunde legen, zu denen beide Parteien sich dussern konn-
ten. Dieser Grundsatz korreliert mit dem Grundsatz der Anwendung des Rechtes
durch den Richter.

Wie die meisten Grundsitze erleidet auch dieser Grundsatz Ausnahmen (z.B.
betreffend notorische Tatsachen, Erfahrungstatsachen, richterliche Fragepflicht).
Darauf braucht hier nicht nidher eingegangen zu werden.

Festzustellen ist, was schon zum Thema Verletzungsprozess gesagt wurde, dass
die Beibringung aller entscheidungswesentlichen Tatsachen Sache der Parteien ist
und diese auch alle Urkunden, die ohne Hilfe des Gerichtes erhiiltlich sind, beizu-
bringen haben. Insbesondere ist die Recherche des Standes der Technik Sache der
Parteien, nicht des Gutachters und ebensowenig (wie schon vorgekommen) Sache
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des (fachkundigen) Richters; die dariiber gefithrte Kontroverse darf als entschieden
gelten.!7. 18

Damit hingen zwei weitere Fragen zusammen: Diejenige nach der Behauptungs-
und Beweislast im Nichtigkeitsprozess, sowie diejenige nach der geniigenden Sub-
stantiierung. Die Behauptungslast richtet sich nach den bundesrechtlichen Regeln
iiber die Beweislast (Art. 8 ZGB); die kantonalen Prozessordnungen bestimmen, bis
zu welchem Zeitpunkt Behauptungen aufgestellt werden diirfen. Das Bundesrecht
bestimmt mithin, wie ein Sachverhalt zu behaupten ist, damit er einer Rechtsnorm
unterstellt werden kann, und wohl auch, wie der massgebliche Sachverhalt zu
behaupten ist, damit dariiber Beweis erhoben werden kann. Im Patentnichtigkeits-
prozess - dies gilt entsprechend fiir den Nichtigkeitseinwand - hat der Nichtigkeits-
kldger alle Tatsachen zu behaupten und zu beweisen, aus denen sich der geltende
gemachte Nichtigkeitsgrund ergeben soll. Freilich ldsst sich dies nicht schon mit der
registerrechtlichen Vermutung (Art. 9 ZGB) begriinden, da aus der Registrierung nur
die Vermutung fiir die formelle Giiltigkeit des Patentes folgt. Hingegen besteht nach
herrschender Auffassung eine generelle Vermutung fiir den Bestand eines erteilten
Patentes. Man kann auch einfacher argumentieren: Art. 26 PatG selber verteilt klar
und deutlich die Rollen, wer was zu behaupten und zu beweisen hat, indem er vor-
schreibt, dass ein Patent nur auf Nichtigkeitsklage hin nichtig erklart bzw. seine
Nichtigkeit nur auf Klage hin festgestellt werden diirfe. Damit sagt der Gesetzgeber,
was Regel und was Ausnahme ist. Nur wenn die Nichtigkeit festgestellt ist, ist das
Patent als nichtig zu betrachten und zu l6schen. Dem Nichtigkeitsklager ist auch
zumutbar, die positiven Sachumstinde nachzuweisen, aus denen die negative Tatsa-
che des Nichtbestandes des Patentes folgt. Dies zu behaupten und zu beweisen, ist
mithin Sache des Kldgers. Dies gilt auch fiir nichtvorgepriifte Patente: Diese «Kin-
der», wenn ich mich so ausdriicken darf, sind nun einmal ebenfalls vorhanden.

Der beklagte Patentinhaber seinerseits wird im eigensten Interesse sein Patent
verteidigen.

17 Vgl. Alois Troller, Der Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozess, in SM 1970 S. 31 ff., und der-
selbe a.a.0., Bd. I S. 1059 ff. Der Entscheid des Kassationsgerichtes Ziirich, versffentlicht in
SJZ 1959 S. 75, wurde nie herrschende Praxis.

18 Der Richter wird gut daran tun, den Gutachter in der Instruktion anzuweisen, sich nur an den ihm
vorgelegten Stand der Technik zu halten. Ermittelt der Gutachter weitere Publikationen (die nicht
zum allgemeinen Fachwissen zu zihlen sind) und verwertet er diese in seinem Gutachten, so kann
dies entgegen meiner fritheren Auffassung nicht wie eine von einem Zeugen gegebene Sachdar-
stellung, die von den Parteidarstellungen abweicht, beriicksichtigt werden. Auf Grund einer sol-
chen Zeugenaussage hat niimlich die bestreitende Partei die Behauptung des Kligers bereits
widerlegt hat; sie braucht nicht den wahren Sachverhalt zu beweisen (vgl. Max Guldener, a.a.0.,
S. 163 lit. ¢). Fiihrt aber der Gutachter eine vom Nichtigkeitskldger nicht geltend gemachte Vor-
verdffentlichungen in den Prozess ein, so erweitert er dadurch das Klagefundament zugunsten des
Kligers. Allenfalls kann sich der Kldger in einem solchen Falle auf das Novenrecht berufen.
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4.3 Tatsache und Recht im Patentnichtigkeitsprozess:

Es ist schnell gesagt: Die Parteien legen dem Richter die Tatsachen zur Entschei-
dung vor, und der Richter wendet das Recht von Amtes wegen an. Was den Patent-
nichtigkeitsprozess charakterisiert, sind die technischen Verhiltnisse und die Unter-
stellung dieser Verhiltnisse, zwar nicht ausschliesslich, aber weitgehend unter zum
Teil unbestimmte Rechtsbegriffe wie etwa denjenigen der erfinderischen Titigkeit.
Das kann nicht mit dem Hinweis auf das richterliche Ermessen liberspielt werden;
denn es gibt kein freies (subjektives) Ermessen bei dieser Entscheidung, sondern nur
ein objektives Abwigen, Ergriinden und Werten. Diese Entscheidung fiihrt iiber eine
Analyse des technischen Sachverhaltes und erfordert nebst technischen und patent-
rechtlichen Kenntnissen viel Intuition und Erfahrung.

5. Der Ablauf des Nichtigkeitsprozesses:

Nach diesen etwas allgemeinen Ausfiihrungen komme ich nun zum Prozessab-
lauf:

5.1 Von der Entscheidung bis zur Anhidngigmachung der Patentnichtigkeitsklage:

In der Praxis diirfte die Entscheidung fiir oder gegen die Erhebung einer Patent-
nichtigkeitsklage nicht nur von der Beurteilung der Prozesschancen, sondern ebenso
von wirtschaftlichen Zwingen und taktischen Uberlegungen abhingen, zumal der
Nichtigkeitskldger zumeist schon in diesem Stadium mit dem Vorwurf der Patent-
verletzung konfrontiert ist. Ich halte es gleichwohl fiir verfehlt, wenn die Klage
ungeachtet der Erfolgschancen gleichsam routinemissig oder aus Prinzip erhoben
wird; die Parteien miissen das oft mit hohen Kosten biissen. Eine seridse Abwégung
der méglichen Nichtigkeitsgriinde ist geboten. Sie setzt immer auch eine Auslegung
der Patentanspriiche und eine Analyse der technischen Problemlosung des Streitpa-
tentes voraus. Sodann ist der Stand der Technik umfassend zu ermitteln, auch soweit
er in der Patentschrift nicht aufgelistet ist. Allerdings bedeutet das nicht, dass Sie
dem Richter alles, was Sie ermittelt haben, auch vorlegen miissen; Entgegenhaltun-
gen konnen sich kontraproduktiv auswirken, wenn etwa dadurch das vergebliche
Bemiihen um eine Losung dokumentiert wird. Eine saubere Merkmalsanalyse der
Erfindung und ein Vergleich derselben mit den einzelnen Entgegenhaltungen stellt
allemal eine zuverlidssige Grundlage fiir die Beurteilung der wichtigsten Nichtig-
keitsgriinde der fehlenden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Titigkeit dar.
Der Beizug der Anmeldungsunterlagen und Erteilungsakten ist deshalb geboten,
weil sich daraus mogliche Nichtigkeitsgriinde (unzulissige Erweiterung) ergeben
kénnen. Geht es um Tatbestinde wie der offenkundigen Vorbeniitzung der bean-
spruchten Erfindung oder der widerrechtliche Entnahme derselben, die beide auf
konkreten Lebensvorgidngen beruhen, so ist friihzeitig auch das Beweismaterial zu
sichern. In jedem Fall empfiehlt sich eine frithe Zusammenarbeit zwischen Patentan-
walt und Rechtsanwalt. Denn tiber die geltend zu machenden Nichtigkeitsgriinde
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und die Prozesschancen, ebenso das Kostenrisiko, muss bereits bei der Entscheidung
tiber die Klage Klarheit bestehen.

Die Entscheidung, ob Sie die Nichtigkeit einwendungsweise oder als Widerklage
am Ort der Verletzungsklage oder als selbstindige Klage an dem von Ihnen gewéhl-
ten Ort geltend machen wollen, ist prozesstaktischer Natur und mit dem Anwalt zu
besprechen. Nach bereits anhédngig gemachter Verletzungsklage ist eine selbstindige
Nichtigkeitsklage an einem Drittorte wegen der Gefahr sich widersprechender
Urteile nicht zu empfehlen. Moglicherweise wollen Sie aber einer Verletzungsklage
zuvorkommen und miissen daher die Nichtigkeitsklage an einem Ort Ihrer Wahl
anhéingig machen.

Daim europdischen Erteilungsverfahren mittels Einspruch und Beschwerde weit-
gehend die gleichen Griinde wie im Nichtigkeitsprozess geltend gemacht werden
konnen, stellt sich die Frage nach dem Verhiltnis dieser Rechtsbehelfe zur Nichtig-
keitsklage. Soll mit der Nichtigkeitsklage zugewartet werden, wenn noch ein Ein-
spruchsverfahren gegen die Patenterteilung oder ein Beschwerdeverfahren lduft?
Dies ist zu empfehlen; es kann aber sein, dass eine Partei mit Riicksicht auf die Ver-
letzungsklage gezwungen ist, die Nichtigkeitsklage schon vorher zu erheben. Verlet-
zungs- und Nichtigkeitsprozess sind alsdann einzustellen (zu sistieren), bis iiber den
Einspruch oder die Beschwerde entschieden ist (anders im Massnahmeverfahren und
vielleicht auch in Lindern, wo der Nichtigkeitsprozess rasch entschieden wird).!? Ob
es umgekehrt ratsam sei, auf einen Einspruch oder eine Beschwerde zu verzichten,
um sich im gegebenen Zeitpunkt mit der Nichtigkeitsklage zu verteidigen, ist
schwieriger zu entscheiden. Wie schon einleitend angedeutet, ist die Wirkung der
Entscheidung im europdischen Erteilungsverfahren eine andere: Bei Gutheissung
des Einspruches fiihrt dies (wie beim Widerruf) zur Zuriicknahme des Patentes fiir
alle Bestimmungslédnder, ein Nichtigkeitsurteil wirkt sich hingegen nach Massgabe
des anwendbaren Landesrechtes nur in dem betreffenden Lande aus. Die Nichtig-
keitsklage diirfte vermutlich auch teurer zu stehen kommen, selbst wenn sie nur in
einem Lande anhingig gemacht wird. Anderseits rechnet sich eine Partei im Rahmen
des kontradiktorisch durchgefiihrten Nichtigkeitsverfahrens vielleicht bessere
Gewinnchancen aus. Im Zweifelsfalle handeln Sie wohl am besten nach der Devise
des «Sowohl-Als-auch».

Die Klageschrift hat wesentlich zu enthalten: die Parteibezeichnungen, den
Antrag auf volle oder teilweise Nichtigkeit (der Patentanspriiche) und die Begriin-
dung. Dazu gehoren ausser einer kurzen Darlegung der Prozessvoraussetzungen und
der Prozesslage (Parteien, ihre Tétigkeiten, Patentlage und Konfliktssituation) Anga-
ben liber das Streitpatent, im besonderen iiber die beanspruchte technische Lehre, die
einzelnen Nichtigkeitsgriinde und iiber den massgeblichen Stand der Technik. Die

19 Vgl. dazu Eugen Brunner, Der Patentverletzungsprozess, SMI 1994, 125 und dort zitierte
Literatur.
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Nichtigkeitsgriinde sind im einzelnen darzulegen, Nichtigkeitsgriinde wie z.B. feh-
lende Neuheit oder erfinderische Tétigkeit anhand des Standes der Technik im Lichte
der massgeblichen Beurteilungskriterien zu begriinden. Die sachdienlichen Vorver-
offentlichungen sind der Klageschrift beizulegen. Der Klager kommt seiner Behaup-
tungspflicht nicht nach, wenn er einfach vorvertffentlichte Patentschriften vorlegt,
ohne zu sagen, was er daraus ableiten will. Mitunter werden Patentschriften oder
andere Vorverdffentlichungen erst nach Abschluss des Hauptverfahrens im Beweis-
verfahren eingereicht mit der Begriindung, es handle sich dabei um Beweismittel, die
nachtriglich ohne Einschrinkung noch eingereicht werden diirften. Dies trifft in der
Regel gerade nicht zu, sind doch damit zumeist Behauptungen verbunden, die wie-
derum der Begutachtung bediirfen. Diesfalls versagt zumeist auch die Berufung auf
das Novenrecht (so Ziirich Par. 115 Ziff. 2 ZPO). Eine offenkundige Vorbeniitzung
ist konkret unter Angabe der Beweismittel dafiir darzustellen, d.h. der Kldger hat im
einzelnen zu behaupten, wann was und wodurch der Offentlichkeit zuginglich
gemacht worden ist, und die Beweismittel dafiir vorzulegen bzw. zu nennen. Mit
Bezug auf Privatgutachten ist in der Rechtsschrift darzulegen, was diese belegen sol-
len und welche Schliisse daraus zu ziehen sind. Es ist nicht Sache des Richters, in
umfangreichen Privatgutachten nach allfilligen Klagegriinden zu forschen. Enthilt
das Privatgutachten den wesentlichen Teil der Klagebegriindung in schliissiger
Form, so kann es allerdings zum Bestandteil der Rechtsschrift gemacht werden.

Mit der Einreichung der Klageschrift beim Richter wird die Nichtigkeitsklage
anhingig; im Falle der Widerklage erfolgt die Anhdngigmachung in der Regel
zusammen mit der Beantwortung der Verletzungsklage. Von diesem Zeitpunkte an
kann die Nichtigkeitsklage nur noch durch Parteierkldrung (Riickzug, Anerkennung,
Vergleich) oder Urteil des Richters erledigt werden. Eine identische Klage andern-
orts ist unzulassig.

Die beklagte Partei wird nach Zustellung der Nichtigkeitsklage zunédchst mit Vor-
teil die Erfiillung der Prozessvoraussetzungen (insbesondere auch eine allfillige
Kautionspflicht des Kldgers) und die Klageberechtigung bzw. das Rechtsschutzinter-
esse iiberpriifen und gegebenenfalls bestreiten. Dann wird sie sich schliissig werden
miissen, ob sie die Nichtigkeitsklage vollumfinglich oder teilweise bestreiten, even-
tuell ob sie sich auf eine engere Verteidigungslinie zuriickziehen will. Da die
Beklagte ihr Patent verteidigt, wird sie sich von selbst mit den geltend gemachten
Nichtigkeitsgriinden auseinandersetzen und diese zu widerlegen versuchen. Dabei
sollte sie sich aber nicht auf reine Verteidigung beschrinken. Die Patentnichtigkeits-
klage ist eine offensive Klage; die beklagte Partei hat daher allen Grund, ihrerseits
die Griinde fiir die Schutzfihigkeit positiv darzulegen. Insbesondere sollte sie die
Beweisanzeichen fiir das Vorliegen einer erfinderischen Titigkeit dartun, da der
Richter von sich aus nur solche Anzeichen beriicksichtigen darf, die sich aus den
Akten ergeben oder auf allgemeiner Lebenserfahrung beruhen.
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5.2 Beweise:

Der weitere Verfahrensablauf wird, wie schon im Zusammenhang mit dem Patent-
verletzungsprozess dargelegt worden ist, stark von den verschiedenen kantonalen
Prozessordnungen geprigt. Fiir Ziirich kann der Gang des Verfahrens kurz dahin
zusammengefasst werden: Behaupten, beweisen, entscheiden. Das Vergleichsge-
sprich findet wihrend des Behauptungsverfahrens nach dem ersten Schriftenwech-
sel statt.

Grundlage der Entscheidung des Nichtigkeitsprozesses ist, von Ausnahmen abge-
sehen, die Wiirdigung der beanspruchten Erfindung auf Grund des vorgelegten Stan-
des der Technik. Dies erfordert Sachverstand.

Zur Frage, ob der (technisch nicht vorgebildete) Richter im Nichtigkeitsprozess
auf Grund eigener Sachkunde entscheiden oder einen oder mehrere Sachverstidndige
und wen er als Sachverstindigen beiziehen soll, kann auf frither Gesagtes und die
Literatur verwiesen werden.20 Zusammengefasst halte ich fest, dass es wohl einfache
Fille geben kann, wo der Richter die technischen Verhiltnisse voll zu iiberblicken
und die Frage des Naheliegens einer Erfindung selber zuverlédssig zu beurteilen ver-
mag. Im allgemeinen sollte sich aber der Richter bei der Beurteilung und Wertung
technischer Sachverhalte und besonders der Frage des Naheliegens Zuriickhaltung
auferlegen. Selbst wer sich ein gewisses technisches Wissen angeeignet hat, ist des-
wegen nicht schon befihigt, ein Urteil iiber die hier anstehenden Fragen abzugeben.
Sofern daher das Gericht nicht mit fachkundigen Richtern besetzt ist, sind in der
Regel Sachverstindige beizuziehen. Der Patentnichtigkeitsprozess ist vorziiglich ein
Sachverstindigenprozess.

Der Sachverstindige hat im Patentnichtigkeitsprozess (dhnlich wie im Verlet-
zungsprozess) verschiedene Aufgaben:

1) Vermittlung der dem Gericht fehlenden Sachkunde: Erlduterung des Begriffes
Durchschnittsfachmann; Vermittlung technischer Begriffe; Darlegung der techni-
schen Problemstellung und Losungsmittel, d.h. der in den Patentanspriichen
geschiitzten technischen Lehre. Experten sollten dies auch klidren, wo das Gericht
ihnen keine dahingehenden Fragen gestellt hat.

2) Feststellung behaupteter (und bestrittener) Tatsachen, allenfalls von allgemei-
nem Fachwissen.

3) Uberpriifung dieser Tatsachen auf ihre rechtliche Schliissigkeit hin, z.B. hin-
sichtlich Neuheit und erfinderischer Titigkeit unter den massgeblichen rechtlichen
Gesichtspunkten,2!

20 Eugen Brunner, Die Verwertung von Fachwissen in handelsgerichtlichen Prozessen, SJZ 88
(1992), 22, und derselbe, Der Patentverletzungsprozess, SMI 1994, 124.

21 Dieter Liedel, Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren, in Schriftenreihe Max-Planck-Institut,
Bd. 46, S. 115.
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Die letztere Aufgabe ist Rechtsanwendung und obldge eigentlich dem Richter.
Der nur juristisch vorgebildete Richter vermag aber diese Arbeit zumal dort, wo die
Schlussfolgerung wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit ein techni-
sches Sachurteil impliziert, kaum zuverldssig zu leisten. Darum stellt das Gericht in
der Regel verallgemeinerte Fragen an den Gutachter und verweist im iibrigen auf den
Prozessstoff. Der Experte in Patentprozessen muss daher sowohl iiber die erforderli-
chen Sachkenntnisse verfiigen als auch um die rechtlichen Ankniipfungspunkte wis-
sen. In technisch schwierigeren Prozessen wird aus diesen Griinden in der Regel ein
Team, bestehend aus einem Patentsachverstindigen und einem Fachmann, einge-
setzt, das ein gemeinsames Gutachten zu erstatten hat. In der heutigen arbeitsteiligen
Technik sind es fast immer Spezialisten. Generalisten als Einzelexperten, bevorzugt
Patentanwilte, geniigen vor allem dort, wo fiir die Beurteilung eine technische
Grundausbildung geniigt.

Die Handelsgerichte in der Schweiz sind mit technisch versierten Richtern
besetzt. Diese wirken als nebenamtliche Richter (Beisitzer) mit, sind aber nicht
Berufsrichter und verfiigen daher nicht immer auch iiber die erforderliche juristische
Qualifikation und kaum je iiber die notwendige Zeit fiir die Ausarbeitung von
Urteilsantridgen. Thr fachkundiges Votum kann als Urteilsgrundlage verwendet wer-
den, sofern die Parteien dazu Stellung nehmen konnten. Dieses Vorgehen findet
allerdings bei den Parteien nicht immer Anklang und ldsst, so scheint es, manchmal
auch bei der oberen Instanz ein gewisses Unbehagen zuriick. Ich habe in einer Fuss-
note zum schriftlichen Referat unbefangen einige Feststellungen und Erfahrungen
mit den beiden Wegen - Votum und Expertise - aufgelistet.22 In Abwigung der ver-
schiedenen Umstidnde wiirde ich dort, wo nicht direkt auf Grund der Akten entschie-
den werden kann und wissenschaftliche Argumentationsketten erforderlich sind, der
Begutachtung den Vorzug geben und die Mitwirkung der Fachrichter auf die Uber-
wachung und Beurteilung der Gutachtertitigkeit konzentrieren.

22 Die Entscheidung auf Grund des Fachrichtervotums erlaubt dank der direkten Vermittlung durch
den Fachrichter eine intensivere Auseinandersetzung im Schosse des Gerichtes, sowie eine Kon-
zentrierung auf die entscheidungswesentlichen Gesichtspunkte. Das Fachrichtervotum verur-
sacht weniger Kosten und beschleunigt das Verfahren, sofern die Einwendungen der Parteien
nicht doch noch ein Expertenverfahren erforderlich machen. Abgesehen von diesem letzteren
Nachteil ergibt sich bei einem (blossen) Fachrichtervotum fiir den gerichtsinternen Sachbearbei-
ter insgesamt ein erheblicher Mehraufwand, der kostenmissig nicht auf die Parteien iiberwilzt
werden kann. Der Fachrichter verfiigt auch nicht immer iiber die erforderlichen Spezialkennt-
nisse, er ist zumeist Generalist, zumal wenn er nicht mehr aktiv im Berufsleben steht. Das Fach-
richtervotum ist sodann den Parteien zwar zur Stellungnahme zuzustellen; insofern konnen die
Parteien an der Wahrheitsfindung mitwirken. Eine andere Frage ist, wie frei der Fachrichter und
das Gericht bei der Wiirdigung von Einwendungen der Parteien sind. Die rechtlichen Gesichts-
punkte sind bei einem Fachrichtervotum jedenfalls erst aus dem Urteil ersichtlich. Von einem
Gutachten kann sich das mit technisch versierten Richtern besetzte Gericht wohl leichter distan-
zieren, freilich auch nur, sofern das Gericht die Entscheidung nicht auf den Gutachter abschiebt.
Der Beizug von externen Gutachtern macht das Verfahren fiir die Parteien insgesamt berechen-
barer. Der Nachteil der hoheren Kosten und der lingeren Dauer wird von ihnen mit diesem Ver-
fahren in Kauf genommen. Die Kommunikation Gericht/Experte hingegen erstarrt manchmal in
reiner Formlichkeit.
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Bei europdischen Patenten bestiinde die Moglichkeit, Gutachten der Erteilungs-
behorde einzuholen (Art. 25 EPU). Sicher verfiigen die Sachpriifer iiber technische
Spezialkenntnisse.23 M.E. bestehen aber grundsitzliche Bedenken gegen die Begut-
achtung der Schutzwiirdigkeit der Erfindung durch die Erteilungsbehorde, da der
Richter seine Rechtskontrolle kaum mehr unabhingig von dieser Behdrde ausiiben
konnte. Denkbar wire eher, einzelne, nicht mit der Sache vorbefasste Priifer oder
Mitwirkende der Einspruchs- und Beschwerdeabteilungen als Sachverstindige vor
allem fiir die Beurteilung der spezifisch patentrechtlichen Grundlagen, also in der
gleichen Funktion wie etwa Patentanwilte, beizuziehen.

5.3 Das Urteil:
5.3.1 Beweiswiirdigung und Beweislast:

Die Beweiswiirdigung im Nichtigkeitsprozess zielt primér auf die Verifizierung
und Einordnung (Subsumption) der von Parteien behaupteten technischen Verhiilt-
nisse. Der Richter hat sich, wenn der Einfluss des Gutachters auf die Entscheidung
nicht dominant werden soll, selber anhand des Gutachtens ein Urteil zu bilden.
Dies bietet dort keine uniiberwindbaren Schwierigkeiten, wo er sich von tatsichli-
chen Feststellungen des Gutachters auf Grund der gesamten Aktenlage zu iiber-
zeugen vermag und die rechtlichen Schlussfolgerungen teilen kann. Nur wenn er
den sachkundigen Feststellungen und Schlussfolgerungen des Gutachters wegen
des hohen Schwierigkeitsgrades iiberhaupt nicht mehr folgen kann, darf er die
Beweiswiirdigung auf formale Kriterien wie Vollstidndigkeit und Schliissigkeit der
Argumente, Griindlichkeit und sprachliche Ausdrucksféhigkeit des Gutachters
beschrinken.

Die Beurteilung insbesondere der erfinderischen Titigkeit als Werturteil schliesst
eine Beweiswiirdigung nicht aus.?4 Dieses Werturteil ist konkret und sachbezogen.
Die erfinderische Titigkeit kann indirekt anhand von Indizien bewiesen werden. Zu
einer umfassenden Wiirdigung der erfinderischen Tatigkeit gehort auch das Abwi-
gen der sog. Beweisanzeichen. Es ist unlogisch und verstdsst daher gegen klares
Recht, wenn diese Entscheidungshilfen mit der Begriindung auf die Seite geschoben
werden, es komme darauf deshalb nicht an, weil die beanspruchte technische Lehre
sich ohnedies naheliegend aus dem Stand der Technik ergebe.25 Das Urteil iiber die
erfinderische Titigkeit setzt zunichst eine Wiirdigung aller Elemente voraus, bevor
ein solches Gesamturteil abgegeben werden kann. (Hingegen kann die erfinderische
Tatigkeit auf Grund des Standes der Technik verneint werden, ohne dass zuvor die

23 Zur Frage des Beizuges solcher Gutachten im Verletzungsprozess vgl. Eugen Brunner, Der
Patentverletzungsprozess, SMI 1994, S. 124.

24 Dieter Liedel, a.a.0., S. 311.

25 Dieter Liedel, a.a.0., S. 234.
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Frage der Neuheit entschieden wird. Sachlogisch muss aber bei einer solchen Argu-
mentation zunéchst festgestellt werden, was im Stande der Technik liegt, mithin
nicht mehr neu ist.)

Vom Ergebnis her miisste es auch Fille geben, wo (fiir den Richter) Zweifel beste-
hen, ob eine Erfindung durch den Stand der Technik nahegelegt worden sei (Art. 1
Abs. 1 PatG), und es miisste dies zulasten des beweisbelasteten Nichtigkeitskldgers
gehen («in dubio pro inventore»). Solche Zweifel finden Sie aber in den Patentnich-
tigkeitsurteilen selten.26 Scheinbar ist immer alles klar und eindeutig, oder es wird
im Zweifelsfalle unbewusst eher zugunsten des Angreifers (und Verletzers) und
damit fiir die wettbewerbsrechtliche Freiheit entschieden. Dies beeintrichtigt aber
vor allem dann, wenn auf diese Weise vorgepriifte Patente zu Fall gebracht werden,
die Rechtssicherheit.

5.3.2 Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht im allgemeinen an die tatsich-
lichen Feststellungen der letzten (einzigen) kantonalen Instanz gebunden. Eine Aus-
nahme besteht gemiss Art. 67 OG fiir Patentprozesse. Das Bundesgericht macht von
dieser Moglichkeit allerdings nur zuriickhaltend Gebrauch. Es geht davon aus, dass
auch im Patentprozess das Urteil im Berufungsverfahren auf Grund des vom kanto-
nalen Richter festgestellten Sachverhaltes gefillt wird. Die tatsdchlichen Feststellun-
gen iiber die technischen Verhiltnisse tiberpriift es nur, wenn es einen Grund dafiir
hat, an ihrer Richtigkeit und Vollstindigkeit zu zweifeln.27 Diese Rechtsprechung ist
nicht ohne innere Widerspriichlichkeit. Erst eine Uberpriifung der technischen Ver-
hiltnisse ergibt, ob an ihrer Richtigkeit und Vollstdndigkeit Zweifel bestehen. In der
Tat befindet sich dabei das ausschliesslich mit juristisch gebildeten Richtern besetzte
Bundesgericht gegeniiber dem Gutachter in einer eher unglinstigeren Lage als ein
mit technisch versierten Richtern besetztes Fachgericht. Setzt sich aber das oberste
Gericht liber das Gutachten hinweg, indem es sein Ermessen walten ldsst, so werden
seine Entscheidungen beliebig. Konsequenterweise sollte das oberste Gericht immer
dort, wo es selber das Gutachten (oder gegebenenfalls das Fachrichtervotum) nicht
mehr zuverlédssig auf seine Schiiissigkeit hin tiberpriifen kann, einen Sachverstéindi-
gen beiziehen.

5.3.3 Das Urteilsergebnis im Patentnichtigkeitsprozess:

-Die Feststellung der Nichtigkeit «ex tunc» fiihrt reflexartig zur Loschung des
Patentes (Wirkung «erga omnes»), bei européischen Patenten unter Begrenzung auf
das Schutzland, in dem das Patent angefochten ist.

26 So ausdriicklich Handelsgericht Ziirich i.S. G. gegen F., Urteil vom 21.9.1990, E. 6 a.E,, S. 36
(nachtriglich durch Vergleich erledigt und daher nicht versffentlicht).
27 BGE 114 1I 85 und dort zitierte Entscheide, insbesondere BGE 91 II 70.
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-Die Abweisung der Nichtigkeitsklage wirkt nur zwischen den Parteien («inter
partes»). Unter gewissen Voraussetzungen ist eine Revision des Urteils moglich (Par.
293 ff. ZHZPO, Art. 136-144 OG). Der abgewiesene Nichtigkeitskldger kann jedoch
nicht mehr mit einer neuen identischen Nichtigkeitsklage gegen den Patentinhaber
klagen, gleichgiiltig ob er inzwischen zusitzliche Nichtigkeitsgriinde entdeckt hat
oder nicht. Hingegen konnte dies ein Dritter (selbst ein Strohmann) tun, wenn er ein
eigenes Interesse an der Nichtigkeitsklage haben sollte.

-Wird der Nichtigkeitseinwand gutgeheisssen, so wirkt sich das im Urteilsdispo-
sitiv nicht aus; dieser vorfrageweisen Feststellung kommt daher auch keine Rechts-
kraft zu.

-Bei Nichteintretensentscheiden wegen Fehlens der Prozessvoraussetzungen ist
eine spitere Klage jederzeit moglich, wenn die Prozessvoraussetzungen inzwischen
erfiillt sind.

-Die Nichtigkeitsklage kann auch nur teilweise begriindet sein; dies fiihrt zur
Anderung im Bestand der Patentanspriiche. Dies gilt auch, wenn der Klagantrag im
vornherein nur auf Teilnichtigerkldrung (Streichung oder Anderung von Patentan-
spriichen) lauten sollte.

6. Teilnichtigkeit, Anderung der Patentanspriiche:

6.1 Erweist sich das Streitpatent in (s)einem Hauptanspruch als nichtig, so ist,
wenn der Klagantrag so weit geht, noch zu priifen, ob die Nichtigkeit in Verbindung
des Hauptanspruches mit einem der nachgeordneten Unteranspriiche gegeben sei.
Erweisen sich nur der Hauptanspruch oder ein Hauptanspruch in Verbindung mit
einem vorformulierten Unteranspruch als nichtig, so ist dies festzustellen und das
Patent auf den Restbestand zu beschrinken. Die restlichen Patentanspriiche sind in
der vorformulierten Anordnung neu zu fassen, und es ist dies im Urteilsdispositiv
zum Ausdruck zu bringen. Wenn sich allerdings das Patent in einem Teil seiner
Anspriiche als nichtig erweist und auf andere Weise eingeschrinkt werden soll, z.B.
durch eine andere Zusammenlegung von Anspriichen als in der Patentschrift vorfor-
muliert oder sonst auf andere Weise im Sinne von Art. 24 lit. ¢ PatG, dann muss der
Patentinhaber bestimmen, wie er das Patent eingeschriankt haben mochte.28 Die Ein-
schrinkung erfordert hier eine Neugestaltung der Patentanspriiche, die zunéchst
allein in der Befugnis des Patentinhabers liegt. Die Mitwirkung des Richters und des
BAGE (Art. 27 PatG) beschrinkt sich auf eine Uberpriifung, insbesondere auch in
der Hinsicht, dass eine echte Einschrinkung im Sinne des Prozessergebnisses vorge-
nommen wird.

Ist nur der Nichtigkeitseinwand erhoben und schligt dieser ganz oder teilweise
durch, so dndert sich am Bestand des Patentes nichts. Wie ich zum Thema Verlet-

28 BGE 108 II 154.
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zungsprozess ausgefiihrt habe, fehit es m.E. dann, wenn erst eine Neuformulierung
des Patentanspruches eine Anspruchsgrundlage ergébe, bis dahin an einer Rechts-
grundlage fiir die Annahme einer Verletzung und ein Verletzungsverbot.29

Anerkennt die beklagte Partei die Nichtigkeitsklage teilweise, so reduziert sich
das Patent im vornherein auf den Restbestand, der gegebenenfalls allein noch auf
seine Rechtsbestindigkeit hin zu iiberpriifen ist. Bei einer nur eingeschridnkten Ver-
teidigung ist die Nichtigkeit des preisgegebenen Teils ebenfalls nicht mehr auf ihre
sachliche Begriindung hin zu iiberpriifen. Der Restbestand des Patentes ist auf seine
Rechtsbestiandigkeit hin zu priifen, wenn die Beschriankung nicht dem Klageantrag
entspricht. Lautet demzufolge der Klageantrag uneingeschréankt auf volle Nichtiger-
kldarung des Patentes und besteht ein Interesse des Klagers an dieser Feststellung, so
hat der Richter einen noch vorhandenen Restbestand auf seine Rechtsbestindigkeit
hin zu {iberpriifen. Je nach Ergebnis ist das Patent ganz nichtig oder teilweise einzu-
schrinken.

Bei Teilverzichtserklarungen und Teilanerkennungen hat der Richter nach der
Praxis auch zu priifen, ob die dadurch bewirkte Einschriankung des Patentes nicht
entgegen Art. 24 PatG auf eine unzuldssige Erweiterung hinausliefe. Das Handels-
gericht Ziirich hat diese Kognition jedenfalls immer wahrgenommen, genauso wie es
die Zulassigkeit einer Teilverzichtserkldrung gegeniiber dem Patentamt materiell
nachpriifte.

Bei Vorliegen des Nichtigkeitsgrundes der Erweiterung iiber den urspriinglichen
Offenbarungsgehalt hinaus (Art. 26 3bis ParG) fragt sich, ob dies nicht zur vollen
Nichtigkeit des Patentes fiihre? Das Handelsgericht Ziirich verneinte dies in einem
Falle, wo der urspriinglich eingereichte Anspruch im Erteilungsverfahren (durch
eine unzulissige, in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbarte Verallgemeinerung)
erweitert worden war, und nahm an, der Patentinhaber kénne im Nichtigkeitsverfah-
ren durch Streichung der unzuldssigen Erweiterung wieder den Schutz beanspru-
chen, der ihm auf Grund der urspriinglichen Offenbarung zugestanden hitte. Voraus-
setzung dafiir sei allerdings, so schrinkte es ein, dass die einschrdnkenden Merkmale
in der urspriinglichen Anmeldung enthalten seien und das Patent in seiner erteilten
Fassung eingeschrinkt werde.30

29 Eugen Brunner, Der Patentverletzungsprozess, SMI 1994, S. 127 Ziff. 8.2.
30 Handelsgericht Ziirich i.S. L. ca. A., Urteil vom 4.2.1994, E. Ziff. 3.2, S. 22/23.
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6.2 Mitunter sieht sich der Richter veranlasst, Patentanspriiche klarzustellen.
Sofern sich solche Klarstellungen im Rahmen der zuldssigen Auslegung von Patent-
anspriichen halten, ist dagegen nichts einzuwenden. Wenn sie aber sachlich auf eine
Einschrinkung der Patentanspriiche hinauslaufen, so ist richtigerweise Teilnichtig-
keit anzunehmen und der betroffene Patentanspruch entsprechend einzuschrinken.
Eine Klarstellung im Urteilsdispositiv kennt das schweizerische Recht (im Unter-
schied zum deutschen Recht) nicht.

6.3 Einschrinkung européischer Patente:

Die Einschrinkung europiischer Patente ist dem Recht des jeweiligen Bestim-
mungslandes iiberlassen. Ein fiir nationale Patente vorgesehene Einschrénkungs-
moglichkeit z.B. gemiss Art. 24 Abs. 1 lit. ¢ PatG gilt mithin auch fiir européische
Patente. Die Einschrinkung gilt nur fiir das Bestimmungsland.

Die Einschrinkung ist m.E. in der Verfahrenssprache des européischen Patentes
vorzunehmen, wihrend nebenbei bemerkt das Unterlassungsverbot gestiitzt auf ein
fremdsprachiges Patent wohl immer in der Amtssprache des Gerichtes zu erlassen
ist. Verfahrenssprachen beim europdischen Patentamt (EPA) sind Englisch, Deutsch
und Franzdsisch. Die Patentschrift ist also in einer dieser Sprachen verfasst, wobei
die Patentanspriiche in die je anderen Sprachen iibersetzt sind. Fiir die Schweiz ist
dann, wenn das europdische Patent nicht in einer schweizerischen Amtssprache ver-
offentlicht wird, d.h. wenn es in englischer Sprache verfasst ist, dem Amt eine Uber-
setzung der Patentschrift in eine schweizerische Amtssprache einzureichen. Den-
noch stellt geméiss Art. 70 Abs. 1 EPU der Wortlaut einer europiischen Patentan-
meldung oder eines europdischen Patentes in der Verfahrenssprache die in jedem
Vertragsstaat verbindliche Fassung dar; dies gilt mit einer gewissen Einschrinkung
selbst fiir den Schutzbereich (vgl. Art. 115 Abs. 1 und 116 CHPatG; Art. 70 Abs. 3
a.E. EPU). Alle diese Umstinde sprechen fiir die Neufassung der Patentanspriiche in
der Verfahrenssprache des EPA. Entscheide dazu sind mir allerdings nicht bekannt.
Vielleicht kénnte man auch argumentieren, es geniige die Einschrinkung der
Anspriiche in einer der Sprachen, in die die Anspriiche im erteilten Patent iibersetzt
sind. Fiir die Fassung der einzuschrinkenden Anspriiche europiischer Patente ist
jedenfalls die Stellungnahme des BAGE (Art. 27 Abs. 2 PatG), hier vielleicht sogar
des EPA (Art. 25 EPU) einzuholen.

7. Zur Bedeutung der PNK:

Die Patentnichtigkeitsklage ist im System des Patentrechtes nicht wegzudenken.
Wenn sie im europdischen Erteilungssystem wegen ihrer stark nationalen Einfarbung
als fremd empfunden wird, so ist zu bedenken, dass diese Biindelung in nationale
Rechte das Zustandekommen des europidischen Patentiibereinkommens erméglichte.
Als Korrektiv im gesamten Rechtssystem, nimlich als Abgrenzung zwischen der
patentrechtlichen Ausschliesslichkeit und dem freien Stand der Technik hat die
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Unterwerfung unter die richterliche Entscheidung ihren unverriickbaren Stellenwert.
Fragen kann sich lediglich, ob die PNK aus der Sicht der Betroffenen auch das
bringt, was diese von ihr erwarten. Dazu seien zwei kritische Fragen gestellt:

7.1 Wie verhiilt es sich mit der Effizienz der PNK? Bringt sie die notwendige Kor-
rektur zwischen Ausschliesslichkeit und Freiheit, oder wird sie vom Konkurrenten
missbraucht und fithrt sie zu unberechtigten Nichtigerkldrungen? Bestehen diesbe-
ziiglich zwischen der Praxis in der Schweiz und derjenigen des europdischen Patent-
amtes und in anderen Schutzlindern unertriagliche Differenzen?

Erfahrungsgemaiss - mangels statistischen Unterlagen fiir die Schweiz kann ich
mich nur darauf stiitzen - haben PNKen hierzulande nicht selten Erfolg. Dies gilt
selbst gegeniiber vorgepriiften europdischen Patenten, sofern diese nicht im Ein-
spruchs- und Beschwerdeverfahren erhirtet worden sind. Inzwischen bekannt
gewordene Untersuchungen in Holland und Deutschland ergeben ein dhnliches
Resultat.3! Im Verhiltnis zum Gesamtbestand der Patente mogen zwar die Zahlen der
Nichtigkeitsklagen und noch mehr diejenigen der Nichtigerkldrungen gering erschei-
nen. Nichtsdestoweniger wird diese Klage fast in jedem Verletzungsprozess ange-
strengt. Dabei geht es zur Hauptsache um die Neuheit und die erfinderische Ttigkeit
und nur vereinzelt um die iibrigen Nichtigkeitsgriinde. Vollnichtigkeit wird mit
wenigen Ausnahmen wegen fehlender Neuheit und zum grossten Teil wegen fehlen-
der erfinderischer Tatigkeit angenommen. Genau das macht aber die Brisanz aus: Es
gibt kaum einen Nichtigkeitsprozess ohne einen schon vorhandenen Markt fiir das
geschiitzte Erzeugnis, fiir das der angreifende Konkurrent fiir sich Freiheit fordert.
Dabei handelt es sich bei der bestrittenen erfinderischen Qualitit der beanspruchten
Neuheit gerade um das unwigbarste Element. Weshalb sollen die Parteien in dieser
Situation nicht auf Gewinn spielen? «Man weiss ja nie, wie ein Gericht in dieser
Frage entscheidet», so bekam ich oft zu horen. Es fallt auf, dass es sich dabei - zwar
nicht immer, aber hiufig - um Patente aus dem mechnischen Bereich, des Apparate-
baus und der Konstruktion, sowie der Gebrauchsgiiterindustrie handelt.

Nun gibt es sicher objektive Griinde fiir eine nachtrigliche Nichtigerkldrung
selbst vorgepriifter Patente: Ein weitergehender Stand der Technik, sei es eine erst
im Prozess behauptete und zum Beweis verstellte Vorbeniitzung, seien es zusitzli-
che Vorveroffentlichungen. Die Griinde fiir das letztere konnen in einer mangelhaf-
ten Recherche durch den Priifer liegen, die allerdings zumeist objektiv begriindet ist
(ungenaue Klassifikation, iibergreifende Fachgebiete; Abhandlungen zerstreut in
Zeitschriften und sonstigen Publikationen). Die Anregung, dieses Material
nachtréglich durch die Vorpriifungsbehorde priifen zu lassen, scheint mir systemwi-

31 Vgl. Jan J. Brinkhof, Nichtigerklirung europdischer Patente, und Riidiger Rogge, Die Nichtiger-
kldrung europiischer Patente in Deutschland, anlédsslich des 7. Symposiums europiischer Patent-
richter (noch nicht verdffentlicht).
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drig. - Ein weiterer Grund ist die abweichende Wiirdigung der Akten durch den
Richter. Allerdings diirfte der schweizerische Richter kaum einen unterschiedlichen
Massstab bei der Beurteilung nationaler und europiischer Patente anlegen. Fraglich
ist aber, ob er insgesamt einen international giiltigen Massstab anlegt oder - tradi-
tionell, isolationistisch - die erfinderische Titigkeit immer noch zu streng und etwas
zufillig beurteilt.

Gemessen an diversen, auch eigenen Urteilsbegriindungen, die ich hier nicht im
einzelnen nennen will, scheinen mir drei Punkte erwihnenswert:

a) Der Umgang mit dem Begriff schopferische Titigkeit gemiss Patentgesetz.
Das revidierte Patentgesetz hat diesen Begriff in Art. 1 Abs. 2 bewusst vermieden;
er findet sich auch nicht im EPU (Art. 56 EPU). Vom Patentschutz ausgeschlossen
ist, was durch den Stand der Technik nahegelegt ist, bzw. es ist geschiitzt, was dem
Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt ist. Die Ratio
ist klar: Es soll vom Patentschutz das Bekannte und nur das Neue ausgeschlossen
sein, das als normale, dem Durchschnittsfachmann zugingliche Weiterentwicklung
des Standes der Technik zu betrachten ist; nur dies gehort der Allgemeinheit und ist
dem freien Wettbewerb anheimgestellt. Dem Richter stellt sich dabei allein die
niichterne Frage, ob die beanspruchte Erfindung neu und dem Durchschnittsfach-
mann durch den Stand nahegelegt worden sei oder eben nicht. Die Beurteilung auf
dieser Basis unter Einbezug aller Entscheidungselemente sollte zumindest zu einem
objektiv nachvollziehbaren und fiir die Beteiligten akzeptablen Entscheid fiihren.
Der Gesetzgeber wollte zwar im neuen Recht - das ist unter Anspielung auf einen
Bundesgerichtsentscheid der jiingsten Zeit zweifelsohne richtig 32 - am Erfordernis
der erfinderischen Titigkeit («schopferisch») festhalten, aber nicht, wenn Sie mir
diesen Vergleich gestatten, den alten, tGtenden Geist in neue Flaschen stecken. Die
Beurteilung unter dem Gesichtspunkt «schépferisch» fiihrt zu leicht in eine subjek-
tive Wertung.

b) Die Urteilsbegriindungen - ich glaube nicht, dass ich mit dieser Feststellung
irgendeinem Gerichte zu nahe trete - hinterlassen manchmal den etwas schalen
Geschmack einer verdiinnten Suppe, ndmlich einer pauschalen und theoretischen
Abhandlung der technischen Verhiltnisse. Man liest darin viel iiber allgemeine
Grundsitze, oft kaum mehr als Gemeinplitze, und wenig iiber den Sachverhalt, d.h.
es fehlt manchmal etwas die Substanz, die doch bei einer intensiven und kompeten-
ten Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik vorhanden sein miisste. Die
weitgehende Beschrinkung der Argumentation auf den papierenen Stand der Tech-
nik verleitet geradezu zu einer solch abstrakt-theoretischen Abhandlung, wobei dann
entgegen ausdriicklicher Erkldrung oft eben doch versteckt «ex post» argumentiert
wird. Diese letztere Gefahr lauert iiberall, schon bei der Ermittlung der objektiven
Aufgabenstellung (wenn Losungsansitze darin einbezogen werden) oder bei den

32 BGE 12011 72.
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Anforderungen an den Durchschnittsfachmann (wenn argumentiert wird, was dieser
hétte konnen, anstatt, was er getan hitte). Darum sollten zur Ergidnzung auch die
Beweisanzeichen in die Begriindung einbezogen werden, bevor ein Gesamturteil
abgegeben wird. Selbst der wirtschaftliche Erfolg einer Erfindung sollte erst dann als
irrelevant erkldrt werden, wenn er wirklich nur auf wirtschaftlichen Faktoren wie
Werbung und dergleichen beruht und nichts mit der Fortschrittlichkeit des Erzeug-
nisses zu tun hat.

¢) Die von den Anwilten manchmal mit grosser Suggestivkraft vorgetragenen
technischen Argumentationen mogen vielleicht einen wenig entschiedenen Richter
in Bedringnis bringen. Grosser schitze ich die Gefahr ein, dass der noch wenig
erfahrene Richter, wenn er nach dem Studium der Akten die Sache verstanden hat,
seine eigene Urteilskraft liberschitzt. Dass dies gerade bei Patenten der vorstehend
genannten Problembereiche zutrifft und hier eher zu Nichtigerklarungen fiihrt, iiber-
rascht nicht, da diese Bereiche dem Richter einigermassen zuganglich sind und hier
die Losung im nachhinein zumeist einfach aussieht.

Der Massstab fiir die Beurteilung der erfinderischen Titigkeit kann sowohl bei
nationalen als auch bei europdischen Patenten letztlich nur ein einheitlicher sein, da
dieser Begriff fiir beide Patentsysteme auf dem harmonisierten - vereinheitlichten -
Recht des Strassburger Ubereinkommens beruht. Aber auch die europiische Ertei-
lungsbehdrde und der nationale Richter sollen an die Beurteilung der erfinderischen
Tidtigkeit den gleichen Massstab anlegen. Dies geht nicht so weit, dass der (natio-
nale) Richter etwa an die Priifungsrichtlinien des EPA gebunden wire. Gemiss Art.
138 EPU unterliegen europiische Patente im jeweiligen Bestimmungsland der
Rechtskontrolle des nationalen Richters. In der Auslegung des EPU muss sich aber
der nationale Richter gleich wie die Erteilungsbehtrde um eine einheitliche Handha-
bung des Rechtes bemiihen. Bei der konkreten Beurteilung kann es sich daher nicht
darum handeln, dass der nationale Richter unter Berufung auf sein Ermessen grund-
los vom Entscheid der Vorpriifungsbehorde oder von parallelen Entscheidungen in
anderen Schutzldndern abweicht und den Konsens geradezu vermeidet; dies wire
Besserwisserei. Echte Grenzfille sollten im Zweifelsfalle in Ubereinstimmung mit
dem Erteilungsentscheide zugunsten des Patentinhabers entschieden werden. Das
Prozessrisiko wiirde dadurch kalkulierbarer und fiir die Anmelider tragbarer. Ander-
seits diirfen abweichende Entscheidungen des nationalen Richters, sei es, dass diese
auf nachgereichten Entgegenhaltungen, sei es, dass sie auf abweichender Rechtsauf-
fassung beruhen, vor allem wenn sich noch keine einheitliche Rechtsprechung her-
ausgebildet hat - solche Differenzen wie beispielsweise bei der Bewertung von Auf-
gabe und Losung fiir die erfinderische Titigkeit bestehen -, nicht einfach als Verstoss
gegen das EPU abqualifiziert werden.

Etwas anders diirften die Verhiltnisse bei Teilnichtigerkldarungen liegen. Sie
haben ihren Grund zumeist in einer ungenauen Abgrenzung zum Stand der Technik
oder in unzulédssigen Erweiterungen der Anspriiche im Erteilungsverfahren oder in
Anspriichen, die durch den Offenbarungsgehalt nicht gedeckt sind.
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7.2. Die zweite Frage betrifft das Verfahrensrecht: Geniigt der nationale Nichtig-
keitsprozess den Anforderungen an eine rasche und treffsichere Entscheidung? Ist
das Verfahren einfach, effizient und kostengiinstig?

In der Schweiz besteht wohl die Md&glichkeit, Nichtigkeits- und Verletzungspro-
zess in einer Hand zu konzentrieren, doch ist dies in Anbetracht der vielen Gerichts-
stinde und des Fehlens eines zwingenden Gerichtsstandes des Sachzusammenhan-
ges nicht gewihrleistet. Die fehlende Konzentration der erstinstanzlichen Gerichts-
stinde auf einige wenige Gerichte erschwert zudem eine Professionalisierung der
Entscheidungstriger, was eine eigenstidndige Fortentwicklung der Rechtsprechung
behindert und die Rechtssicherheit beeintrichtigt. Die Vielfalt der kantonalen Pro-
zessordnungen, durchsetzt mit zahlreichen Vorschriften des Bundesrechtes, entbehrt
obendrein der gebotenen Transparenz und liegt kaum im Interesse der Rechtssu-
chenden.

Patentprozesse, die ausgefochten werden, dauern lange. Ein Grund dafiir liegt
zweifelsohne in zeitraubenden Begutachtungen. Der Beizug von Gerichtsexperten
wire freilich selbst dann nicht zu vermeiden, wenn die Gerichte mit fachkundigen
Berufsrichtern besetzt wiren. Vielleicht konnten diesfalls die Expertenfragen etwas
gezielter gestellt werden, eine wesentliche Beschleunigung briachte dies kaum. Der
Patentnichtigkeitsprozess als Zivilprozess ist seiner Natur nach weniger auf eine
rasche Erledigung als vielmehr auf Rechtssicherheit (Wahrung des rechtlichen
Gehors, die sich in jedem Stadium des Prozesses neu auswirkt; Mitwirkung der Par-
teien bei den Beweiserhebungen etc.) angelegt. Die Interessen des Patentinhabers an
einer raschen Durchsetzung seiner ihm durch die Patenterteilung zugestandenen
Rechte lassen sich daher einzig tiber das Massnahmeverfahren verwirklichen, und
dies nur, wenn der in diesem Verfahren regelmissig erhobene Nichtigkeitseinwand
nicht in ein quasi-ordentliches Verfahren ausufert.

Patentprozesse sind schliesslich wegen der hohen Streitwerte und des von den
Parteien betriebenen Aufwandes (Beizug von technischen Sachverstindigen) iiber-
durchschnittlich teuer. Da es den Parteien im Nichtigkeitsprozess realistisch betrach-
tet um eigene Interessen geht, wire vielleicht (wieder) einmal zu liberdenken, ob der
Streitwert dieser Klage, ein Grund fiir die hohen Kosten, nicht zutreffender nach die-
sem Interesse anstatt dem fiktiven Allgemeininteresse (dem sog. Wert des Patentes
bei Anhdngigmachung der Klage) zu bemessen wire.
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Anhang zu Ziff. 1.3.2

Nichtigkeitsgriinde

L fehlende Patentfihigkeit
A. Erfindung allgemein

II.

IIL

1. Erfindung

gewerbliche Anwendbarkeit
Nichterfindung

Therapie

Pflanzensorten; Tierarten

. Sitten- und Ordnungswidrigkeit

oA

. Neuheit

7. Neubheit allgemein

8. Altere Rechte

9. Erste therap. Anwendung
10. Immunititen

. 11. Erfinderische Titigkeit

Offenbarung
Erweiterung iiber
urspriinglichen Inhalt

Patent erweitert

Nichtberechtigung des Inhabers

CH PatG
Art. 26 Abs 1 in Verbindung mit

Ziff. 1
Ziff. 1
Ziff. 1
Ziff. 2
Ziff. 1
Ziff. 2

Ziff. 1

Ziff. 1
Ziff. 3
Ziff. 3 bis

Ziff. 6

EPU

Art. 1 Abs 1 [u. 2] Abs.
Art. 1 Abs 1 Abs.
Art. 1 Abs 1 Abs.
Art. 2 1it. b Abs.
Art. 1a Abs.
Art. 2 1it. a Abs.
Art. 7 Abs.
Art. 7a Abs.
Art. 7c Abs.
Art. 7b Abs.
Art. 1 Abs 2 Abs.
Art. 50 Abs.

[im Erteilungsverfahren: Art. 58
und bei Teilgesuchen Art. 57] Abs

[im Erteilungsverfahren:
Art. 105 Abs. 1] Abs

Art. 6 Abs

. 1it.

. it

. it

1 lit.
1 lit.
1 1it.
1 lit.
1 Iit.
1 lit.

1 1it.
1 lit.
1 lit.
1 lit.
1 lit.

1 lit.

Art. 138 Abs. 1

O WO O O O \©

o O WO O O O

in Verbindung mit

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.

52 Abs. 1

57

52 Abs.2u. 3
52 Abs. 4
531it. b

53 lit. a

54 Abs. 1 u.2
54 Abs.3u. 4
54 Abs. 5

55

56

83
123 Abs. 2

[bei Teilgesuchen
Art. 76 Abs. 1]

Art.
Art.

123 Abs. 3
60 Abs. 1
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Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen
Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT

Ein Beitrag zur Auslegung des schweizerischen Markenrechts

Prof. Dr. Thomas Cottier*

Im Zweifel muss innerstaatliches Recht vilkerrechtskonform aus-
gelegt werden; d.h. so, dass ein Widerspruch mit dem Vélkerrecht
nicht besteht. Diese Auslegungsregel erlaubt es, Konflikte zwi-
schen den beiden Rechtsordnungen meistens zu vermeiden; ...
Frigerio c. EVED, BGE 941 669, 678.

1. Einleitung

A. Das Problem

Das neue Markenschutzgesetz (MSchG) vom 28.8.92! nennt in Art. 3 Abs. 1 lit. a
unter den relativen Griinden zum Ausschluss vom Markenschutz jene Zeichen, die
mit einer dlteren Marke identisch und fiir die gleichen Waren und Dienstleistungen
verwendet werden. Art. 13 Abs. 2 des Bundesgesetzes erlaubt es dem Markeninha-
ber unter anderem, Waren und Dienstleistungen mit solchen Zeichen vom Verkehr
auszuschliessen und ihre Einfuhr zu verhindern. Diese Bestimmungen dienen in er-
ster Linie der Bekdmpfung von Nachahmungen und der Usurpation des Rufes und
Goodwill eines Produktes. Sie sind auf jene Fille zugeschnitten, finden aber nach
ihrem Wortlaut iiberall Anwendung, wo die Marke gegen den Willen der Inhaberin
verwendet wird. Damit stellt sich mit der Verbindung dieser beiden Bestimmungen
die Frage, inwieweit eine Rechtsinhaberin auch die Einfuhr der von ihr oder mit ihrer

* Ordinarius fiir Europa- und Wirtschaftsv§lkerrecht an der Universitiit Bern, vormals Bundesamt
fiir Aussenwirtschaft und stv. Direktor des Bundesamtes fiir geistiges Eigentum. Uberarbeitete
und erweiterte Fassung eines am 2.12.94 anldsslich der Journée spéciale de droit européen or-
ganisé en collaboration avec I'OFPI er 'INGRES, Neuchdrel, gehaltenen Vortrages und vorge-
legten Diskussionspapiers. Dr. Jiirg Simon, Chef der Markenabteilung des Bundesamtes fiir gei-
stiges Eigentum, Bem, danke ich bestens fiir Anregung und kritische Durchsicht.

1 SR 232.11, AS 1993, 274.
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Einwilligung im Ausland in Verkehr gesetzten gleichen Produkte unter Berufung auf
ihr nationales Markenrecht gerichtlich untersagen lassen kann. Die Antwort auf die
Frage dieser sog. Parallelimporte fillt herkdmmlicherweise unterschiedlich aus: je
nachdem, ob mit der im Ausland erfolgten Inverkehrsetzung die sog. Erschopfung
des Markenrechts eintritt oder ob dieser Sachverhalt das territorial geltende Recht
nicht beriihrt und beeintréichtigt. Sie hingt damit auch stark vom zugrunde gelegten
Verstindnis der Territorialitidt der Marke und ihrer rechtlich geschiitzten Funktionen
im Geschiftsverkehr ab.

Die Auslegung der genannten Bestimmungen ist heute in der Lehre stark um-
stritten; die Praxis der kantonalen Gerichte zum neuen Gesetz ist gespalten und ei-
ne bundesgerichtliche Entscheidung der Streitfrage steht noch aus. Teils wird neu
die Moglichkeit eines absoluten Verbotes von Parallelimporten bei identischen
Marken und Produkten auf Grund einer zumeist grammatikalischen Auslegung von
Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG bejaht.2 Teils werden die Be-
stimmungen unter Berlicksichtigung der Entstehungsgeschichte und einer zumeist
teleologischen Auslegung im Sinne der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung ausgelegt.3 Nach dieser sind im Ergebnis Parallelimporte unter Vorbehalt der
Tauschungsgefahr fiir den Konsumenten aus jedem Exportland zulédssig.4 Soweit
keine derartige Gefahr besteht, konnen identische Waren insbesondere der gleichen
Konzernmarke aus dem Ausland importiert werden und am Wettbewerb teilneh-
men. Damit wird die Abschottung des schweizerischen Marktes und ein marken-
rechtlich zuladssiger Ausschluss preisgiinstig importierter Konkurrenzangebote glei-
cher Provenienz und Qualitét verhindert.> Mit einem voraussetzungslos moglichen

(&)

Appellationshof des Kantons Bern, II. Zivilkammer vom 6.10.93 (Pentax), zusammengefasst in
Baker & McKenzie, European Bulletin vol. 6 No. 2 S. 44/45 (1994). Fiir eine Ubersicht iiber die
Lehre, welche diese Auffassung im Ergebnis stiitzt, s. Kunz P.V., Parallelimporte und selektive

Vertriebssysteme nach revidiertem Markenrecht, recht 5/1994 216, 224; sowie seither Rauber,

G., Weder, R., Markenschutz als Hiirde fiir den Wettbewerb, NZZ Nr. 253 vom 29/30. 10. 1994

S. 29 Kol. 1-3;Tschéni, R., Entgegnung: Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz,

SZW 1994, 178 ff.; von Biiren, R., Der Ubergang von Immaterialgiiterrechten, in:, von Biiren,

R., David, L., (Hrsg.), Schwelzensches Immaterialgiiter-und Wettbewerbsrecht, Bd 1, Allge-

meiner Teil, Teilbd. 1 Grundlagen, Basel, Frankfurt 1995 S. 171, 180/181 (mit ernsthaftem Zwei-

fel, ob dieses Ergebnis vom Gesetzgeber wirklich bezweckt wurde).

3 Handelsgericht des Kantons St. Gallen vom 29.6. 1994 (Fotokameras), teilweise in AJP 10/94 S.
1324 (Besprechung von M. Reinert); Handelsgericht des Kantons Ziirich vom 11. Juli 1994
(Timberland) (vervielfiltigt, beim Autor). Fiir eine Ubersicht iiber die Lehre, welche im Ergeb-
nis dieses Ergebnis stiitzen, s. Kunz a.a.0. (Anm. 2) sowie seither Rosenkranz, A., Griines Licht
fiir Parallelimporte, NZZ Nr. 162 vom 14.7.1994 S. 23 Kol. 1/2; ders., Parallelimporte und das
neue Markenschutzgesetz, SZW 3/1994, 120, 122; Zich, R., Parallelimporte und Verfassungs-
rechte, Manuskript 9.5.1995 (beim Autor). Aus Skonomischer Sicht insbesondere : Borner, S.,
Weder, R., Ein Schlag ins Gesicht der Revitalisierungsbestrebungen, NZZ Nr. 253 vom 29/30.
10. 1994 S. 29 Kol.2/3; Scheidegger, E., Wenn Markenrecht Kartelle schiitzt, NZZ Nr. 265 vom
12./13. 11.1994 S. 21 Kol. 1-3; s. auch von Biiren a.a.0. Anm. 2.

4 Bosshard Partners c. Sunlight, BGE 105 11 49.

5 Wegleitend Philips c. Radio-Import, BGE 86 11 270.
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Verbot ist das nicht mehr gewihrleistet. Die wirtschaftspolitischen Implikationen
der Beantwortung dieser Streitfrage sind daher von ausserordentlicher Tragweite.
Sie entscheiden wesentlich mit iiber die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen des intra-brand Handels in der Schweiz wie auch iiber wichtige Aspekte der
Aussenwirtschaftsbeziehungen.

B. Offene Fragen zu Territorialitiit, Erschopfung und Tiduschungsgefahr

Die landes- und markenrechtlichen Argumente fiir oder gegen die Zuldssigkeit
von Parallelimporten von Markenprodukten liegen heute weitgehend ausgeschopft
auf dem Tisch.6 Sie vermogen die Streitfrage weder nach der einen noch nach der an-
dern Seite mit Klarheit zu beantworten. Der Wortlaut spricht vorerst fiir die Annah-
me, dass das neue Recht nunmehr die Moglichkeit des Verbotes von Parallelimpor-
ten bei identischen Produkten und Marken beinhaltet. Art. 13 Abs. 2 MSchG weist
bei der Bestimmung der ausschliesslichen Rechte auf die an sich auf die Eintragung
zugeschnittenen Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 und statuiert ausdriicklich in Abs.
2 lit. d das Recht, den Import von Waren unter eben diesem Zeichen zu verbieten
(Importrecht). In der Botschaft des Bundesrates finden sich Argumente sowohl fiir
wie auch gegen die eine oder andere Auffassung. So spricht fiir die wortliche Ausle-
gung, wenn die Botschaft des Bundesrates in Anlehnung an die aussenwirtschaftli-
che Rechtslage der Europdischen Gemeinschaft den Abwehranspruch bei identi-
schen Marken und Produkten als nunmehr absolutes, vom Tduschungserfordernis
unabhiingiges Recht qualifiziert.? Auf der andern Seite finden sich in derselben Bot-
schaft zahlreiche Ausfiihrungen dahingehend, dass die bisherige Rechtslage keine
Anderung erfahren soll.8

Die Wirkung der genannten Bestimmungen, welche sich eng der Ersten Richtlinie
des Rates vom 21. 12. 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber die Marken® anlehnen, héngt beziiglich Parallelimporten von identi-
schen Produkten mit identischen Marken vorerst entscheidend von der zu Grunde ge-
legten Auffassung der Marke und dem Konzept der Erschopfung der Markenrechte
ab. Je nachdem konnen sich die gleichen Bestimmungen zu den relativen Aus-

6 Fiir Nachweise s. Anm. 2 und 3.

7 Botschaft zu einem Bundesgesetz iiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom
21.11.1990, BB1 19911 1, 60.

8 Id. z.B.S. 8/9 (Problem der Parallelimporte unter «grundlegenden Neuerungen» und im Kapitel
«Weitere wichtige Neuerungen» und «Strittige Fragen» nicht erwihnt); S. 14/15 (kein Hinweis
auf Anderung der Rechtslage; Beriicksichtigung der Argumente gegen eine Verankerung der in-
ternationalen Erschépfung und Fortfithrung der bisherigen Praxis); S. 21 (Hinweis auf BGE 105
1153 E.bim Kontext von Art. 3 Abs. 1 lit.a MSchG); S. 60 («fiihrt jedoch das Bundesgericht sei-
ne Praxis unter der Herrschaft des neuen Gesetzes fort, ...»).

9 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. 12, 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten iiber die Marken, ABINr. L. 40/1 1.2.89, insbesondere Art. 4 Abs. 1 und
Art. 5 Abs. 1. :
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schlussgriinden im Binnen- und Aussenhandel fundamental anders auswirken. Ein
voraussetzunglos, d.h. ohne Tduschungsgefahr verstandenes Verbot solcher Importe
ist nur im Rahmen der nationalen oder mit bezug auf den Aussenhandel regionalen
(EU/EWR) Erschopfung moglich. Das Handelsgericht Ziirich hat denn auch - zu
Recht oder Unrecht, aber durchaus folgerichtig - nach seiner Bejahung der interna-
tionalen Erschopfung die im Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 13 Abs. 2
lit. d MSchG méglicherweise enthaltende Sperrwirkung im Aussenhandel verneint.10
Mit andern Worten: wird eine internationale Erschopfung zugrunde gelegt, so kon-
nen Abwehrrechte selbst zugunsten einer voraussetzunglos moglichen Verhinderung
derartiger Importe nicht geltend gemacht werden.

Darauf ist namentlich im Verhiltnis zum Europdischen Wirtschaftsraum (EWR)
zuriickzukommen. Wesentlich ist hier vorerst, dass gerade die entscheidende und
grundlegende Frage der Erschépfung im schweizerischen Markenrecht nicht geklart
ist. Das MSchG hat sie - im Unterschied zum Urheberrecht und Topographien-
schutz!! - offen gelassen. Die im Rahmen des Abkommens iiber den Européischen
Wirtschaftsraum vorgesehene regionale, d.h. EWR weite Erschopfung kommt nach
der Ablehnung vom 6. Dezember 1992 auf dieser staatsvertraglichen Grundlage
nicht zum Tragen; sie hitte iiberdies die Rechtslage gegeniiber Drittstaaten nicht
vollends geklirt. Diese beruht daher auch unter dem neuen Recht innerstaatlich wei-
terhin auf der diesbeziiglich nicht festgelegten Rechtsprechung des Bundesgerichts.

Unbestritten ist, dass die hochstrichterliche Praxis auf dem Grundsatz der Territo-
rialitdt beruht.!12 Das Bundesgericht hat sich aber gestiitzt darauf nie explizit fiir die
nationale Erschopfung ausgesprochen.!3 Die deutsche Markenrechtstradition belegt,

10 A.a.0. (Anm. 3) S. 33/34: «Es ist in der heutigen Zeit angesichts des sich stindig vertiefenden
und von der Wirtschaft gewiinschten freien internationalen Handels und weltweit produzieren-
der, nationale Beschrinkungen hinter sich lassender Gesellschaften nicht einzusehen, warum das
Inverkehrbringen jenseits der Grenze durch den Markeninhaber vollig bedeutungslos fiir die hie-
sige Rechtssituation sein soll, das entprechende Verhalten diesseits aber zu einem Rechtsverlust
fiihrt». Die Kritik am Urteil bestiitigt die grundlegende Bedeutung der Erschopfungsfrage, vgl.
Rauber, G., Weder R., Argumente fiir ein Verbot von Parallelimporten, NZZ vom 29./30. 1994 S.
29 Kol. 1/2 («Paradoxe Situation durch Uberkorrektur»).

11 Art. 12 URG, SR 231.1.; Art. 6 ToG, SR 231.2. Die im Hinblick auf den EWR Vertrag vorge-
nommene Streichung «im In- und Ausland» der Art.12 VE URG und Art. 6 VE ToG, BBI1 1989
111 477, 618, 636 durch die eidg. Rite (Amtl. Bull. NR 1992 S. 15; Amtl. Bull StR 1992 S. 373)
iiberldsst die Frage nach der Natur der Erschpfung nunmehr der richterlichen Rechtsfindung.
Aus der diskussionslos vorgenommenen Anderung kann nicht der Schluss gezogen werden, dass
damit von der in der Schweiz im Urheberrecht bislang geltenden und auch in den EWR Ver-
handlungen stets vertretenen Auffassung der internationalen Erschpfung (s.The Situation in the
EFTA Countries as to the Exhaustion of IntellectualProperty Rights, EFTA Dok 42/1/14
HLNG/I/L 3/90, 28-September 1990, Annex S. 3 unter Hinweis auf Art. 58 aURG) nach Ableh-
nung des EWR Vertrages abgewichen werden sollte. Dazu nachstehend Text zu Anm. 13-16, s.
dazu auch Anm. 18. Vgl. demgegeniiber von Biiren a.a.0. (Anm. 2) S. 179.

12 Grundlegend Sunlight AG c. Migros Genossenschaftsbund, BGE 78 11 164, 171.

13 Das gilt namentlich auch fiir Bossard Partners a.a.0. (Anm. 4). Auch eine stillschweigende An-
nahme der nationalen Erschépfung liegt nicht vor, da sich sonst eigentlich die Frage der Tdu-
schungsgefahr m.E. gar nicht erst hiitte stellen konnen. S. auch unten Anm. 18.
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dass zwischen Territorialitdt und nationaler Erschopfung entgegen der Schule Trol-
lers14 kein zwingender, begrifflicher Zusammenhang besteht. Vielmehr ldsst sie mit
Beier auch die internationale Erschopfung zu.!3 Territorialitdt des Rechts schliesst
mit Marbach die Beriicksichtigung auslidndischer Sachverhaltselemente nicht aus.16
Entscheidender als diese Kontroverse ist fiir die Schweiz, dass das Bundesgericht -
trotz seinen Ausfiihrungen zur Zuléssigkeit der Marktabschottung!7 - im Rahmen der
Territorialitdt anerkanntermassen entscheidend auf die Tduschungsgefahr abstellt
und folglich Parallelimporte nur bei deren Vorliegen untersagt. Das kann dogmatisch
als eine durch den Markenbegriff bedingte Beschrinkung der nationalen Erschop-
fung interpretiert werden. Es kann aber ebenso als eine Auffassung verstanden wer-
den, welche im Ergebnis nur mit einer internationalen Erschopfung sinnvoll erklirt
werden kann. Ja, es fragt sich ernsthaft, ob die Tduschungsgefahr als entscheidendes
Kriterium des schweizerischen Rechts die Frage nach der nationalen oder internatio-
nalen Erschopfung nicht eigentlich gegenstandslos und zum rein akademischen
Streitpunkt macht.!® Denn wie sich zeigen wird, ergibt sich im Ergebnis eine ver-
gleichbare Rechtslage, wie sie sich in der deutschen Tradition zur internationalen Er-
schopfung und der Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofes zur regionalen
Erschopfung innerhalb des europdischen Wirtschaftsraumes manifestiert.-

Aus diesen Griinden kann bei der Auslegung des neuen Rechts nicht stillschwei-
gend von der Annahme der nationalen Erschdpfung ausgegangen werden. Das not-
wendige Fundament einer wortlichen Anwendung ist nicht gebaut. Dazu kommt,
dass selbst im Rahmen des Wortlautes fraglich ist, ob die in Art. 3 Abs. 1 lit. a
MSchG enthaltene Voraussetzung der #lteren Marke auf den Tatbestand von Paral-
lelimporten gleicher und gleichaltriger Marken Anwendung finden kann. Das gilt na-
mentlich fiir eigentliche Konzernmarken, welche in den einzelnen Staaten vom Kon-
zern eingetragen sind und in seinem Eigentum stehen. Aber auch dort, wo die Mar-

14 Massgebend Troller, A., Die territoriale Unabhingigkeit der Markenrechte im Warenverkehr,
GRUR Int. 1960 S. 246; vgl. auch Troller K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, To-
me I, Basel 1992 S. 51-53.

15 Massgebend Beier, F.-K., Territorialitdt des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsver-
kehr, GRUR Int. 1968 S. 8, insb. 12; s. auch Text zu Anm. 39.

16 Marbach, E., Der Stellenwert ausldndischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler
Markenrechte, in: Jenny, G., Kilin, W., (Hrsg.), Die schweizerische Rechtsordnung in ihren in-
ternationalen Beziigen, ZbJV Sonderband 124bis, Bern 1988 S. 319 ff.

17 Bosshard Partners, a.a.0. (Anm.4) S. 55 E 2a.

18 Vgl. die Beurteilung der schweiz. Rechtsprechung durch das EFTA Sekretariat : «Neither the law
nor the case-law expressly mention the principle of exhaustion. However, the Supreme Court in-
sists on the territorial nature of the trade mark law, arguably implying national exhaustion. The
Court avoids the question by acknowledging a violation of the trade mark law only where the
danger of a consumer deception with regard to the origin or the quality of a product is to be fea-
red. Accordingly, cases could occur where the trade mark law might not be invoked because of
the absence of consumer deception. In these cases, the decisions by the Court might show simi-
lar results as would be obtained by applying the principle of international exhaustion, (see cases
«Lux» (1952); «Saba» (1958), «Philips» (1960); «Torre» (1963) and «Omo» (1979)), a.a.O.
Anm. 11 §. 2.
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kenrechte auf die Tochter- oder Vertriebsgesellschaften zwecks Marktaufteilungen
und Abschottungen aufgeteilt und iibertragen werden, kann aus wirtschaftlicher
Sicht nicht von einem Verhiltnis dlterer und jiingerer Marken gesprochen werden.!?
Schliesslich steht fest, dass eine Verdnderung der friiheren Rechtslage weder vom fe-
derfiihrenden Bundesamt fiir geistiges Eigentum, noch iiberwiegend im Vernehmlas-
sungsverfahren29, noch vom Bundesrat?! beabsichtigt war und der Gesetzgeber in
dieser zentralen Frage keine bewusste Weichenstellung zugunsten einer neuen Auf-
fassung vornahm.

C. Die Relevanz des Europa- und Volkerrechts

Angesichts dieser offenen Rechtslage und Streitfrage ist vordringlich, die Frage
nach den Implikationen des Europarechts und des V&lkerrechts zu vertiefen. Das ist
umso wichtiger, als es sich bei vorliegendem Problemn um eine zentrale Frage des
Aussenwirtschaftsrechts handelt und die Beziehungen zu Drittmérkten und Dritt-
staaten notwendigerweise mit in Betracht gezogen werden miissen. Es geht um
nichts weniger als den Marktzutritt. Die Markenschutzgesetzgebung muss daher
nicht nur im Kontext des ganzen Erlasses und des schweizerischen Rechts ausgelegt
werden. Das Auslegungsproblem muss in erster Linie im Kontext des internationa-

19 Stucki, M., «Omo-Entscheid Revisited», Berner Lizentiatsarbeit 1994, S. 124 (beim Autor).
Grundsitzlicher noch stellt sich m.E. die Frage nach dem Verhiltnis zur gesetzlichen Funktion
des Markenrechts und den mit der Marke gewihrleisteten Anspriichen. Art. 1 MSchG beschrinkt
diese (wie auch Art. 15 Abs. 1 TRIPS Abkommen, nachstehend Anm. 27 und Art. 4 der Ge-
meinschaftsmarke, ABlL. Nr. L 11/ 1 vom 14.1.94) klarerweise auf die Aufgabe der Unterschei-
dung von Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmungen; die Marke kann da-
her im Inland begrifflich nicht als Grundlage der Marktaufteilung herangezogen werden. Geht es
an, diese Aufgabe - iiber den Markenbegriff hinausgreifend - durch das hergebrachte Verstindnis
der Territorjalitdt allen Rechts in bezug auf internationale Verhiltnisse zu verwirklichen? Wird
hier nicht eine Schutzfunktion beansprucht, welche aus der Sicht des Schutzrechtsinhabers zwar
durchaus erwiinscht ist, aber vom Anspruch aus dem Markenrecht unter Beriicksichtigung der
Verkehrsfreiheit nicht gewihrleistet wird? Diese Frage stellt sich nicht nur in der Schweiz, son-
dern weltweit und auch im Gemeinschaftsrecht.

20 S. Botschaft a.a.0. (Anm. 7 ) S. 10-12. S. auch Rosenkranz a.a.0. (SZW Anm. 3) S. 121.

21 «Die Studienkommission hat sich seinerzeit gegen eine Regelung der internationalen Erschép-
fung des Markenrechts ausgesprochen. Dieser Standpunkt wurde in der Vernehmlassung denn
auch mehrheitlich unterstiitzt. Es sei - so wurde argumentiert - auf eine gesetzliche Fixierung des
Erschopfungsprinzips, das heisst der Erschdpfung durch das rechtmissige Inverkehrbringen der
entsprechenden Ware, zugunsten einer Fortfiihrung der bisherigen Bundesgerichtspraxis zu ver-
zichten. Diese Bundesgerichtspraxis trage nimlich den Umstéinden des Einzelfalles besser Rech-
nung. Denn sie geht bekanntlich dahin, dass sie zwar die internationale Erschépfung des Mar-
kenrechts nicht anerkennt, Parallelimporte - das ist ja das wirtschaftlich Entscheidende - aber
gleichwohl zuldsst, sofern das schweizerische Publikum durch solche Parallelimporte von Mar-
kenwaren nicht getduscht wird. Der Bundesrat hat sich dieser Argumentation angeschlossen ...»,
Votum Bundesrat A. Koller, Amtl. Bull. StR. 29.1.1992 S. 23.
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len Rechts und nach den Grundsétzen des Vorranges des Volkerrechts22 angegangen
werden, zumal Art. 20 Abs. 1 MSchG den Vorbehalt vlkerrechtlicher Vertrdge aus-
driicklich und deklaratorisch bestitigt. Zwei Aspekte sind wegleitend. Vorerst ist ab-
zukldren, inwieweit der anerkannte Grundsatz der volkerrechtsformen Auslegung
weiterhilft. Das nationale Recht muss im Zweifel so ausgelegt werden, dass es mit
den volkerrechtlichen Verpflichtungen nicht im Widerspruch steht.23 Wo dies durch
Auslegung nicht erreicht werden kann, ist zweitens die Frage weiter unter dem Ge-
sichtspunkt der unmittelbaren Anwendung?4 einschlagiger volkerrechtlicher Normen
anzugehen.

Der vorliegende Diskussionsbeitrag befasst sich daher nicht weiter mit der
kontroversen landesrechtlichen Auslegung der einschlidgigen Bestimmungen des
Markenschutzgesetzes. Er geht dem umstrittenen Verhiltnis von Territorialitit und
Erschtpfung nicht mehr weiter nach. Er fragt vielmehr nach den Auswirkungen des
Freihandelsabkommens Schweiz-EG von 197225 und den Auswirkungen des
GATT?6 und des kiinftigen WTO Rechts.2? Allemal handelt es sich um vertragliche
Rechtsgrundlagen, welche fiir die Schweiz in Kraft stehen oder im Falle der WTO
bald in Kraft treten diirften. Im Vordergrund muss die Frage nach den Auswirkungen

22 Caisse cantonal v. canton du Valais, BGE 119 V 171, 177-78 E. ¢.4 ; S. v. Préposé spécial, BGE
118 Ib 177, 281 E. 2b; Caflisch, L., La pratique suisse en matiére de droit international public
1993, SZIER 5/94 S. 597, 599/600 m.w.H.; Bundesamt fiir Justiz, Direktion fiir Vdlkerrecht, Das
Verhiltnis von Vélkerrecht und Landesrecht im Rahmen der schweizerischen Rechtsordnung,
VPB 53/1989 Nr. 54 S. 393 ff., vom Bundesrat ausdriicklich mit allgemeiner Wirkung {ibernom-
men in der Botschaft zur Genehmigung des Abkommens iiber den europdischen Wirtschafts-
raum, BB1 1992 IV 1, 87/88; Lutz M.J,, Heinzelmann W., Staatsvertrdge und Immaterialgiiter-
recht, in: von Biiren, B., David, L., Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht, I/1
Grundlagen, Basel 1995 S. 39 ff; allgemein s. Wilhelm, Ch., Introduction et force obligatoire des
traités internationaux dans I’ordre juridique suisse, Ziirich 1993; Jacot-Guillarmod, O., La pri-
mauté du droit international face a quelques principes directeurs de 1'Etat fédéral suisse, ZSR
19851 S. 383; Kilin W., Der Geltungsgrund des Grundsatzes «Vlkerrecht bricht Landesrecht»,
ZbJV 1988 Bd. 124bis S. 45; S. Miiller/Wildhaber, Praxis des Vélkerrechts, Bern 1982 S. 103 ff.

23 Grundlegend Frigerio c. EVED, BGE 94 1669, 678; vgl. auch Eidg. Steuerverwaltung c. Erben X,
BGE 117 Ib 367, 73/73.

24 Zu den Voraussetzungen der unmittelbaren Anwendung s. Verband Studierender c. Regierungs-
rat des Kantons Ziirich, BGE 120 Ia 1, 11 E. 5b m.w.H., Maison G. Sprl. c. Direction générale
des douanes, BGE 112 Ib 183, 184 E. 2a m.w.H.; fiir das Immaterialgiiterrecht inbesondere Lutz,
M.J., Heinzelmann, W., a.a.0. (Anm. 22) S. 65-71; allgemein statt vieler Jacot-Guillarmod, L’ap-
plicabilité directe des traités internationaux en Suisse - histoire d’un détour inutile, SJIR XLX
(1989) S. 129.

25 SR 0.632.401. Auf eine Behandlung paralleler Bestimmungen der EFTA Konvention (SR
0.632.31) wird vorliegend verzichtet.

26 SR.0.632.2.

27 Botschaft zur Genehmigung der GATT/WTO Ubereinkommen (Uruguay Runde)(GATT Bot-
schaft 1), BB1 1994 IV S. 1 ff. Englischer Originaltext in: GATT Secretariat,The Results of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts, Genf 1994. Zu den Ergeb-
nissen der Runde s. insbesondere Hauser, H., Schanz, K.U., Das neue GATT, Miinchen Wien
1995; Cottier, T., (Hrsg.) Uruguay Round: Neun Beitrige, Bern 1995,
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volkerrechtlicher Verpflichtungen auf die Grundfrage der Erschopfung im Zentrum
stehen.28 Dabei wird sich zeigen, dass diese Grundlagen von wegleitender Bedeu-
tung sind. Das Vélkerrecht und - entgegen den Auffassungen des Handelsgerichts
des Kantons Ziirich2? - auch das Europarecht sind hier von Relevanz. Das Volker-
recht stellt die notwendigen Grundlagen fiir eine richterliche Klarung im Lichte des
Gemeinschaftsrechts zur Verfiigung.

Die nachstehende Untersuchung legt nahe, dass die Auslegung des neuen Mar-
kenrechts bei der Beurteilung von Parallelimporten weiterhin vom Erfordernis der
Verwechslungsgefahr auszugehen hat. Ein Beurteilungsspielraum besteht allein in
der Zuweisung der Beweislast. Er ist im Lichte regionaler wie globaler Verpflichtun-
gen wahrzunehmen.

II. Die Auswirkungen des Freihandelsabkommens Schweiz-EG (FHA)

A. Grundlagen

Das Freihandelsabkommen Schweiz-EWG (heute EU) vom 22. Juli 197230 diente
im wesentlichen der Beseitigung der Zolle auf Industrieprodukten, um bestehende
Wettbewerbsnachteile gegeniiber den innerhalb der EU frei zirkulierenden Konkur-
renzprodukten zu beseitigen.3! Dieses Ziel ist in drei Etappen rasch erreicht worden.
Heute sind vor allem jene Bestimmungen von Bedeutung, welche flankierend ein
Unterlaufen der damaligen Konzessionen verhindern: seien dies Abgaben mit
zolldhnlicher Wirkung, seien dies kartellrechtliche Absprachen, welche ihrerseits zu
Marktabschottungen fithren kénnen. Zu diesen flankierenden Massnahmen zum
Schutze der Zollkonzessionen gehort auch das Verbot von quantitativen Beschridn-
kungen des Imports oder des Exports. Neben der Anordnung von mengenmissigen
Beschriankungen zihlen dazu mit Art. 13 FHA auch Massnahmen, die unabhingig
ihrer Form und Ausgestaltung gleiche Wirkungen wie eigentliche quantitative Re-
striktionen erzielen.

In diese Kategorie der sog. Massnahmen gleicher Wirkung fillt im Europarecht
auch das Problem und die Regelung von Parallelimporten. Wo sie oder die Vermark-
tung der Produkte richterlich untersagt werden, hat dies die gleiche Wirkung wie ei-
ne quantitative Importbeschrinkung. Beschrankungen von Parallelimporten werden
denn im Gemeinschaftsrecht auch als Massnahmen gleicher Wirkung im Sinne von

28 So auch Rauber, G., Das neue Markenrecht: Mittel gegen Parallelimporte?, AJP 5/93 573, 540.

29 «Die Rechtslage im EG-Recht beriihrt das schweizerische Recht nicht», Verfiigung vom 11. Juli
1994, a.a.0. (Anm.3) S. 35.

30 SR 0.632.401.

31 Eingehend Borer, J., Massnahmen gleicher Wirkung wie mengenmissige Einfuhrbeschrankun-
gen im Freihandelsabkommen Schweiz-EWG, Bern, 1988.
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Art. 30 des Vertrages zur Griindung der Europidischen Gemeinschaft (EGV) qualifi-
ziert. Inwieweit sie zulissig sind, bedarf einer besonderen Rechtfertigung. Diese
Rechtfertigung kann mit Art. 36 EGV im Schutz gewerblicher Schutzrechte liegen.

B. Die Rechtslage im EU-Binnenmarkt und im Europiischen
Wirtschaftsraum

Der Europiische Gerichtshof (EuGH) hat bekanntlich das Verhiltnis von Art. 30
und 36 EGV in bezug auf Markenrecht und Parallelimporte in einer langen Reihe
von Prijudizien konkretisiert.32 Ausgehend vom Verbot wettbewerbsbeschrinkender
markenrechtlicher Gebietsaufteilungen und basierend auf der Unterscheidung von
Bestand und Ausiibung von Markenrechten hilt heute ein generelles Verbot von Par-
allelimporten dem Gemeinschaftsrecht nicht mehr stand.33 Die Ausnahmebestim-
mungen zum geistigen Eigentum in Art. 36 EGV koénnen nicht in aller Breite ange-
rufen werden. Sie beschrianken sich im Ergebnis auf die Verhinderung der Tiu-
schungsgefahr. Ein mit Zustimmung in Verkehr gesetztes Produkt mit gleicher
Marke kann so nur dann am Import und Vertrieb gehindert werden, wenn dies fiir den
Konsumenten eine Tduschung iiber die Herkunft und Qualitét auszuldsen droht.34

Diese Voraussetzung kann enger oder weiter ausgelegt werden. Die Tduschungs-
gefahr kann als Begriff des Gemeinschaftsrechts vom EuGH, oder aber, als eher na-
tionaler Rechtsbegriff verstanden, auch von den Gerichten der Mitgliedstaaten beur-
teilt werden. Die neuere Rechtsprechung iiberldsst die Auslegung weitgehend den
nationalen Gerichten und damit dem nationalen Auslegungsspielraum.35 Dabei un-
terliegt dieser allerdings einschridnkend dem in Art. 36 Abs. 2 EGV enthaltenen Ver-
bot willkiirlicher Beschrinkungen oder versteckter Handelshemmnisse. In /deal-
Standard hat der Gerichtshof dieses Willkiirverbot erneut bestétigt.36 Die Zuriickhal-

32 Statt vieler Groves, P., Martino, T, Miskin, C., Richards J., Intellectual Property and the Internal
Market of the European Community, London/Dordrecht/Boston 1993 S. 1-15; zum Markenrecht
insbesondere Sack, R., Die Erschopfung der Markenrechte nach Europidischem Recht, RIW
11/1994, S. 897-909.

33 Grundlegend Rs. 56&58/64 Grundig/Consten, Slg. 1966, S. 322; Rs.16/74 Centrafarm v. Win-
throp, Slg. 1974, S. 1194; s. schon Rs 78/70 Deutsche Grammophon v. Metro SB Grossmdrkte,
Slg. 1971, S. 487.

34 8. insbesondere Rs. C-10/89 SA CNL-SUCAL v. HAG GF AG (HagII) Slg. 1990, S. IS. 3711.

35 S.Rs. C-317/91, Deutsche Renault v. Audi, Urteil vom 30. Nov. 1993, Slg. 1993 S. 1 S. 6227; Rs.
¢-9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmBH v. ldeal-Standard, Slg 1994-6 1 S. 2789.

36 «... Eine verschleierte Beschrinkung lidge namentlich dann vor, wenn das nationale Gericht die
Ahnlichkeit der Erzeugnisse willkiirlich beurteilen wiirde. Wenn die Anwendung der nationalen
Rechtsvorschriften in der Frage der Ahnlichkeit der Erzeugnisse zu einer willkiirlichen Diskri-
minierung oder einer verschleierten Beschrinkung fithren wiirde, so wire eine Rechtfertigung
der Einfuhrhemmnisse nach Artikel 36 in keinem Fall méglich. Sollte das zustandige nationale
Gericht im tibrigen zu dem Ergebnis kommen, dass die betreffenden Waren nicht dhnlich sind, 13-
ge kein Einfuhrhemmnis vor, das nach Artikel 36 gerechtfertigt werden konnte, a.a.0. (Anm.35)
S.2843 Rdnr. 19.
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tung des Gerichts kann politisch als eine Folge des Subsidiaritétsprinzips gewertet
werden, welche in der Folge der sog. «Novemberrevolution 1993» gewisse Ein-
schriankungen bei der Verwirklichung des freien Warenverkehrs zugunsten des natio-
nalen Rechts in Kauf nimmt.37 Im Ergebnis entspricht diese Rechtsprechung zum
Binnenmarkt der Praxis des Bundesgerichts: nicht nur hinsichtlich des entscheiden-
den Kriteriums der Tduschungsgefahr. Sie findet eine gewisse Parallele auch im Aus-
schluss einer freien Uberpriifung der tatbestindlichen Elemente im Berufungsver-
fahren.38 ,

Mit dem Abkommen iiber den Europdischen Wirtschaftsraum vom 2.5.1992 wur-
de diese Rechtslage auf die Mitgliedstaaten des EWR Abkommens erweitert. Art. 11
und 13 iibernehmen die Bestimmungen von Art. 30 und 36 EGV. Art. 6 verpflichtet
die Staaten auf die (am 2.5.92) bestehende Rechtsprechung. Das Protokoll 28 und
Anhang XVII iibernehmen insbesondere die Erschopfungsregeln der Markenrichtli-
nie und weiten deren Anwendung auf den gesamten Europdischen Wirtschaftsraum
aus.39

C. Die Rechtslage gegeniiber Drittstaaten

Die liberale Praxis des Europdischen Gerichtshofs zur Erschépfung beschrinkt
sich auf den innergemeinschaftlichen Verkehr und den Europdischen Wirtschafts-
raum. Die erhohte Integrationsdichte innerhalb der Gemeinschaft fiihrte zum Ergeb-
nis, dass die Inverkehrsetzung in weiteren Drittstaaten die Markenrechte nicht er-
schopft und daher der sog. Grauimport bei identischen Marken und Waren verhindert
werden kann. Solange sich die Rechtsprechung auf Art. 36 EGV und damit auf den
Binnenmarkt beschriinkte, konnten die Mitgliedstaaten wie namentlich die Bundes-
republik im Aussenhandel mit Drittstaaten weiterhin die internationale Erschopfung
anwenden.40 Mit der Verankerung der regionalen Erschopfung in Art. 7 Abs. 1 der
Markenrichtlinie von 198841 sowie in Art. 13 Abs. 1 der Verordnung iiber die Ge-

37 S. dazu Reich, N., The «November Revolution» of the European Court of Justice: Keck, Meng
and Audi Revisited, 31 CMLRev. S. 459 (1994).

38 Vgl. Bossard Partners a.a.0. (Anm.4 ) E. 2 b («Welche Vorstellungen die Abnehmer mit einer
Konzernmarke verbinden, ob sie die Ware einer bestimmten Firma zuschreiben oder ob ihnen die
Herkunft innerhalb des Konzerns gleichgiiltig ist, sind iibrigens Tatfragen, iiber die die kantona-
le Instanz entscheidet.»).

39 Abkommen iiber den Europdischen Wirtschaftsraum, Protokoll 28 Art. 2, Anhang XVII Ziff. 4
lit. ¢, BBI 1992 1V 668, 1005, 1147 (fiir die Schweiz nicht in Kraft); eingehend Sack, a.a.O.
(Anm. 32); Cottier, T., Der Schutz des geistigen Eigentums, in: Zich R. et al. (Hrsg.), Das Ab-
kommen iiber den Europiischen Wirtschaftsraum, Ziirich 1992, S. 23.

40 Eingehend Beier, K.F, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europiischen
Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, GRUR Int. 1989 S. 603, 613/614.

41 A.a0. (Anm. 9), «Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbie-
ten, die Marke fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustim-
mung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind» (Hervorhebung durch Verf.);
vgl. mit Anm. 46.
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meinschaftsmarke von 199342 verdnderte sich die Situation jedenfalls nach der u.a.
auch in den EWR Verhandlungen eingenommenen Auffassung der Kommission da-
hin, dass die regionale Erschopfung nunmehr eine zwingende Maximalvorschrift sei,
welche die internationale Erschopfung ausschliesse und daher auf Grund von Art. 5
Abs. 1 lit. a und Abs. 3 lit. ¢ der Richtlinie Parallelimporte im Ergebnis vorausset-
zungslos, d.h. auch ohne Tduschungsgefahr verhindert werden konnten.43 Diese Auf-
fassung ist umstritten** und ein diesbeziigliches Urteil des Gerichtshofes steht noch
aus. Die Frage ist nachstehend aus Sicht des Rechts der WTO zu vertiefen.4> Vorerst
ist interessant, dass die regionale Erschopfung nicht von Anfang an vorgesehen war.
Die urspriinglichen Vorschldge der Kommission basierten vielmehr auf der interna-
tionalen Erschopfung.46 Das hitte im Ergebnis die Rechtsprechung zu Art. 36 EGV
auch auf das Verhiltnis zu Drittstaaten angewendet und eine offenere Aussenhan-
delsordnung der Gemeinschaft gebracht. Erst der Einfluss der europdischen Industrie
fiihrte zur Einfithrung von Art. 7 in seiner heutigen Form. Er wurde wesentlich damit
begriindet, dass die internationale Erschépfung gegeniiber Drittstaaten handelspoliti-
sche Vorleistungen beinhalten wiirde.47 Die Regelung hat sich inzwischen auch im
deutschen Recht niedergeschlagen48 und diirfte voraussichtlich die Aufgabe der bis-
her liberalen Praxis der Bundesrepublik mit sich bringen. Die Regelung der Gemein-
schaft trdgt protektionistische und handelspolitische Ziige. Sie bildet ein weiteres
Beispiel, dass die Liberalisierung im Inneren und die Verwirklichung des europdi-
schen Binnenmarktes potentiell auf Kosten Dritter erfolgt. Einstweilen muss wohl
davon ausgegangen werden, dass Parallelimporte aus Drittstaaten nach vorherr-
schendem Verstindnis auch ohne T4duschungsgefahr bei der Einfuhr und Vermark-
tung in der Union untersagt werden konnen.

42 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke,
ABL L. 11/1 14.1.94.

43 Die in den EWR-Verhandlungen vertretene Auffassung der Kommission basierte in erster Linie
auf der Uberlegung, dass die Fortsetzung der internationalen Erschpfung in einem Mitgliedstaat
des EWR durch den freien Warenverkehr innerhalb des EWR unverziiglich die in andern Ver-
tragsstaaten geltende regionale Erschopfung unterlaufen wiirde. Daher musste die regionale Er-
schopfung auch iibernommen werden; s. Anm. 39.

44 Eingehend und fiir die regionale Erschopfung als zwingende Bestimmung Sack a.a.0. (Anm.32)
S. 898-900; Beier, a.a.0.(Anm. 39) S. 614/615 setzt sich fiir die Fortsetzung der deutschen Pra-
xis zur internationalen Erschopfung ein.

45 Nachstehend Kap. III C.

46 S.Geiinderter Vorschlag einer ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten iiber die Marken, KOM(85)793 endg., ABI Nr. C. 351/4 vom 31.12.85,
Art. 6 Abs. 1 («Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,
die Marke fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung
in Verkehr gebracht worden sind»).

47 Nachweis bei Sack, a.a.0. (Anm. 32) S. 899 Anm. 18.

48 Para. 24 des deutschen Markengesetzes; Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts
und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/194 des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber die Marken (Markenrechtsreformgesetz),
Drucksache 12/6581 vom 14.1.94; Sack a.a.0. (Anm. 32) S. 897.
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Die Frage der Parallelimporte wird heute in der Gemeinschaft in erster Linie nach
Massgabe der Erschopfungsregeln beurteilt. Anders als in der Schweiz hat die Aus-
legung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie (bzw. Art. 3 Abs. 1 MSchG) noch keine brei-
te Diskussionen ausgeldst. Auch sie wird in der Gemeinschaft besonders im Lichte
des Welthandelsrechts zu fithren sein.49

D. Die Auslegung der Freihandelsabkommen durch den EuGH

Das Prinzip der regionalen Erschopfung des Markenrechts fand bislang im Rah-
men der Freihandelsabkommen keine Anwendung. Auch hier wirkte sich die erh6h-
te Integrationsdichte im Inneren der EU als Grund fiir die Abwehr von Parallelim-
porten aus Drittstaaten aus.50 Mit der politischen Entwicklung hin zu einem dynami-
schen europdischen Wirtschaftsraum (und spéter parallel zu den Verhandlungen zum
EWR Abkommen) hat sich diese Rechtsprechung zu den FHA indessen zu ent-
wickeln begonnen. Der Europdische Gerichtshof verankerte vorerst nicht nur die - im
Unterschied zum GATT und andern volkerrechtlichen Vertrigen - mogliche direkte
Anwendbarkeit der Bestimmungen der Freihandelsvertrdge.5! Er hielt im Zuge die-
ser erweiterten Regionalisierung auch fest, dass die Bestimmungen dieser Vertrige
trotz unterschiedlicher Finalitdt grundsitzlich gleich auszulegen sind wie die paral-
lelen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts. Nur so konne der effet utile (rechtli-
che Wirksamkeit) der Vertrige gewahrt werden. Diese Praxis besteht heute mit Be-
zug auf den Begriff von Abgaben, die gleiche Wirkungen wie Zélle haben.32 Sie be-
steht mit dem Urteil Eurim Pharm auch in Bezug auf den Import von
Generika-Medikamenten, fiir deren Zulassung in der Gemeinschaft auf die Testdaten
des Originalproduktes verwiesen werden kann. Sowenig eine erneute Vorlage der
Dokumentation in solchen Féllen im Handel zwischen Mitgliedstaaten verlangt wird,
so wenig kann dies heute auch im Handel mit den Freihandelspartnern verlangt wer-
den.53 Die Regelung bewirkt im Ergebnis die Zulassung von Parallelimporten des
betreffenden Generikum. Der Sachverhalt kommt daher der markenrechtlichen Fra-
ge der Parallelimporte sehr nahe. Man kann gespannt sein, ob diese Rechtsprechung
zu einer Anderung der bestehenden Polydor Praxis fiihren wird. In Fortschreibung
von Eurim Pharm zeichnet sich méglicherweise seitens des Europdischen Gerichts-
hofes eine Uberpriifung der Praxis und eine Angleichung auch an die regionale Er-
schopfung im Rahmen des EWR Vertrages ab.54 Umgekehrt hat der Gerichtshof am
gleichen Tage wie Eurim Pharm in der Rechtssache Metalsa im Zusammenhang ei-

49 Nachstehend Kap IIT A.

50 Rs. 270/80 Polydor Ldr v. Harlequin, Slg. 1982, S. 329.

51 Rs. 104/81 Hauptzollamt Mainz v. Kupferberg, Slg. 1982, S. 3641; vgl. vorher schon Rs. 65/79
Procureur de la République v. Chatain, Slg. 1980, S. 1385.

52 Rs. C-163/90 Administration des douanes v. Legros, Slg. 1992, 1 S. 4625.

53 Rs. C-207/92 Eurim Pharm v. Bundesgesundheitsamt, vom 1. Juli 1993, Slg, 19931 S. 3723.

54 A.a.0. (Anm. 39).
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ner steuerlichen Fragestellung die direkte Anwendbarkeit im Sinne des effet utile
verneint.55 Darin kann eine Inkonsistenz erblickt werden.56 Es kann darin aber auch
eine bewusste Entscheidung der 5. Kammer zur Stirkung der bilateralen Integration
im freien Warenverkehr (Z6lle und mengenméissige Beschrinkungen) und damit
dem Kerngeschift der Freihandelsabkommen erblickt werden, wihrend in Steuersa-
chen die unterschiedliche Finalitit und unterschiedliche Integrationsdichte sich wei-
terhin auswirkt und eine unterschiedliche Handhabung der entsprechenden Bestim-
mungen rechtfertigt. Auf jeden Fall ist Metalsa von Eurim-Pharm zu unterscheiden.
Die Entscheidung nimmt die im Warenbereich und damit auch bei den Parallelim-
porten geltende effer utile Doktrin bei der Auslegung der Freihandelsabkommen
nicht zuriick. Gesamthaft ldsst sich daher eine gewisse, noch nicht abgeschlossene
Entwicklung zur Stirkung des freien Warenverkehrs im Verhéltnis auch zu den Frei-
handelspartnern feststellen.

E. Die Auslegung des FHA durch das Bundesgericht

Die Auslegung des Freihandelsabkommens hat bislang in der Schweiz bekannt-
lich eine weit weniger dynamische Entwicklung erfahren. Wihrend die Auslegung
durch den Europiischen Gerichtshof das auch von der Schweiz mit der Luxemburger
Erkldrung von 198457 anvisierte Ziel eines dynamischen Europdischen Wirtschafts-
raumes widerspiegelt, blieb die Rechtsprechung des Bundesgerichts auf der Ende der
siebziger Jahre festgelegten Auffassung stehen. Sie zeichnet sich im Ergebnis durch
die Betonung einer eigenstindigen und zuriickhaltenden Auslegung aus. «Die
Schweiz wird durch das Abkommen nicht gezwungen, ihre Wirtschaftspolitik und
ihre Gesetzgebung mit derjenigen der EWG zu harmonisieren, mag es auch nahe lie-
gen, in konkreten Fillen fiir gleichartige Probleme dhnliche Losungen wie die Nach-
barstaaten anzustreben».58 Die jiingere Praxis hat die Grundhaltung des Gerichts im
Sinne einer autonomen Auslegung bestitigt.5%

Im Markenrecht fiihrte diese Grundhaltung dazu, dass der Begriff der Massnah-
men gleicher Wirkung im Unterschied zum EG Recht nur Massnahmen betrifft, wel-
che die Wareneinfuhr unmittelbar betreffen. Das Bundesgericht begriindete dies da-
mit, dass Art. 20 FHA den Schutz des gewerblichen Rechtsschutzes ausdriicklich
vorbehilt.60 Die Ausnahme wurde daher im Unterschied zum Gemeinschaftsrecht

55 Rs. C-312/91, Metalsa Srl v. Presti, Slg. 1993 1 S. 3769.

56 Urteilsbesprechung von de la Torre, C., 31 CMLRev. 1994 S. 1093-1099.

57 Wiedergegeben in: Meier-Marsilius, H.J., et al. (Hrsg.) Beziehungen Schweiz - EG, Ziirich 1989
Bd. I Ziff. 3.1.

58 Bosshard Partners a.a.0. (Anm. 4) S. 60.

59 Association pour le recylage du PVC c. Conseil d’Etat du Canton de Fribourg, BGE 118 Ib 367,
377 ff.

60 Bosshard Partners A.a.O. (Anm. 4) S. 60.
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umfassend verstanden. Durch seine Beurteilung wandte das Bundesgericht zwar den
Vertrag durchaus an. Eine generelle Ablehnung der direkten Anwendung kann hier
wie auch in den spiteren Urteilen nicht gefunden werden. Es schloss indessen eine
direkte Anwendbarkeit fiir den Richter in zivilrechtlichen Streitigkeiten und damit
im Markenrecht aus.6!

F. Gefahren eines ungleichgewichtigen Vertragsverhiltnisses
1. Das Verhdlis im Allgemeinen

Im Ergebnis unterliegt der Zugang von EU Produkten in die Schweiz allgemein
besehen nicht den gleichen rechtlichen Marktzutrittsgarantien wie sie schweizeri-
sche Produkte im Verhéltnis zur Union und ihrem Markt vielleicht schon bald auch
markenrechtlich geniessen diirften. Das FHA hat in der EU heute durch verstirkten
richterlichen Schutz klarerweise mehr Gewicht und Einfluss.

Die unterschiedliche Auslegung schafft grundsitzlich ein Ungleichgewicht der
Beziehungen. Auch wenn der Freihandelsvertrag nicht Reziprozitit im rechtlichen
Sinne verlangt, setzt ein erfolgreiches und fruchtbares Vertragsverhiltnis langfristig
ein Gleichgewicht von gegenseitigen Rechten und Pflichten voraus. Die Schweiz ist
in den néchsten Jahren weiterhin auf den Vertrag von 1972 als Grundlage seiner Be-
ziehungen zur EU angewiesen. Sie ist daher an einer ausgeglichenen, gleichwertigen
Vertragsinterpretation interessiert. Eine Fortschreibung des bisherigen Verstidndnis-
ses des FHA konnte sich kiinftig als Bumerang erweisen und zu neuen Diskriminie-
rungen schweizerischer Produkte auf dem EU/EWR Markt fithren. Die vom Bundes-
rat in seinem Integrationsbericht von 198862 und von der Lehre®? geforderte unmit-
telbare Anwendbarkeit des Freihandelsabkommens und einer im Dialog mit dem
Europiischen Gerichtshof vorzunehmenden dialektischen Auslegung und richterli-
chen Weiterentwicklung des FHA leistet daher allgemein besehen einen zentralen

61 Id.

62 Bericht des Bundesrates iiber die Stellung der Schweiz im europaischen Integrationsprozess vom
24.6.1988, BBI 1988 I1I 249, 348 ff,

63 Eingehend Jacot-Guillarmod, O., Le juge face au droit européen, Basel/Frankfurt/Briissel 1993
S. 128-140, 167, 170, 210, 226, 230 et passim m.w.H. ; Spinner B., Rechtsanspriiche im eu-
ropiischen Freihandel, NZZ vom 16.9.1988; Cottier, T., Die Bedeutung des GATT im Prozess
der Europiischen Integration, in: Jacot-Guillarmod, O., Schindler, D., Cottier, T., EG-Recht und
schweizerische Rechtsordnung, Beiheft ZSR 10, Basel 1990, S. 139, 178 ff. m.w.H.; ders., Con-
stitutional Trade Regulation in National and International Law: Structure-Substance Pairings in
the EFTA Experience, in: Hilf, M., Petersmann E.U. (Hrsg.) National Constitutions and Interna-
tional Economic Law, Deventer Bosten 1993, S. 409, 418-22 m.w.H.; ders., Votum am schweiz.
Juristentag 1993, ZSR NF 112 (1993) I S. 829-833.
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Beitrag des Bundesgerichts zur Integration des schweizerischen Rechts wie auch zur
Revitalisierung des schweizerischen Wirtschaftsrechts und der Wettbewerbsbedin-
gungen. Die bislang verpasste Chance zur Durchsetzung eines von Volk und Stiinden
angenommenen, demokratisch legitimierten Staatsvertrages kann und muss nachge-
holt werden. Die Ablehnung des EWR Abkommens bildet dazu kein Hinderungs-
grund. Sie erfolgte im wesentlichen aus andern Griinden als dem des freien Waren-
verkehrs, auf den das FHA beschrankt ist.

2. Das Verhiiltnis im Markenrecht

Die allgemeinen Ausfiihrungen zur Auslegung des Freihandelsabkommens durch
den Europiischen Gerichtshof einerseits und dem Bundesgericht andererseits schei-
nen den Schluss nahezulegen, dass die Losung der Gleichgewichtsfrage auch im
Markenrecht in erster Linie durch eine unmittelbare Anwendung des Freihandelsab-
kommens im schweizerischen Recht zu suchen ist. Die Rechtslage ist indessen be-
sonders gelagert und bedarf differenzierter Anworten.

Der vorstehende Vergleich der Rechtslage zu den Parallelimporten zeigt interes-
santerweise, dass sich unter der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts
schweizerischerseits die Gefahr eines Ungleichgewichts trotz fehlender unmittelba-
rer Anwendung nicht eingestellt hat. Im Gegenteil: die bislang liberale, auf der Tédu-
schungsgefahr basierende, gegeniiber allen Staaten praktizierte Rechtsprechung des
Bundesgerichts kommt auch den Mitgliedstaaten der Union zugute. Auch wenn das
Bundesgericht seine Losungen nicht auf Grundlage des FHA fand, so sind sie doch
im Ergebnis mit ihm kompatibel. Sie entsprechen im Ergebnis der Rechtslage im
Europidischen Wirtschaftsraum. Importe aus der EU werden unter dem Vorbehalt
der Tduschungsgefahr nicht behindert. Sie antizipiert damit auch eine mit dem Bin-
nenmarktrecht konforme Auslegung von Art. 16 und 20 des Freihandelsabkom-
mens. Die Defizite des Marktzutritts liegen mit dem zwingenden Verstindnis der re-
gionalen Erschopfung heute vielmehr auf Seite der Gemeinschaft: sie werden mit
einer allméahlichen Ausweitung der Rechtsprechung zum FHA allméhlich abgebaut.
Aber erst die unmittelbare Anwendung von Art. 13 und 20 FHA auf das Marken-
recht wird zu einer mit der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung ver-
gleichbaren Rechtslage fithren. Das ist gerade im Verhiltnis zur Schweiz moglich
und sinnvoll, weil die vorgebrachten Argumente einseitiger Vorleistung der Ge-
meinschaft jedenfalls unter der bisherigen Rechtslage und Praxis des Bundesge-
richts nicht greifen.64

Dieses Verhiltnis dndert sich empfindlich, wenn das neue MSchG im Sinne eines

ausschliesslichen, absoluten Rechts zur Abwehr von Parallelimporten aus Drittstaa-
ten ausgelegt wird. Das schweizeriche Recht wiirde nun seinerseits gleich wie das

64 S, oben Text zu Anm. 47.
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Gemeinschaftsrecht gegeniiber Drittstaaten ausgelegt, ohne indessen heute mangels
direkter Anwendung die Moglichkeit der Offnung im Sinne von Eurim Pharm be-
reitgestellt zu haben. Im Ergebnis konnte es so mittelfristig noch protektionistischer
als das Gemeinschaftsrecht werden und den schweizerischen Markt starker abschot-
ten. Das Signal einer engen Auslegung wiirde wohl auch die mit Eurim Pharm ein-
geleitete Entwicklung seitens des Gerichtshofes hemmen und die Abschottung des
EU Marktes verstirken.

3. Vertragskonforme Auslegung und unmittelbare Anwendung des FHA

Aus dieser Sicht dringt sich auf, die betreffenden Bestimmungen des Marken-
rechts vertragskonform auszulegen und die Anwendung der innerhalb der Gemein-
schaft entwickelten Praxis zu Art. 30 und 36 EGV zum Markenrecht im Rahmen von
Art. 13 und 20 FHA zu antizipieren. Der Grundsatz der Tduschungsgefahr sollte An-
wendung finden; von einer absoluten Behinderung von Parallelimporten ist abzuse-
hen. Die Gerichte sind dabei nicht an die noch ungefestigte Praxis des EuGH zum
Freihandelsabkommen gebunden. Sie konnen im Interesse der Wettbewerbsfahigkeit
der Schweiz weitergehen, wie auch frither der EuGH mit Kupferberg unilateral wei-
tergegangen ist. In diesem Sinne miisste die Moglichkeit eines voraussetzungslosen
generellen Verbotes von Parallelimporten klar als unzuldssige Massnahme gleicher
Wirkung im Sinne von Art. 13 FHA beurteilt werden. Die Voraussetzungen ihrer
Rechtfertigung miissen im Rahmen von Art. 20 FHA in Anlehnung an die Rechtsla-
ge des Gemeinschaftsrechts und dessen Entwicklungstendenzen beurteilt werden.
Eine in diesem Sinne volkerrechtskonforme Auslegung wiirde bedeuten, Art. 3 Abs.
1 lit. a MSchG dahin zu verstehen, dass die Tduschungsgefahr iiber die Herkunft und
Unterscheidbarkeit implizit auch bei identischen Marken und identischen Waren vor-
liegen muss.

Wird diese Auslegung als zu weitgehend beurteilt, stellt sich die Frage nach der
unmittelbaren Anwendung des FHA und damit seiner das Landesrecht derogieren-
den Wirkung. Sie ist zu bejahen. Die Praxis des EuGH bestitigt, dass es sich hier um
durchaus justiziable Fragen handelt. Der Unterschied zur vertragskonformen Ausle-
gung besteht darin, dass sich hier die Offnung auf die Europaische Union beschrinkt,
wihrend die vertragskonforme Auslegung wohl im praktischen Ergebnis auch Dritt-
staaten zugute kommen wird. Denn es wire zwar denkbar, aber kaum praktikabel,
die Auslegung des Markenrechts nach Massgabe der Herkunft der jeweiligen
Grauimporte unterschiedlich zu handhaben. Die unmittelbare Anwendung diirfte da-
her in ihren praktischen Wirkungen weniger weit gehen als die vertragskonforme
Auslegung. Sie bildet das im Hinblick auf ein ausgewogenes Vertragsverhéltnis not-
wendige Minimum.

Ob die Losung der Parallelimporte auf Grund des Freihandelsabkommens geson-
dert fiir die Beziehungen zur Union oder global auf gleiche Weise fiir alle Staaten ge-
sucht werden soll, wird im folgenden im Lichte des zweiten Volet staatsvertraglicher
Beziehungen, dem Welthandelsrecht des GATT, untersucht.
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III. Die Auswirkungen des GATT-WTO Rechts

Das Freihandelsabkommen von 1972 beschrinkt sich in seinen Wirkungen auf die
Beziehungen der Schweiz zur Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten. Es
beriihrt das Verhiltnis zu Drittstaaten nicht. Eine enge Auslegung des Marken-
schutzgesetzes mit volkerrechtlicher Korrektur durch unmittelbare Anwendung des
Freihandelsrechts wiirde fiir Drittlinder weiterhin die uneingeschridnkte Verhinde-
rung von Parallelimporten gleicher Produkte bedeuten. Die Frage stellt sich, ob dies
GATT-rechtlich zulassig ist. Sie stellt sich sowohl fiir die Europdische Union wie
auch fiir die Schweiz. Mit dem Abkommen iiber die handelsbezogenen Rechte an
geistigem Eigentum (TRIPS Abkommen) erfihrt das Vélkerrecht und Welthandels-
recht neue, vertiefte Dimensionen,%5 welche auch die vorliegende Fragestellung be-
einflussen und die es bei der Auslegung des européischen und schweizerischen Mar-
kenrechtes zu beriicksichtigen gilt. Es handelt sich um zwei Aspekte. Zum einen re-
gelt Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen die Frage der Verwechslungsgefahr
ausdriicklich. Zum andern hingt die Frage der Parallelimporte auch hier vom zu
Grunde gelegten Konzept des Markenrechts und seiner Erschépfung ab.

A.Die Vermutung der Verwechslungsgefahr in Art. 16 TRIPS Abkommen
Art. 16 Abs. 1 des TRIPS Abkommens legt die Tragweite des Markenrechts fest:

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent
all third parties not having the owner’s consent from using in the course of
trade identical or similar signs for goods or services which are identical or
similar to those in respect of which the trademark is registered where such use
would result in a likelyhood of confusion. In case of the use of an identical
sign for identical goods or services, the likelyhood of confusion shall be pre-
sumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior
rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available
on the basis of use. 66

Im Unterschied zur Formulierung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG wie auch Art. 5
Abs. 1 lit. a der Harmonisierungsrichtlinie spricht das TRIPS Abkommen nicht von
einer generellen Unzuléssigkeit identischer Marken fiir identische Produkte. Viel-

65 Eingehend dazu die Botschaft a.a.0. (Anm. 27) S. 281-338; Evans, G.E., Intellectual Property as
a Trade Issue: The Making of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights, World Competition 18/2 (1994) S. 137, Cottier, T., Tran-thi, T.L., Le GATT et I'Urugu-
ay Round: I'importance zu projet d’accord TRIPS et son impact sur le droit de la propriété in-
tellectuelle en Suisse, AJP 5/93 S. 632 ff.. m.w.H: Cottier, T., The Role of Intellectual Property
in International Trade Law and Policy, SMI 1992 S. 11.

66 A.a.0.(Anm. 27) S. 373.
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mehr stellt es fiir solche Fille ausdriicklich die Vermutung einer wahrscheinlichen
Verwechslung in solchen Fillen auf. Die deutsche Ubersetzung verwendet den in
diesem Zusammenhang gebriduchlichen Begriff der Verwechslungsgefahr und erfas-
st damit das hinreichende Erfordernis der Wahrscheinlichkeit (likelyhood). Die Ver-
marktung unterliegt in solchen Fillen nicht a priori einem Verbot, sondern vielmehr
einer Umkehr der Beweislast.

Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen erfasst alle Fille, wo die
Zustimmung der Markeninhaberin fehlt. Dies liegt einerseits bei Nachahmungen und
Félschungen vor. Es liegt aber auch bei Parallelimporten von Markenprodukten vor,
die ohne Zustimmung der Markeninhaberin erfolgen. Auch hier kommt die Vermu-
tung der Verwechlungsgefahr bei identischen Produkten und Marken und damit die
Zulassigkeit des Gegenbeweises zum Tragen. Die Parallelimporteurin kann den
Nachweis antreten, dass Konsumentinnen und Konsumenten durch die Importe
wahrscheinlich nicht getduscht werden und diesbeziiglich keine Gefahr besteht. Bei
Konzernwaren aus Drittstaaten diirfte dies mit bezug auf die Qualitdt und Herkunft
der Ware regelmissig moglich sein und der intra-brand Wettbewerb kann stattfin-
den. Im Ergebnis ist die Bestimmung materiell mit der bisherigen Rechtslage im
schweizerischen Recht vergleichbar, wobei die Vermutung der wahrscheinlichen
Tduschung den Rechtsinhaber verfahrensrechtlich besserstellt.

Die Vermutung der wahrscheinlichen bzw. der Gefahr einer Verwechslung bei
gleichen Zeichen fiir gleiche Produkte kénnte im Sinne eines Minimalstandards ver-
standen werden, der ein weitergehendes, absolutes Markenrecht nicht ausschliesst.
Das Abkommen dient denn auch in erster Linie der Stdrkung des Immaterialgiiter-
rechts. Nach Art. 1 kénnen die Staaten an sich einen weitergehenden Schutz als die
vereinbarten Standards gewéhren. Das ist aber nur moglich, soweit dies den Bestim-
mungen des Abkommens selbst nicht widerspricht. Wie die Prdambel des TRIPS
Abkommens festhilt, geht es ebenso darum zu verhindern, dass sich Immaterialgii-
terrechte als Schranken fiir den rechtmissigen Handel (barriers to legitimate trade)
auswirken.67 Dies ist auch die Aufgabe der vorliegenden Bestimmung. Sie will ver-
hindern, dass bei identischer Ware und identischem Zeichen begrifflich und unum-
stosslich vom Befund der Verwechslung ausgegangen wird und so selbst bei effektiv
fehlender Verwechslungsgefahr Verkehrsfihigkeit und Handel aus Sicht des GATT-
Rechts in unverhiltnisméssiger Weise beschrinkt werden. Sie stimmt auch iiberein
mit dem in Art. 15 Abs. 1 TRIPS Abkommen enthaltenen Markenbegriff, der nicht
iiber die Funktion der Unterscheidung zwischen Unternehmungen hinausgeht und
Marktaufteilungen klarerweise nicht umfasst. Wiirde es sich zudem um eine bloss fa-
kultative Bestimmung handeln, so hitte man auf die zwingende Formulierung (shall
be presumed) oder auf den Satz iiberhaupt verzichtet. Beides trifft nicht zu. Die Staa-
ten diirfen das Recht aus der Marke hier nicht weiter stirken. Sie konnen es aber um-
gekehrt hinsichtlich der Anforderungen an T4uschung materiell wie bei der Rege-

67 Praambel Abs. 1, a.a.0. (Anm. 27) S. 778.
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lung der Beweislast abschwiichen. Es handelt sich mit bezug auf das Schutzniveau
um eine zwingende Maximalbestimmung, welche einen Ausgleich zwischen legiti-
men Anliegen des Markenschutzes und des unbehinderten Welthandels verwirklicht.
Von einem zwingenden Erfordernis eines voraussetzungslosen Verbotes von Paral-
lelimporten kann daher nicht gesprochen werden.68 Anzufiigen ist, dass die einlei-
tend zum Verhdltnis von intra-brand Handel und ilteren Marken gemachten
Ausfiihrungen® auch hier gelten. Der im letzten Satz von Art. 16 Abs. 1 TRIPS
Abkommen enthaltene Vorbehalt zugunsten ilterer Marken nimmt den Vermutungs-
tatbestand nicht zuriick.

B. Das Verhiltnis zur Erschopfung

Wie im nationalen und européischen Recht hingt die Frage der Parallelimporte
letztlich auch hier von dem zugrunde gelegten Konzept der Erschdpfung des Mar-
kenrechts ab. Das Problem der Zuldssigkeit von Parallelimporten kann daher nicht
allein aus Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen beurteilt werden. Art. 6 des Abkommens
lasst die Frage der Erschopfung von Immaterialgiiterrechten mit Ausnahme der
Nichtdiskriminierung ausdriicklich offen.?0 Obgleich dies eine - oder gar die zentra-
le - Frage handelsrelevanter Aspekte des geistigen Eigentums ist, besteht bis heute
keine hinreichende Aufarbeitung des Problems, welche eine allgemeine Harmonisie-
rung der Erschopfung fiir die verschiedenen Immaterialgiiterrechte auf globaler Ebe-
ne ins Auge fassen liesse.”! Die Staaten bleiben daher in ihrer Wahl der Erschopfung
fiir die einzelnen Rechtsgebiete grundsitzlich frei. Damit stellt sich auch die Frage
nach den Auswirkungen von Art. 6 auf die Auslegung von Art. 16 Abs. 1 des Ab-
kommens. Das Verhiltnis der beiden Bestimmungen kam in den Verhandlungen
nicht zur Sprache; es war selbst als Problem noch nicht erkannt. Sicher ist, dass die
Mitgliedstaaten weiterhin von der nationalen oder internationalen Erschopfung der
Markenrechte ausgehen konnen.

Die Anwendung der nationalen Erschopfung (bzw. einer regionalen gegeniiber
Drittstaaten) hat zur Folge, dass die Abwehrrechte selbst bei eigener Inverkehrset-

68 Vgl. demgegeniiber Rauber, G.:»Sowohl das einschligige Markenrecht der Europdischen Union
(EU) als auch das im Rahmen der Uruguay Runde abgeschlossene Trips Abkommen zwingen die
nationalen Gesetzgeber dazu, markenrechtliche Anspriiche unabhingig vom Nachweis einer
Tauschungsgefahr zu gewihren, wenn - wie bei Parallelimporten - Identit4t zwischen registrier-
ter und auf dem betroffenen Markenartikel angebrachter Marke besteht. Diese Regelung hat der
Schweizer Gesetzgeber bewusst iibernommen», a.a.0. (Anm. 2) Kol. 1.

69 Text zu Anm. 19.

70 Art. 6 TRIPS Abkommen lautet: «For the purpose of dispute settlement, subject to the provisions
of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of exhaustion of
intellectual property rights.» Art. 3 betrifft die Inlinderbehandlung, Art. 4 die Meistbegiinsti-
gung, a.2.0. Legal Texts (Anm. 27) S. 369.

71 Fiir eine rechtsvergleichende Darstellung s. Rothnie W.A., Parallel Imports, London 1993.
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zung oder einer Zustimmung dazu weiterhin geltend gemacht werden kénnen. Diese
Rechte werden u.a. durch die Minimalstandards des TRIPS Abkommens definiert;
Artikel 6 enthiilt selbst keine eigenen Kriterien. Im iibrgen betrifft der Vorbehalt das
Streitbeilegungsverfahren und ist nicht materiell-rechtlicher Natur. Die Geltend-
machung der Abwehrrechte kann daher im Lichte von Art. 16 Abs. 1 TRIPS Ab-
kommen nicht voraussetzungslos erfolgen, sondern muss von der Vermutung der
Verwechslungsgefahr ausgehen. Dies steht auch im Einklang mit der vorstehenden
Auslegung von Art. 16 Abs. 1 sowie den allgemeinen Zielsetzungen des Rechts der
WTO und auch des TRIPS Abkommens, indem sie den Ausgleich zwischen legiti-
men Schutzinteressen und einer Abschottung von Mérkten leistet.

Anders verhilt es sich im Falle der internationalen Erschopfung (bzw. einer re-
gionalen im Binnenverhéltnis). Hier bewirkt die Inverkehrsetzung oder die Zustim-
mung dazu die Verwirkung der Abwehrrechte im Sinne von Art. 16 Abs. 1 des
TRIPS Abkommens. Die Parallelimporte miissen zugelassen werden und stehen al-
lein unter Vorbehalt des nationalen bzw. europdischen Rechts, wie es die Rechtspre-
chung entwickelt hat und namentlich in Art. 7 Abs. 2 der Markenrichtlinie bzw. Art.
13 Abs. 2 der Markenverordnung angesprochen wird. Parallelimporte kénnen wei-
terhin nur bei Nachweis einer Tduschungsgefahr unterbunden werden.

Fiir das schweizerische Markenrecht bedeutet dies, dass Art. 3 Abs. 1 lit. a
MSchG vertragskonform ausgelegt werden muss. Art. 16 Abs. I TRIPS Abkommen
verlangt, dass diese Bestimmung zumindest im Sinne einer Vermutung der Verwechs-
lungsgefahr verstanden wird und somit der Moglichkeit des Gegenbeweises durch
die Parallelimporteurin entgegen dem bestehenden Wortlaut offensteht.

Damit stellt sich die Frage des Verhéltnisses dieser Ergebnisse zu den im Rahmen
des Freihandelsabkommens gemachten Uberlegungen. Welche Auslegung soll vor-
gehen? Sind unterschiedliche Lisungen moglich? Auch diese Frage ist im Lichte des
Welthandelsrechts der WTO zu beurteilen.

C.Das Verbot von neuen Handelshemmnissen gegeniiber Drittstaaten im
Rahmen von Zollunion und Freihandelsabkommen

1. Im Allgemeinen

Bei der Beurteilung moglicher Privilegierungen von Parallelimporten aus der Eu-
ropdischen Union auf Grundlage des Freihandelsabkommens ergeben sich gewisse
Beschrinkungen des nationalen Gestaltungsspielraumes. Diese Beschrinkungen
sind sowohl fiir die Auslegung des europédischen wie auch des schweizerischen Mar-
kenrechts von Bedeutung. Sie liegen im Prinzip der Meistbegiinstigung und den Kri-
terien fiir die Rechtfertigung von entsprechenden Ausnahmen.

Gemaiss Art. I GATT 94 (im folgenden GATT) miissen alle Vorteile, welche einem
der GATT Handelspartner bei der Vermarktung eines Produktes gewihrt werden, un-
mittelbar auch allen andern Parteien zuerkannt werden. Das gilt auch fiir die Er-
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schopfung in Art. 6 TRIPS Abkommen, der die Geltung der allgemeinen Bestim-
mungen, darunter der Meistbegiinstigung (MFN), ausdriicklich vorbehilt.72 Die Mit-
gliedstaaten sind zwar frei, zwischen nationaler und internationaler Erschopfung zu
wihlen. Sie miissen aber Rechtsinhaber und Produkte aus allen Vertragsparteien den
gleichen Regeln unterwerfen.

Die Einfithrung der regionalen Erschopfung im Rahmen der EU, des Freihandels-
abkommens oder EWR Vertrages fiihrt notwendigerweise zu einer Privilegierung der
Rechtsinhaber und Produkte aus den EU- bzw. den EFTA Staaten. Diese erféahrt ihre
Rechtfertigung durch Art. XXIV GATT. Diese Bestimmung erlaubt Ausnahmen von
der MFN Verpflichtung bei der Schaffung einer Zollunion oder eines Freihandelsab-
kommens, das im wesentlichen alle Sektoren (substantially all trade) umfasst.”?

Dartiiber hinaus darf die Privilegierung innerhalb der Zollunion aber gesamthaft
(on the whole) nicht auf zusitzliche Kosten der Drittstaaten gehen. So darf z.B. die
Eliminierung aller Z6lle innerhalb der Union nicht gesamthaft durch Anhebung der
Zblle gegeniiber Dritten ausgeglichen werden.

Diese Anforderung gilt nicht nur fiir Z6lle, sondern auch fiir andere Regelungen
des Marktzuganges. Dazu gehdren auch immaterialgiiterrechtliche Regelungen des
Marktzuganges, und somit auch die Regelung von Parallelimporten. Zwei Konstel-
lationen sind hier zu unterscheiden:

(i) Die Erweiterung der nationalen Erschopfung auf eine regionale Erschop-
fung, wie sie im Gemeinschaftsrecht namentlich im Patentbereich und bei Mu-
stern und Modellen eingetreten ist, schafft eine Privilegierung im Inneren, ldsst
aber den Grad des Marktzuganges fiir Dritte unberiihrt. Thre Position wird nur
relativ, aber nicht absolut verschlechtert.

(ii) Die Einfiihrung der zwingenden regionalen Erschépfung, wo vorher die in-
ternationale Erschopfung galt (wie im deutschen Markenrecht) veridndert die
Situation im Inneren nicht, verschlechtert indessen den Markzugang fiir Dritte.
Wihrend Parallelimporte frither moglich waren, sind sie es heute nicht mehr.

Die zweitgenannte Konstellation steht im Widerspruch zu Art. XXIV Abs. 5 lit. a
GATT. Die Zutrittsmoglichkeiten fiir Dritte werden durch die Einfiihrung der regio-
nalen Erschopfung anstelle einer im Ergebnis bisher internationalen Erschopfung
verschlechtert. Es ist nicht erforderlich, dass die Verschlechterung im Zeitpunkt der
Griindung der Union oder der Freihandelszone eintritt. Art. XXIV GATT verhindert
auch nachtrégliche Verschirfungen des Markzutritts in Verbindung mit internen Li-
beralisierungsmassnahmen. Die im Rahmen der Uruguay Runde ausgehandelte In-
terpretation von Art. XXIV GATT bekriftigt in ihrer Praambel, dass der Zweck sol-

72 S. Anm. 70.
73 Art. XXIV Abs. 5 lit. a und b GATT.
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cher Ubereinkiinfte darin liege, den Handel zwischen den Partnern zu erleichtern,
«nicht aber dem Handel anderer Mitglieder mit diesen Gebieten Schranken zu set-
zen» (not to raise barriers to the trade of other Members with such territories).7 Ei-
ne im Gemeinschaftsrecht als abschliessend und zwingend verstandene regionale Er-
schopfung ist daher mit dem Recht der WTO nicht kompatibel, soweit dadurch(wie
z.B. in bezug auf Deutschland?) eine interne Besserstellung auf Kosten Dritter vor-
genommen worden ist. Gemeinsam mit den Verpflichtungen aus Art. 16 Abs. 1
TRIPS miisste dies die EU veranlassen, das Konzept der regionalen Erschépfung und
damit der Marktabschottung fiir Parallelimporte aus Drittstaaten zu {iberdenken und
auf die urspriinglichen Vorschlidge der Kommission in der Harmonisierung des Mar-
kenrechts zuriickzukommen,’6 oder zumindest fiir alle gleich im Sinne von Art. 16
Abs. 1 TRIPS von der Vermutung der Verwechslungsgefahr auszugehen.

2. Auswirkungen fiir das schweizerische Recht

Die vorstehenden Uberlegungen gelten auch fiir die Schweiz. Die gleichen Regeln
von Art. XXIV Abs. 5 GATT sind auch fiir Freihandelszonen relevant. Uberdies wird
im Unterschied zur Zollunion die Vermeidung jedwelcher Schlechterstellung von
Drittstaaten verlangt. Die Bestimmungen sind strenger als bei Zollunionen. Sie er-
lauben nicht nur gesamthaft, sondern selbst im Einzelnen keine restriktiveren Be-
stimmungen:

[W]ith respect to free trade areas, or an interim agreement leading to the for-
mation of a free-trade area, the duties and other regulations of commerce
maintained in each of the constituent territories and applicable at the forma-
tion of such free-trade areas or the adoption of such interim agreements to the
trade of contracting parties not included in such area or such agreement shall
not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other
regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to
the formation of the free-trade area, or interim agreement, as the case may
be. 7

Die Auslegung des FHA in Anlehnung an das EG Recht und damit die Schaffung
einer zumindest regionalen Erschépfung auf dem Wege der Rechtsprechung darf da-
her nicht zu einer Verschlechterung des Marktzutritts fiir Drittstaaten flihren, wie er
1973 beim Inkrafttreten bestand. Diese Staaten haben Anspruch darauf, weiterhin
nach Massgabe der bisher geltenden Rechtslage behandelt zu werden. Die Schweiz
ist daher auf Grund von Art. I und XXIV Abs. 5 lit. a GATT und in Verbindung mit

74 Vereinbarung zur Auslegung des Artikels XXIV des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,
a.2.0. (Anm. 27) S. 465 bzw. Legal Texts S. 31.

75 8. Text zu Anm. 40.

76 §. oben Anm. 46.

77 Art. XXIV Abs. 5 lit. b. GATT.



59

Art. 6 TRIPS Abkommen nicht frei, Parallelimporte in ihren Beziehungen mit der
Union auf der Grundlage des Freihandelsabkommens im Ergebnis auf die bislang li-
berale Art und Weise zu handhaben, sie aber mit bezug auf Drittstaaten auf Grundla-
ge einer wortlichen Interpretation des neuen Markenschutzgesetzes zu verschérfen.
Vielmehr miissen die neuen Bestimmungen dahin ausgelegt werden, dass neue Dis-
kriminierungen jedenfalls nicht in dieser Schirfe auftreten. Nicht erforderlich er-
scheint, dass die Losungen sowohl innerhalb wie ausserhalb des Freihandelsabkom-
men identisch sein miissen. Die genannte auslegende Erklarung verlangt, dass bei
ihrer Bildung und Erweiterung nachteilige Auswirkungen auf den Handel Dritter so
weitgehend wie moglich (1o the greatest possible extent)’® vermieden werden soll-
ten. Eine unterschiedliche Regelung der Beweislast fiir die Verwechslungsgefahr
diirfte aber angesichts der Schwierigkeit des Beweises und damit der praktischen
Folgen der Zuweisung der Beweislast iiber das hier Zuldssige hinausgehen und mit
den Verpflichtungen aus Art. XXIV Abs. 5 GATT kaum vereinbar sein. Auf jeden
Fall muss das schweizerische Markenrecht in bezug auf Parallelimporte aus Mit-
gliedstaaten der WTO gestiitzt auf Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen mindestens von
der blossen Vermutung der Tduschung ausgehen und dem Parallelimporteur die
Mboglichkeit des Gegenbeweises zugestehen. Geht es im regionalen Kontext weiter,
sollte dies mit Blick auf die Verpflichtungen aus Art. XXIV Abs. 5 GATT auch Pro-
dukten aus Drittstaaten der WTO zukommen. Dies bietet auch die Vorteile einer ein-
heitlichen Auslegung des MSchG.

Sollte sich die Auffassung eines engen, voraussetzungslosen Verbotes von Paral-
lelimporten in der Auslegung des MSchG durchsetzen, so miisste auch hier die un-
mittelbare Anwendung von Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen in Verbindung mit Art.
6 TRIPS Abkommen und Art. I und XXIV des GATT zum Tragen kommen. Das
Bundesgericht hat die unmittelbare Anwendung des GATT zwar bislang wie beim
Freihandelsabkommen ohne eingehende Begriindung abgelehnt.” Die einschldgigen
Bestimmungen sind indessen auch hier hinreichend bestimmt und justiziabel. Sie
geniigen den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien der unmittelbaren An-
wendbarkeit, wie sie auch der Bundesrat in seiner Botschaft zu den Ergebnissen der
Uruguay Runde nicht ausgeschlossen und insbesondere im Bereich des geistigen Ei-

78 A.a.0. (Anm.74).

79 Maison G. Sprl. c. Direction générale des douanes, BGE 112 Ib 183, 189/90 E. 3.

80 A.a.0.(Anm.27) S. 287/8 (TRIPS) und S. 418 (allgemein). Lutz, M.J., Heinzelmann, W., a.a.0.
(Anm. 22) S. 69 insbesondere Anm. 131. Fiir die Bejahung der unmittelbaren Anwendung des
GATT allgemein s. insbesondere Petersmann, E.U., Constitutional Functions and Constitutional
Problems of Intemnational Economic Law, Fribourg 1987 S. 49-75; Jacot-Guillarmod, a.a.0
(Anm.64) S. 177/78 ; Cottier , a.a.0. (Anm. 64) ZSR S. 171-178.
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gentums in Anlehnung an die bisherige Praxis und die Lehre bejaht haben.80

1V. Ergebnisse

Die vorstehenden Ausfiihrungen zeigen, dass die Auslegung und Anwendung ins-
besondere von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG wie auch von Art. 5 Abs. 1 der gemein-
schaftlichen Markenrichtlinie bestehende volkerrechtliche Verpflichtungen beriick-
sichtigen muss. Diese lassen eine voraussetzungslose, d.h. ohne Tauschungsgefahr
mogliche Unterbindung von Parallelimporten aus dem Ausland entgegen dem Wort-
laut der Bestimmungen nicht zu. Im Ergebnis stehen zwei Moglichkeiten zur Verfii-
gung. Beide verlangen bei identischen Produkten und identischen Marken das Vor-
liegen der Verwechslungsgefahr. Sie unterscheiden sich wesentlich allein in der Zu-
weisung der Beweislast.

Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen verlangt zwingend im Sinne eines Minimal-
standards, dass bei identischen Produkten und identischen Marken von der Vermu-
tung der Verwechslungsgefahr ausgegangen wird. Der Parallelimporteurin muss da-
mit die Moglichkeit des Gegenbeweises offen gehalten werden.

Der Minimalstandard des TRIPS Abkommens kann und soll auf Grund des Frei-
handelsabkommens der Schweiz mit der Européischen Union erweitert werden. Die
Bestimmungen von Art. 13 und 20 FHA erlauben es den Gerichten, die Regelung
von Parallelimporten im Ergebnis unter die gleichen Grundsétze zu stellen, wie sie
heute innerhalb des Europidischen Wirtschaftsraumes bestehen. Sie verbieten es,
Parallelimporte voraussetzunglos und generell zu unterbinden. Dies ist nur moglich,
soweit damit eine Tduschungsgefahr fiir das Publikum verbunden ist. Im Unter-
schied zu Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen obliegt der Nachweis dieser Verwechs-
lungsgefahr dem Markeninhaber. Sie entspricht im Ergebnis der bisherigen Recht-
sprechung des Bundesgerichts.

Die Auslegung auf Grund des Freihandelsabkommens darf indessen nicht Pro-
dukten aus der Union vorbehalten werden. Verpflichtungen aus Art. XXIV Abs. 5
GATT lassen nicht zu, dass die bisher liberale Rechtsprechung nunmehr in Verbin-
dung mit Art. 13 und 10 FHA ausschliesslich fiir Importe aus der Européischen
Union weitergefiihrt wird, wihrend Produkte aus Drittstaaten den Minimalanfor-
derungen von Art. 16 Abs. 1 TRIPS oder gar einer wortlichen Auslegung von Art.
3 Abs. 1 1it. a MSchG unterstellt werden. GAT T-rechtlich stehen zwei Moglichkei-
ten offen. Es ist moglich, Produkte aus allen Staaten der WTO, einschliesslich der
Union, nach Massgabe von Art. 16 Abs. 1 TRIPS zu behandeln. Damit konnten
mittelfristig Ungleichgewichte im Vertragsverhdltnis mit der Européischen Union
entstehen und rechtlich mogliche Liberalisierungen behindert werden, sofern sich
eine unterschiedliche Handhabung der Beweislast in der Praxis negativ auf den
Marktzugang auswirkt. Dieses Risiko wird vermieden, wenn die bisherige, libera-
le Praxis des Bundesgerichts im Rahmen einer mit dem Freihandelsabkommen im
Einklang stehenden Auslegung weiterhin auf Importe aus allen Mitgliedstaaten der
WTO angewendet wird. Die Ausdehnung der Regeln des Freihandelsabkommens
basiert im Markenrecht auf Art. XXIV Abs. 5 GATT, der eine Schlechterstellung
im Marktzutritt gegeniiber der bisherigen Rechtslage untersagt. Diese Losung ist
vorzuziehen. Sie fiihrt im Ergebnis unter dem neuen Recht die bisherige Rechtsla-
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ge fort. Sie steht im Ergebnis im Einklang mit dem Willen von Bundesrat und Ge-
setzgeber, die mit der Revision keine Einschrinkung des bisherigen Marktzugan-
ges anstrebten.

Soweit sich innerstaatlich eine enge Auslegung des Markenrechts durchsetzen
sollte, ergeben sich die gleichen Ergebnisse auf Grund der unmittelbaren Anwen-
dung der genannten volkerrechtlichen Bestimmungen. Alle sind hinreichend be-
stimmt und justiziabel.

Den Gerichten stehen somit fiir volkerrechtskonforme Losungen zwei Optionen
offen. Eine Anderung des MSchG oder neuer Vertriige mit der EU bedarf es in bei-
den Fillen nicht.8! Das Staatsvertragsrecht der Schweiz stellt Wege und Moglichkei-
ten zur Verfiigung, sei es im Rahmen der vertragskonformen Auslegung oder auf
Grund einer unmittelbaren Anwendung der einschlidgigen Vertragsbestimmungen.
Welchen Weg die Rechtsprechung auch wiahlen wird: die Streitfrage muss in vollem
Bewusstein der aussenwirtschaftsrechtlichen Implikationen und unter Beriicksichti-
gung der volkerrechtlichen Verpflichtungen entschieden werden. Eine isolierte,
wortliche Auslegung des Gesetzes ohne Beriicksichtigung dieses Kontextes ist nicht
vertretbar.

81 Demgegeniiber Kunz, P.V: «Soll der Import von Graumarktwaren aus dem - beispielsweise eu-
ropdischen - Ausland ohne weiteres zuldssig sein, so bedarf es dafiir entweder einer neuerlichen
MschG-Revision, des Abschlusses eines bi- oder multilateralen Vertrages mit der Europdischen
Union (EU) oder sogar eines eigentlichen EU-Beitritts.», Greift das Markenschutzgesetz bei
Parallelimporten, NZZ Nr. 79 vom 6.4.94 S. 37 Kol. 4.
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Windeln fiir den Team-Fachmann!

Zur erfinderischen Tdatigkeit und zum Durchschnittsfachmann —
Anmerkungen zu BGE 120 11 71 ff. (« Wegwerfwindeln»)

von Werner Stieger, Rechtsanwalt ( Ziirich)™*

Unvollstidndigkeit der amtlichen Urteilspublikation

Sind Nichtnaheliegen und Erfindungshthe inhaltsgleiche Begriffe?

Der «durchschnittlich gut ausgebildete» Fachmann

Welches ist das einschlidgige Fachwissen? Wer ist der zustidndige Fachmann?
Vom «Doppelfachmann» zum «Teamfachmann» ...

... und zum «allwissenden Multi-Fachmann»?

VII. Tendenz zur «Anlegung eines strengeren Massstabes»?

L. Unvollstiandigkeit der amtlichen Urteilspublikation

1.

Am 10. Mai 1994 wurde eine Zusammenfassung des vom 8. Februar 1994 da-
tierten«Pampers-Entscheides» in der NZZ veroffentlicht unter Hinweis darauf,
dass er als «wegleitendes Urteil» zum Patentrecht zur Vertffentlichung in der
amtlichen Sammlung bestimmt sei (NZZ Nr. 108, S. 33). In der Tat wurde das Ur-
teil als BGE 12011 71 - 75 auszugsweise publiziert. Die amtliche Publikation be-
schrinkt sich allerdings auf eine sehr knappe Sachverhaltsdarstellung sowie die
Wiedergabe der Erwidgung 2. Insbesondere die fiir das Verstidndnis des Urteils
wichtige Erwégung 1 fehlt in der amtlichen Publikation. In Heft 3/1994 der SMI
wird das Bundesgerichtsurteil - unter Weglassung der Sachverhaltszusammen-
fassung - offenbar vollstindig wiedergegeben (SMI 1994, S. 349 - 352). Im glei-
chen Heft findet man auch das Urteil des Bundesgerichts zur staatsrechtlichen

* Ich danke lic.iur. und dipl. Ing. ETH Fritz Blumer fiir Anregungen und Kritik.
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II.

Beschwerde (S. 347 - 349) und das sehr viel ausfiihrlichere Urteil der Vorinstanz,
des Handelsgerichts Bern (S. 335 - 347).

Liest man die drei Urteile in den SMI, so erhilt man ein vollstindiges Bild des
Falles. Beschrinkt man die Lektiire dagegen auf die amtliche Urteilspublikation
in den BGE, so ist es nur schon deshalb nicht méglich, den Fall nachzuvollzie-
hen, weil die patentbibliographischen Angaben fehlen. Weder ldsst sich der amt-
lichen Publikation die Nummer des Streitpatentes entnehmen, noch werden die
Entgegenhaltungen identifiziert. Sie werden inhaltlich auch nicht (geniigend) re-
stimiert. Man erhilt den Eindruck, dass es dem Bundesgericht iiberhaupt nicht
darum ging, den Fall nachvollziehbar darzustellen. Statt dessen sollten der inter-
essierten Offentlichkeit offenbar nur juristische Obersitze zur Konkretisierung
der Begriffe der erfinderischen Tétigkeit und des Durchschnittsfachmanns - im
Sinne von «hochstrichterlichen Offenbarungen» - kundgetan werden.

Die folgenden kritischen Bemerkungen setzten sich nur mit diesem amtlich pu-
blizierten «juristischen Uberbau» auseinander. Zur Frage, ob das Streitpatent zu
Recht oder Unrecht nichtig erkladrt wurde, wird nicht Stellung genommen. (Auch
das Handelsgericht Bern hatte auf Nichtigkeit erkannt, allerdings im Gegensatz
zu der vom Gerichtsgutachter vertretenen Auffassung.)

Aufgrund der Publikation der drei Urteile in den SMI wire auch eine Stellung-
nahme zum Ergebnis des Urteils mdglich, unter anderem weil in der Erwégung 1
des Bundesgerichtsurteils zur Berufung die fiir einen Nachvollzug erforderlichen
patentbibliographischen Angaben enthalten sind (SMI 1994, S. 349 f.). Zwar ist
es erfreulich, dass dank den SMI das Leiturteil «Wegwerfwindeln» fiir die inter-
essierte Fachwelt auch im einzelnen nachvollziehbar ist. Es ist aber zugleich be-
dauerlich, dass in der amtlichen Sammlung die (kurze) Erwigung 1 nicht abge-
druckt wurde. Amtlich publizierte hochstrichterliche Urteile sollten aus sich
selbst heraus verstindlich sein.

Sind Nichtnaheliegen und Erfindungshéhe inhaltsgleiche Begriffe?

In Erwigung 2 (Seite 72/73) diskutiert das Bundesgericht das Erfordernis der er-
finderischen Tétigkeit und setzt das seit dem 1. lanuar 1978 geltende Erfordernis
des Nichtnaheliegens (Art. 1 Abs. 2 PatG) mit dem vorher giiltigen, durch die
Rechtsprechung entwickelten Erfordernis der Erfindungshihe gleich (zweite
Hilfte des ersten Absatzes von Erwégung 2). Zwar enthilt der kritische Absatz in
der Erwégung 2 zwei relativierende Floskeln. Einmal heisst es, die heutigen An-
forderungen an die erfinderische Téatigkeit hétten «im wesentlichen» schon vor
der Revision des Patentgesetzes von 1978 gegolten; gleich anschliessend wird
ausgefiihrt, «insoweit» seien Nichtnaheliegen und Erfindungshohe inhaltsgleiche
Begriffe. Beide Relativierungen sind aber ohne erkennbare inhaltliche Bedeu-
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tung, wie die iibrigen Ausfithrungen im ersten Halbabsatz der Erwigung 2 zei-
gen. Dort wird nidmlich ohne Einschrinkung an die alte Rechtsprechung zur Er-
findungshshe angekniipft:

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts beginne der Bereich des Erfinderi-
schen erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik
und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschla-
gigen Gebiets gestiitzt darauf mit seinem Wissen und seinen Fihigkeiten weiter-
entwickeln und finden kann. Entscheidend sei daher, ob ein solcher Fachmann
nach all dem, was an Teillosungen und Einzelbeitriigen den Stand der Technik
ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Losung des Streitpa-
tentes kommen konne oder ob es dazu eines zusdtzlichen schopferischen Auf-
wandes bediirfe.

In dem in der amtlichen Sammlung nicht publizierten (in BGE 89 II 108 ff. aber
ausfiihrlich wiedergegebenen) Urteil Bollhalter gegen Fleischer GmbH aus dem
Jahre 1955, das hiufig zitiert und vor allem kritisiert wurde, hat das Bundesge-
richt die «Drei-ZonenTheorie» entwickelt: «Zwischen dem, was man als vorbe-
kannten Stand der Technik bezeichnet, und dem Bereich des Erfinderischen liegt
somit eine Zwischenzone, nidmlich dasjenige, was der gut ausgebildete Fach-
mann, vom Stand der Technik ausgehend, mit seinem Fachwissen und Kénnen
weiterentwickeln und noch finden kann. Erst jenseits dieser Zwischenzone be-
ginnt der Bereich des Erfinderischen, dessen Erreichung eine derart besondere
Leistung bedeutet, dass sie als Lohn die Gewihrung eines 15 Jahre dauernden
Monopolrechts verdient.» (BGE 89 II 109). Mit der Zonenumschreibung in BGE
120 I 71 ff. scheint das Bundesgericht die «Drei-Zonen-Theorie» aus dem Urteil
Bollhalter/Fleischer wieder zum Leben erwecken zu wollen.

Im Urteil Bollhalter/Fleischer wurde die Zwischenzone, das dem Fachmann
durch Weiterentwicklung Zugingliche, durch den Bereich des Erfinderischen ei-
nerseits und den Stand der Technik andererseits begrenzt. Im «Pampers-Urteil»
beginnt der Bereich des Erfinderischen «erst jenseits der Zone, die zwischen dem
vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut aus-
gebildete Fachmann des einschldgigen Gebietes gestiitzt darauf mit seinem Wis-
sen und seinen Fihigkeiten weiterentwickeln und finden kann» (Seite 72). Die
Zone, bei deren Verlassen das Erfinderische beginnt, wird also einerseits durch
den Stand der Technik und andererseits durch die Zone des dem Fachmann durch
Weiterentwicklung Zuginglichen begrenzt. Man fragt sich, ob mit dieser Be-
grenzung einer Zone durch eine andere Zone die «Drei-ZonenTheorie» zu einer
«Vier-Zonen-Theorie» ausgebaut werden sollte. Wahrscheinlicher ist, dass die
«Drei-Zonen-Theorie» des Urteils Bollhalter/Fleischer eigentlich unveréndert
iibernommen werden sollte.
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Alois Troller hat die «Drei-Zonen-Rechtsprechung» mit dem zutreffenden Argu-
ment kritisiert, es werde auf der Grundlage dieser Theorie vom Erfinder etwas
«qualitativ anderes» verlangt als vom bloss geschickten Fachmann, wobei diese
Weichenstellung bereits im ebenfalls viel zitierten und grundlegenden BGE 63 II
271 ff. (276) vorgenommen wurde. Mit der «Drei-Zonen-Theorie», mit deren
«hochster Zone» jeweils die «Originalitit des Erfindungsgedankens» und/oder
die «schopferische Idee» bzw. der «schopferische Aufwand» korrespondierten,
wurde die Erfindungshdhe in eine einem rationalem Diskurs schwer zugéngliche
«reinere Sphire des geistigen Wettstreits» ausgelagert (Immaterialgiiterrecht,
Band 1, 3. Auflage, S. 191 ff., insbes. 192).

Mit dem Patentharmonisierungsabkommen und dem EPUe wurde bekanntlich
das Erfordernis des Nichtnaheliegens eingefiihrt, und es wurde in der Literatur
durchwegs begriisst, dass mit dieser Neuerung die patentfihige Erfindung aus
der «reineren Sphire des geistigen Wettstreits in die sachliche technische
Entwicklung herunter geholt» wurde. «Sie kann in jener ihren Ursprung ha-
ben; sie darf aber auch aus der handwerklichen Arbeit des zustdndigen Fach-
mannes hervorkommen. Die Voraussetzung ist nur, dass der Stand der Technik
sie ihm nicht nahe legt. Das heisst, dass er die technische Regel nicht in
liickenloser Weiterfiihrung der Ideen, die der Stand der Technik bereit hielt,
assoziativ ausdenken kann.... Die Erfindung bleibt eine geistige Schopfung;
sie hat ihren Ursprung im Geist des Erfinders. Sie ist aber nicht eine geistige
Schoépfung, die objektiv das Konnen des Fachmannes Gibersteigt, obgleich sub-
jektiv die Begabung entscheidend mitwirkt. Die im Urteil Bollhalter/Fleischer
GmbH angenommene Zwischenzone besteht nicht. Unmittelbar jenseits von
dem, was der Stand der Technik dem Fachmann nahe legt, beginnt die Zone
der erfinderischen Tatigkeit.» (A. Troller, a.a.0., S. 192/193; vgl. Alois
Troller einerseits und Valentin Balass/Alfred Briner andererseits, in: Erfin-
dungshohe, erfinderische Titigkeit, Nichtnaheliegen, SMI 1986, S. 165 ff. und
179 ff., sowie E. Brunner, Die schutzfihige Erfindung gemiss Art. 1 Abs. |
PatG und ihre Beurteilung durch den Zivilrichter, SMI 1984, S. 7 ff., insbes.
S. 14).

Die an der alten und viel kritisierten Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Er-
findungshohe ankniipfenden Ausfiihrungen des Bundesgerichts scheinen den
durch die Gesetzesrevision erreichten Fortschritt wieder zunichte zu machen.

Das Bundesgericht begriindet die Auffassung, Nichtnaheliegen und Erfindungs-
hohe seien inhaltsgleiche Begriffe, im wesentlichen mit dem Hinweis auf zwei
friihere, allerdings nicht in der amtlichen Sammlung, sondern «nur» in den SMI
publizierte Bundesgerichtsentscheide, also gewissermassen mit einer bereits eta-
blierten Praxis. Zu diesen Urteilen ist folgendes zu sagen:

Der Entscheid vom 17. November 1989 (SMI 1990, S. 133 ff.) betrifft ein Patent,
das noch nach altem Recht zu beurteilen war. Nur nebenbei, weil die Vorinstanz
«den Begriff des Naheliegens ... in den Vordergrund geriickt» habe, hielt das
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Bundesgericht in der Erwégung 2b folgendes fest: «Jedenfalls soweit hier von In-
teresse sind Erfindungshohe und Nichtnaheliegen inhaltsgleiche Begriffe, die in
der fritheren Rechtsprechung auch synonym verwendet wurden (vgl. z.B. BGE
8511513 E1; 81 11298; 71 II 311; 63 I1271).» Uberpriift man die angefiihrten al-
ten Urteile, so findet man einfach die klassischen Formeln zur Umschreibung der
Erfindungshohe nach altem Recht.

Der Bundesgerichtsentscheid vom 24. Juli 1991 (SMI 1993, S. 144 ff., S. 145 1)
betrifft ein dem neuen Recht unterstelltes Patent. Hier wird zur Begriindung auf
den soeben erwihnten Entscheid vom 17. November 1989 und zusitzlich auf die
BRBot vom 24, Mirz 1976 (S. 66) hingewiesen. In der BRBot PatG wird in der
Tat im Rahmen der Erlauterung von Art. 1 PatG 1976 gesagt, der Erfindungshohe
entspreche die erfinderische Titigkeit. Aus dem Rest des angesprochenen Satzes
und aus dem Zusammenhang ergibt sich aber klar, dass in der Botschaft lediglich
zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass nach dem neuen Recht nicht etwa die
Neuheit geniigen solle, sondern dass zuséitzlich erfinderische Titigkeit (friiher
Erfindungshohe) verlangt werde. Auf der unmittelbar folgenden Seite der BRBot
(S. 67) heisst es zu Art. 1 Abs. 2 PatG 1976 sodann ausdriicklich, das Merkmal
«in naheliegender Weise» sei eng auszulegen, wobei auf die franzosische Ori-
ginalfassung des Art. 5 des Patentharmonsierungsiibereinkommens (EVPatUe)
hingewiesen wird, wo fiir «in naheliegender Weise» der Ausdruck «de maniére
évidente» verwendet wird. Der ndchste Satz lautet wortlich wie folgt: «Damit
kann auch die seit langem erhobene Forderung nach einer Senkung der gerichtli-
chen Anforderungen an die ‘Erfindungshohe’ (vgl. BRBot vom 25. April 1950
zum PatG, BBI 1950 1 977, namentlich S. 1000-1003) verwirklicht werden.» Die
Behauptung, Nichtnaheliegen und Erfindungshéhe seien inhaltsgleiche Begriffe,
kann also gewiss nicht durch die BRBot PatG 1976 gestiitzt werden - im Gegen-
teil! Die Botschaft zeigt auch auf, dass bereits anldsslich der Totalrevision des
Patentgesetzes in den fiinfziger Jahren eine Senkung der Anforderungen an die
Erfindungshéhe postuliert wurde.

Eine andere Begriindung fiir die Behauptung der inhaltlichen Ubereinstimmung
von Erfindungshéhe und Nichtnaheliegen gibt das Bundesgericht weder in BGE
120 II 71 ff., noch in den beiden angerufenen, nicht in die amtliche Sammlung
aufgenommenen Entscheiden aus den Jahren 1989 und 1991.

. Wohl aber setzt sich das Bundesgericht in BGE 120 II 71 ff. in direkten Wider-
spruch zum amtlich publizierten BGE 108 I 325 f. In jenem Entscheid ist es zum
erstenmal um die Frage gegangen, ob die Nichtigkeitsgriinde bei «Altpatenten»
nach Art. 1 PatG in der Fassung von 1976 oder nach altem Recht zu beurteilen
seien. Damals hat das Bundesgericht erkannt, fiir Altpatente gelte weiterhin das
alte Recht, insbesondere sei die Frage der Erfindungshche nach altem Recht zu
beurteilen. Mit Bezug auf die dem neuen Recht unterstehenden Patente wurde
aber wortlich folgendes ausgefiihrt: «Richtig ist freilich, dass mit dem Beitritt
zum Europdischen Patentharmonisierungsabkommen und mit der Anpassung des
Patentgesetzes die bisherigen Anforderungen an die Erfindungshdhe gemildert
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werden sollten .... « (zutreffend wird hier auf die Seite 67 der oben erwihnten
BRBot 1976 hingewiesen).

Mit dieser Auffassung war das Bundesgericht in Ubereinstimmung mit der ein-
miitigen Lehre (M.M Pedrazzini, Zur Revision des schweizerischen Patent-
gesetzes, SJZ 72/1976, S. 169 ff., 170; P. Braendi, Das neue schweizerische
Patentrecht, GRUR Int. 1979, S. 1 {f., 2; J. Voyame, L’évolution récente du droit
des brevets, ZSR 98/1979 I, S. 337 ff., 352; J.-L.. Comte, Unterschiedliche
Anforderungen an schweizerische und europédische Patente, SMI 1989, S. 163 ff.,
165, 169 f., 174; vgl. auch M. M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht,
2. Auflage, S. 60 und Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatéri-
els, Tome 1, p. 77) und mit der Praxis der vormaligen Beschwerdekammern des
BAGE (PMMBI 19791 63; 1981 I 122). «Die von der schweizerischen Gerichts-
praxis verlangte Erfindungshthe war ndmlich zu anspruchsvoll, mit der Anpas-
sung der Terminologie sollte auch eine Anpassung an den in anderen Staaten
giiltigen Massstab erfolgen.» (M.M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht,
2. Auflage, S. 60).

Wenn in der Schweiz im Zuge der Patentgesetz-Revision von 1976 eine Milde-
rung der bisherigen Anforderungen an die Erfindungshohe postuliert wurde, so
war damit eine Anpassung an die von der deutschen Praxis entwickelten Stand-
ards zur «deutschen Erfindungshthe» gemeint. Auf diesem Niveau sollte sich
der neue europdische Standard einmitten (vgl. J.B. van Benthem und N.W.P.
Wallace, Zur Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tétigkeit (Erfin-
dungshohe) im europdischen Patenterteilungsverfahren, GRUR Int. 1978,
S. 219; Singer, Taschenkommentar zum Europdischen Patentiibereinkommen,
zu Art. 56 EPUe N 1). Es solite grundsitzlich nicht mehr vorkommen, dass
dasselbe Patent in der Schweiz fiir nichtig, in Deutschland aber fiir rechts-
bestidndig erklart wird.

10.Wenn Benkhard - Bruchhausen sagen, das Erfordernis der erfinderischen Tatig-

11.

keit nach neuem deutschen Patentrecht entspreche der alten (deutschen) Erfin-
dungshohe, so bedeutet dies nach dem Gesagten also nicht dasselbe, wie wenn
dies das Bundesgericht zum schweizerischen Patentrecht sagt (Kommentar 9.
Auflage zu § 4 N 1 PatG).

Wihrend das Schweizerische Bundesgericht in BGE 108 II 326 unter zutreffen-
dem Hinweis auf den eindeutigen Willen des Gesetzgebers von einer inhaltli-
chen Differenz zwischen Nichtnaheliegen und Erfindungsh6he ausging, hat es
in der «Pampers Entscheidung» seine damaligen Erkenntnisse mit Scheinbe-
griindungen iiber Bord geworfen. Es ist wieder in die «reinere Sphire des geisti-
gen Wettstreit», das heisst zu BGE 63 II 271 ff. zuriickgekehrt. (In BGE 114 II
85, auf den in BGE 120 I 72 prominent hingewiesen wird, obwohl er sich auf
ein «Altpatent» bezieht, wird ausdriicklich auf BGE 63 II 274 ff. und auf die zu
diesem Entscheid geiibte Kritik Bezug genommen.) Dabei hat sich das Bundes-
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gericht weder mit BGE 108 II 325 f., noch mit der 1976 angestrebten europii-
schen Patentrechtsvereinheitlichung, noch mit der zu den vereinheitlichten Be-
stimmungen in den anderen europidischen Staaten ergangenen Rechtsprechung,
noch mit der Kritik an der alten Rechtsprechung zur Erfindungshohe auseinan-
dergesetzt. Auch wird der Entscheid nicht als Praxisdnderung, sondern als
kontinuierliche Fortsetzung der Rechtsprechung prisentiert.

II1. Der «durchschnittlich gut ausgebildete» Fachmann

12.

13.

Wichtiger als die zwangsldufig immer noch sehr abstrakte Konkretisierung des
unbestimmten Rechtsbegriffs des Nichtnaheliegens ist in der Praxis die
Bestimmung des im einzelnen Fall massgebenden Fachmannes (vgl. Thomas
Ritscher und Michael Ritscher, Der fiktive Fachmann als Massstab des
Nichtnaheliegens, in: Kernprobleme des Patentrechts, 1988, S. 263 £., insbes.
265, 269). Bekanntlich spielt der Fachmann im Patentrecht in verschiedenen
Belangen eine entscheidende Rolle, unter anderem als abstrakte Referenzgros-
se fiir die Beurteilung der Frage des Nichtnaheliegens. In Art. 56 Abs. 1 EPUe
wird er ausdriicklich genannt, in Art. 1 Abs. 2 PatG und in Art. 5 EVPatUe da-
gegen nicht (wohl aber in Art. 50 und in Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Es ist
dennoch unbestritten, dass der Fachmann auch bei der Beurteilung der
erfinderischen Tétigkeit nach schweizerischem Patentrecht die graue Eminenz
sein soll (vgl. BRBot PatG 1976, S. 67). Im EPUe und im schweizerischen
Patentrecht wird der Fachmann nicht niher spezifiziert. In der schweizerischen
Rechtsprechung zum alten Recht war zunidchst von einem «Fachmann mit
durchschnittlicher Berufsausbildung» (BGE 29 1II 163), spéter von einem «gut
ausgebildeten Fachmann» die Rede (BGE 64 II 394). In BGE 71 II 311 wurde
der gut ausgebildete Fachmann ausdriicklich dem Durchschnittsfachmann
entgegengestellt. Blum/Pedrazzini haben die Auffassung vertreten, auch der
«gut ausgebildete Fachmann» sei nichts anderes als der Durchschnittsfach-
mann (Kommentar zu Art. 1 PatG, Anm. 19, S. 112; vgl. M.M. Pedrazzini,
Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 61). Das Bundesgericht 16st die alte Kon-
troverse mit einer Kompromissformel und spricht vom «durchschnittlich gut
ausgebildeten Fachmann». (BGE 120 II 73; ebenso Bundesgerichtsentscheid
vom 17, November 1989 in SMI 1990, S. 135; im bereits erwidhnten BGE 114
II 85, der ein Altpatent betraf, war noch vom «gut ausgebildeten Fachmann»
die Rede.)

Im «Pampers-Entscheid» spezifiziert das Bundesgericht den «durchschnittlich
gut ausgebildeten Fachmann» dahingehend, dass er «weder ein Experte des
betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden
Kenntnissen» sei. «Er muss nicht den gesamten Stand der Technik iiberblicken,
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jedoch iiber fundierte Kenntnisse und Fahigkeiten, iiber eine gute Ausbildung
sowie ausreichende Erfahrung verfiigen und so fiir den in Frage stehenden
Fachbereich gut geriistet sein ... Die erfinderische Tatigkeit ist - vereinfacht
ausgedriickt - an den Fihigkeiten eines Konstrukteurs und nicht an jenen eines
Erfinders zu messen (vgl. ZR 1988 Nr. 91, E. 3). Bei der Bestimmung der
erforderlichen Qualifikation miissen indessen die Besonderheiten des
technischen Zweiges beriicksichtigt werden. In diesem Sinne ist der
gewerblichen Zielsetzung und der in einem bestimmten Bereich iiblichen
Art, Fachleute einzusetzen, Rechnung zu tragen ...» (Seite 73, vgl. hierzu unter
%)}

Zu den Konturen des «schweizerischen» Durchschnittsfachmanns gemiss BGE
120 II 71 ff. dridngen sich folgende vorldufige Bemerkungen auf: Erfreulicher-
weise wird klar zum Ausdruck gebracht, dass iiber das Wissen und Konnen des
Durchschnittsfachmanns nicht iiberhShte und im Ergebnis patentfeindliche Stan-
dards fiir das Nichtnaheliegen gesetzt werden sollen (weder Experte des betref-
fenden Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen; Fahigkei-
ten des Konstrukteurs, nicht des Erfinders). Ob diese Leitplanken allerdings in
allen Fillen anwendbar sind, ist bei aller Sympathie fiir eine verniinftige Einmit-
tung des Durchschnittsfachmannes zu bezweifeln. In gewissem Sinne diirfte der
Durchschnittsfachmann heute héufig Spezialist, das heisst Fachmann mit einem
Sockel aus Grundkenntnissen und einer darauf aufbauenden Siule an Spezial-
wissen sein (vgl. hierzu Giinther Eisenfiihr, Durchschnittsfachmann und erfinde-
rische Tatigkeit, in: Lohn der Leistung und Rechtssicherheit, Festschrift fiir Preu,
1988, S. 13 ff., insbes. 27). In neuen technischen Gebieten, also dort, wo Pio-
niererfindungen gemacht werden, z.B. in den siebziger und achtziger Jahren in
der Biotechnologie, wird der Durchschnittsfachmann zwangsldufig hoch-~ oder
sogar hochstqualifiziert sein (hierzu unter V). Das Bundesgericht weist jedenfalls
zu Recht darauf hin, dass bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation
des Fachmannes die Besonderheiten des einschldgigen technischen Zweiges
beriicksichtigt werden miissen. In diesem Sinn ist esauch nicht zu beanstanden,
wenn das Bundesgericht vom Durchschnittsfachmann verlangt, dass er {iber eine
gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung fiir den in Frage stehenden Fach-
bereich verfiigen muss (Seite 73). '

Bekanntlich wird im geltenden PatG und im EPUe der massgebende Stand der
Technik absolut definiert und es wird bei der Priifung auf Nichtnaheliegen der
gesamte Stand der Technik als dem Fachmann grundsitzlich zugdnglich angese-
hen (Art. 1 Abs. 2 1.V. mit Art. 7 Abs. 2 PatG; Art. 56 i.V. mit Art. 54 EPUe). In
missverstindlicher Art und Weise wird in der BRBot PatG 1976 (Seite 67) aus-
gefiihrt, der fiir die Frage der Neuheit massgebende Stand der Technik gelte
«unverdndert auch fiir das Merkmal der erfinderischen Tatigkeit» (vgl. hierzu J.
Pagenberg, Miinchner Gemeinschaftskommentar zu Art. 56 EPUe, N 31, insbes.
Anm. 72; E. Brunner, a.a.0., S. 11). Das Bundesgericht stellt in der «Pampers-
Entscheidung» dem Grundsatz nach klar, dass der Fachmann bei der Priifung
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auf Nichtnaheliegen nicht den gesamten Stand der Technik iiberblicken muss
(Seite 73). Diese Klarstellung ist zu begriissen. Dem Fachmann ist bei der Prii-
fung der Frage des Nichtmaheliegens nur der einschldgige Stand der Technik als
Wissen zuzurechnen.

IV. Welches ist das einschligige Fachwissen? Wer ist der zustindige
Fachmann?

16.1In der Praxis liegt die Krux oft in der Bestimmung des im konkreten Fall ein-
schldgigen technischen Fachgebietes, aus dem sich das dem Durchschnittsfach-
mann zuzurechnende Fachwissen ergibt. Dieses Problem ist dann besonders hei-
kel, wenn eine Erfindung Beriihrungspunkte zu mehr als einem Spezialgebiet
aufweist. Ist bei einer Erfindung, die das Zerschneiden von Betonplatten mit Hil-
fe eines Wasserstrahls betrifft, der «Hydraulik-Fachmann» oder der «Fachmann
des Bauwesens» zustindig? Ist fiir die Erfindung eines Kunststoffs fiir die Anfer-
tigung von Zahnersatz das Fachwissen des Zahnarztes/Zahntechnikers oder das-
jenige des Industriechemikers massgebend? Es versteht sich (fast) von selbst,
dass die Beantwortung der Frage nach dem «zustidndigen Fachmann» die Frage
nach der Patentwiirdigkeit einer Erfindung entscheiden kann.

Wie ist der zustindige Fachmann zu bestimmen? Es gibt in der Literatur ver-
schiedene Ansitze, so den «problem solving approach» im Gegensatz zum «pro-
duct function approach» (vgl. A. Scheuchzer, Nouvauté et activité inventif en
droit européen des brevets, S. 385 ff.; Pagenberg, a.a.0., N 39). Der meines Er-
achtens iiberzeugendste Ansatz ist derjenige iiber die Aufgabe, die durch die Er-
findung geldst wird. Massgebend ist dabei nicht diejenige Aufgabe, die sich dem
Erfinder historisch und subjektiv gestellt hat. Ebensowenig massgebend ist die
Aufgabe, wie sie in der Patentschrift (insbesondere bei einem lediglich formal
gepriiften, z.B. schweizerischen Patent) formuliert ist. Es ist vielmehr von der
subjektiven Zielsetzung, wie sie in der Anmeldung zum Ausdruck kommt, aus-
zugehen, worauf die Aufgabe in Abgrenzung zum ndchstliegenden Stand der
Technik objektiviert zu formulieren ist (vgl. hierzu B. Schachenmann, Begriff
und Funktion der Aufgabe im Patentrecht, insbes. S. 62 ff.; R. Monsch, Die Ver-
meidung der riickblickenden Betrachtungsweise bei der Beurteilung einer Erfin-
dung, in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. R.E. Blum, S. 85 ff., insbes. S.
92 ff.). Die so formulierte Aufgabe schldgt die Briicke vom Ausgangsgebiet zur
erfindungsgemissen Losung.

17.Ein Beispiel aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA mag zur
Veranschaulichung dienen:
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Die umstrittene Erfindung betraf eine «Reinigungsvorrichtung fiir Férderbin-
der». Nach dem Patentanspruch 1 war die «Reinigungsvorrichtung fiir endlose
Forderbander, bestehend aus einer Anzahl unabhingiger Abstreifer, die mit einer
Tragvorrichtung durch zwischengeschaltete elastische Elemente verbunden
sind», dadurch gekennzeichnet, «dass jedes elastische Element aus einem Stab
aus glasfaserbewehrtem Kunststoff besteht». Die Anmelderin war der Auffas-
sung, dass die Vorrichtung nach Anspruch 1 nicht nur neu, sondern auch nicht na-
heliegend sei. Die Verwendung von Glasfasern sei am Prioritétstag nicht Be-
standteil des allgemeinen Wissens eines Fachmanns fiir das Forderwesen gewe-
sen. Die Beschwerdekammer formulierte die durch die Erfindung geldste
Aufgabe in Abgrenzung zum nichstliegenden Stand der Technik dahingehend, es
sei ein stabformiges Federelement aufzufinden gewesen, das weniger zum Bre-
chen neigt. Wortlich heisst es dann in Erwégung 4.2 des Beschwerdeentscheides:
«Diese Aufgabe stellt sich unstreitig dem Fachmann fiir das Forderwesen; sie
gibt ihm jedoch zugleich den Hinweis, ihre Lisung auf dem Gebiet der Werkstof-
fe zu suchen. Folglich kann der fiir die Losung berufene Fachmann nicht der
Fachmann fiir das Férderwesen, sondern nur der Fachmann fiir Werkstoffe sein.
Unter diesen Umstédnden muss die Frage, ob die Losung der Aufgabe ... auf er-
finderischer Titigkeit beruht, nach dem Wissen und Kinnen des Werkstoffach-
mannes und nicht nach jenem des Fachmanns fiir das Forderwesen beurteilt wer-
den.» Weil es nach den Feststellungen der Beschwerdekammer dem Werkstof-
fachmann gelaufig war, «Kunststoffe anstelle herkémmlicher Werkstoffe
insbesondere auch dann zu verwenden, wenn die herkémmlichen Werkstoffe
beim Gebrauch nicht befriedigen wiirden», und weil dieser Fachmann auch wuss-
te, «dass nur ein Kunststoff in Betracht komimt, der eine hinreichende Elastizitit
und Festigkeit aufweist» und ausserdem, «dass glasfaserbewehrte Kunststoffe
diese Bedingungen erfiillen» (Erwigung 4.3), verneinte die Beschwerdekammer
die Patentwiirdigkeit der Erfindung (T 32/81, publ. in ABI 1982, 225; diese Ent-
scheidung wird in der EPA-Publikation «Rechtsprechung der Beschwerdekam-
mern des Europdischen Patentamts 1987 - 1992», S. 48, als fiir die Bestimmung
des massgebenden Fachmanns «grundlegend» bezeichnet. Weitere Beispiele
a.a.0., insbes. T 424/90, Erwédgungen 1.3 und 1.4; vgl. auch EPA-Priifungsricht-

- linien C-IV 9.6).

18.

Eng verwandt, aber nicht identisch mit dem Problem der Bestimmung des zu-
standigen Fachmanns, beziehungsweise des einschldgigen technischen Fachge-
bietes ist die Frage, inwieweit vom zustidndigen Fachmann erwartet werden darf,
dass er sich auch ausserhalb seines gewodhnlichen Fachwissens nach Losungen
im Stand der Technik umsieht, oder dass er auch Losungen im «benachbarten
Fachgebiet» zur Kenntnis nimmt. Nach der neueren Lehre und Rechtsprechung
wird vom einschlagigen Fachmann insbesondere folgendes erwartet:

Er hat sich zunéchst in seinem eigenen Fachgebiet auch ausserhalb des gewthn-
lichen Fachwissens nach Losungen im Stand der Technik umzusehen.

In anderen Fachgebieten wird er vor allem dann suchen, wenn er aufgrund seines
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Fachwissens oder von Hinweisen im sonstigen Stand der Technik seines Bereichs
erwarten darf, dass auf einem benachbarten Gebiet dhnliche Aufgaben vorkom-
men und moglicherweise geldst sind (Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Patent-
rechts, 4. Auflage, S. 172; Gerald Paterson, The European Patent System, 10 -
21/22, je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Nach der Entscheidung der Be-
schwerdekammern des EPA T 11/81 braucht sich der Fachmann aber nur auf sei-
nem eigenen oder einem nahegelegenen Gebiet umzusehen, auch wenn der Stand
der Technik alle Gebiete der Technik umfasst.

Nach der Entscheidung T 176/84 (ABI 1986, S. 50) ist allenfalls auch der Stand
der Technik in Nachbargebieten und/oder auf einem iibergeordneten allgemeinen
technischen Gebiet heranzuziehen, «das heisst einem Gebiet, auf dem die glei-
chen oder #hnliche Probleme wie auf dem Spezialgebiet, auf dem die Anmeldung
in diesem Fall liegt, eine Rolle spielen und von dem erwartet werden muss, dass
der Fachmann des betreffenden Spezialgebiets von seinem Vorhandensein
weiss». Nach T 195/84 (ABI 1986, S. 121) sind auch Losungen allgemeiner
(nicht zu spezifischen Gebieten gehdrender) technischer Aufgaben unter Um-
standen als Teil des technischen Allgemeinwissens anzusehen, das bei Speziali-
sten vorauszusetzen ist (vgl. Singer, a.a.0., zu Art. 56 EPUe, N. 17; dort weitere
illustrative Beispiele aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
EPA).

Nach T 560/89 (ABI 1992, S. 725) wird vom Fachmann erwartet, dass er auch
den Stand der Technik in anderen Gebieten zu Rate zieht, die weder ein benach-
bartes noch ein breiteres allgemeines Feld darstellen, falls er dazu durch die Ver-
wandtschaft der verwendeten Materialien und durch eine Diskussion in der brei-
ten Offentlichkeit iiber das sich auf beiden Gebieten stellende technische Pro-
blem veranlasst wird.

19. Die vor allem in der dlteren Literatur hiufig diskutierten dogmatischen Figuren
der «Ubertragungserfindung» und der «Kombinationserfindung» sind nichts an-
deres als Spezialfille des Problems der Bestimmung des einschldgigen Fachge-
bietes beziehungsweise der Nachbargebiete zu diesem (vgl. Bernhardt/Krasser,
a.a.0., S. 172; Singer, a.a.0., zu Art. 56 EPUe N. 17).

20. Die obigen Ausfiihrungen und insbesondere eine differenziertere Analyse der an-
gefiihrten Rechtsprechung lassen unschwer erkennen, dass sich bei der Bestim-
mung des zustindigen Fachmanns beziehungsweise dessen, was von ihm an
Kenntnis des Standes der Technik auch ausserhalb seines speziellen Fachwissens
erwartet werden darf, immer das Problem der riickblickenden Betrachtungsweise
stellt. Ist die Losung einmal bekannt, «liegt es nur allzu nahe», einer Erfindung
tiber die entsprechende Definition des einschldgigen Fachwissens, beziehungs-
weise liber die Ernennung eines ausserhalb dieses Fachwissens liegenden «ande-
ren Fachwissens» zum Nachbargebiet, die Patentwiirdigkeit abzusprechen.
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21. Auch der Aufgabe-Losung-Ansatz ist (leider) nicht frei von Riickblick. Fiir die
Formulierung der objektiven Aufgabe wird der nichstliegende Stand der Technik
ja bereits im Wissen um die Losung festgelegt. (Losung: Titanfiillung; nichstlie-
gender Stand der Technik: Metallfiillungen; Aufgabe: Verbesserung bekannter
Metallfiillungen; Fachmann: Metallurg). War am Priorititstag die «herrschende
Zahnfiillungslehre» auf die Verbesserung von Kunststoffiillungen fixiert, allen-
falls mit ausdriicklicher Ablehnung der Tauglichkeit von Metallfiillungen, so
kann die Zustindigkeit des Metallurgen als Fachmann gemiss dem Aufgabe-L6-
sung-Ansatz zu einem unbilligen Ergebnis fiihren (vgl. B. Schachenmann, a.a.O.,
S. 113 f.). Nur vielleicht vermag dann das Korrektiv «Uberwindung eines Vorur-
teils in der Fachwelt» zu helfen.

22. Die erfinderische Leistung oder jedenfalls ein Beitrag dazu kann sehr wohl darin
bestehen, gerade dieses «andere Fachwissen» beziehungsweise den «anderen
Fachmann» hinzuzuziehen (vgl. Uwe Dreiss, Der Durchschnittsfachmann als
Massstab fiir ausreichende Offenbarung, Patentfihigkeit und Patentauslegung,
GRUR 1994, S. 781 ff., 787; G. Eisenfiihr, a.a.0., S. 13 ff., insbes. 20 ff.). Es ist
deshalb das Urteil betreffend erfinderische Tétigkeit in jedem Fall und unbekiim-
mert um die angewendete Methode zu guter Letzt einem kritischen, am common
sense orientierten Plausibilitdtstest zu unterziehen.

V. Vom «Doppelfachmann» zum «Teamfachmann» ...

23 Waurde in der Rechtsprechung dem Fachmann unter Hinweis auf allgemein vor-
ausgesetztes technisches Sockelwissen oder wegen im einschldgigen Stand der
Technik enthaltenen Anregungen zugemutet, auch in Nachbargebieten nach Lo-
sungen fiir sein Problem zu suchen, beziehungsweise den Fachmann eines ande-
ren Gebietes hinzuzuziehen, so war die Vorstellung diejenige «einer zielgerichte-
ten Abfrage» (Eisenfiihr, a.a.0., S. 19). Einen problematischen zusitzlichen
Schritt machte der BGH in der Entscheidung «Abfordereinrichtung fiir Schiitt-
gut» (GRUR 1986, S. 798). Im Leitsatz zu diesem Entscheid heisst es: «Die Sum-
me des Fachwissens beider Fachleute stellt das Wissen und Kénnen eines Durch-
schnittsfachmanns dar.»

Die BGH-Entscheidung wurde in der Literatur kompetent und heftig kritisiert
(Eisenfiihr, a.a.0., S. 20 ff.; Dreiss, a.a.0., S. 786 f.; Gramm, Anmerkung zu
BGH, GRUR 1986, S. 798 ff.). Mit der Entscheidung «Abfordereinrichtung fiir
Schiittgut» wiirden zwei Fachleute vollig verschiedener Fachrichtungen «gewis-
sermassen zu einem Homunkulus» (Eisenfiihr), eben zu einem «Doppelfach-
mann» (Dreiss) verschmolzen. Das sei jedenfalls dann so, wenn der hinzugezo-
gene zweite Fachmann die Losung des vom ersten Fachmann gesuchten Pro-
blems in seinem (zweiten) Fachbereich nicht unmittelbar finden konnte, sondern
mit Hilfe seines Fachwissens noch entwickeln musste. Zu Recht wurde immer
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wieder auf die Gefahr der riickblickenden Betrachtungsweise hingewiesen, weil
sehr hiufig erst die Art der schliesslich gefundenen Problem/dsung auf die Fach-
richtung und Qualifikation des zu Rate zu ziehenden Fachmannes schliessen ldsst
(Eisenfiihr, a.a.0., S. 21; vgl. oben Ziff. 20 und 21).

Weitsichtig hat Eisenfiihr (1988) daraufhingewiesen, dass die konsequente An-
wendung der Idee der Verschmelzung von mehreren Fachwissen letztlich zur Fi-
gur einer «heterogenen Gruppe von Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen, die
von einem Manager technischen Wissens im Hinblick auf mdogliche Synergieef-
fekte ad hoc zusammengestellt wird», fithren miisse. Zugleich hat er praxisbezo-
gene und iiberzeugende Vorschlige fiir ein richtiges, die riickblickende Betrach-
tungsweise moglichst vermeidendes Vorgehen gemacht (a.a.O., S. 22 ff.).

In der Zwischenzeit hat es in der «europidischen Rechtsprechung» weitere An-
sdtze zur Entindividualisierung des Durchschnittsfachmanns gegeben. In
«Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA 1987 - 1992» (S. 48) wird
auf einige neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern hingewiesen, in de-
nen der Durchschnittsfachmann als Expertenteam definiert wird.

Eine Durchsicht der angefiihrten Entscheidungen lésst allerdings erkennen, dass
die Figur des «Team-» bzw. «Gruppenfachmanns» in der Rechtsprechung der Be-
schwerdekammern noch keine klaren Konturen erhalten hat. Zunichst fillt auf,
dass die einschldgigen Entscheidungen durchwegs Erfindungen aus Hightech-
Gebieten betreffen (vgl. auch EPA-Priifungsrichtlinien C-IV 9.6). Zumindest
zwei der in der Rechtsprechungsiibersicht erwihnten Urteile betreffen biotech-
nologische Erfindungen (T 60/89 und T 500/91). Die Beschwerdekammern wa-
ren unter anderem mit dem Problem konfrontiert, dass ein fundierter allgemeiner
Wissensstand in diesem (neuen) technischen Gebiet am Prioritétstag noch fehlte.
In T 60/89 ging es vor allem darum klarzustellen, dass der Durchschnittsfach-
mann in derartigen Fallen nicht als Nobelpreistrédger definiert werden diirfe, ob-
wohl einer Reihe von Wissenschaftlern aus diesem Gebiet damals tatséchlich der
Nobelpreis verliehen wurde. Gewissermassen in Abgrenzung zum Standard des
Nobelpreistrigers wurde erkannt, dass der Fachmann «als in Lehre und For-
schung tdtiger Wissenschaftler oder Team von Wissenschaftlern» zu bestimmen
sei, der in Laboratorien arbeitete, die damals die Entwicklung von der Moleku-
largenetik zur Gentechnologie vollzogen (ABI 1992, S. 268 ff., insbes. S. 277; im
gleichen Sinne T 500/91, Erwédgung 2.2; vgl. hierzu zutreffend schon Blum/Pe-
drazzini Art. 1 Anm. 19, S. 114).

Andere, unter dem Stichwort «Teamfachmann» angefiihrte Entscheidungen be-
treffen - obwohl in den Erwédgungen das Wort Team vorkommt - eher das Pro-
blem, welches der zustdndige Fachmann ist, bzw. ob vom ersten Fachmann er-
wartet werden darf, dass er einen zweiten Fachmann hinzuzieht (T 57/86, Erw.
5.6). So heisst es beispielsweise in T 424/90 (Erw. 1.3) wértlich folgendes: «....
the competent skilled person is merely a semiconductor specialist. The Board
considers that in real life, a semiconductors specialist would consult a plasma
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25.

specialist, if his problem concerns providing a technical improvement of an ion
generating plasma apparatus as in the present case. The semiconductor specialist
would be expected to form a team with the plasma specialist and to entrust him
with the task of increasing the efficiency of the reactive species generation. Thus,
in the Board’s view, it is appropriate in the present case .... to base the assessment
of whether the claimed solution involves an inventive step on the knowledge and
abilities of the specialist in that technical field in which the objective problem
prompts the person skilled in the art to seek its solution. Hence, for the above rea-
sons in the present case, the competent skilled person is held to be a plasma spe-
cialist.»

In einem die Laser-Technologie betreffenden Fall («field of laser engraving»)
sagt die Beschwerdekammer zwar zunidchst, «... laser engraving represents an ad-
vanced technology, where it is appropriate to identify the skilled person to be a
production team of the following three experts: a physicist, ... an expert in elec-
tronics ... and a chemist...» (T 222/86, Erw. 4.2.1). Das gibt der Beschwerdekam-
mer aber nicht etwa Anlass, alle diese technischen Gebiete als «kombiniertes
Fachwissen» des zustidndigen Durchschnittsfachmanns anzunehmen. Es wird le-
diglich erwartet, dass der electronics engineer mit dem laser engraving specialist
und mit dem electrostatic recording specialist zusammenarbeitet, bzw. diese kon-
sultiert und sich auf diese Weise mit den neuesten, fiir die Losung des Problems
wichtigen Entwicklungen auf diesen Gebieten vertraut macht. Die Kammer
kommt zum Schluss, es diirfe deshalb erwartet werden, dass dem Fachmann zwei
ganz bestimmte Entgegenhaltungen bekannt seien (Erw. 4.2.2; etwas weniger
klar, aber im gleichen Sinne, T 99/89 betreffend «Schaltungsanordnung zur opti-
schen Anzeige von Zustandsgrossen», Erw. 4.3 und 4.4).

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Thema Teamfachmann be-
darf einer genaueren Analyse. Eine vorldufige Durchsicht hat aber doch ergeben,
dass mit der Figur des Teamfachmanns nicht ein «allwissender Fachmann» ge-
meint ist. Zumindest teilweise wird unter dem Stichwort «Team» lediglich die al-
te Frage nach dem zustindigen Fachmann beziehungsweise dem diesem zuzu-
mutenden Nachbargebiet abgehandelt (vgl. Paterson, 10-12, der dem Team in
diesem Zusammenhang keine selbstindige Bedeutung beizumessen scheint;
Pagenberg, a.a.0., Anm. 28 zu Art. 56 EPUe will den Teamfachmann nur aus-
nahmsweise «in einem forschungsintensiven Gebiet» in Betracht ziehen.).

VL. ... und zum «allwissenden Multi-Fachmann»?

26.

Im «Pampers-Entscheid» fiihrt das Bundesgericht nicht nur den Doppelfachmann
in das schweizerische Patentrecht ein; noch weitergehend 6ffnet es mit einem
obiter dictum Tiir und Tor fiir einen «Teamfachmann», der dem «allwissenden
Fachmann» zumindest sehr nahe kommt (zum «allwissenden» Durchschnitts-
fachmann siehe S. Papke, GRUR 1980, S. 147). Das ist umso befremdlicher, weil
es im «Pampers-Fall» gewiss nicht um eine Hightech-Erfindung ging, und weil



27.

28.

77

die sich stellenden Fragen mit dem klassischen Instrumentarium, also mit der
Frage nach dem zustdndigen Fachmann bzw. dem allenfalls einschldgigen Nach-
bargebiet (oben IV) problemlos hitten entschieden werden konnen. Es hitte sich
die Frage gestellt, ob der Windel-Papier-Werkstofftechniker oder der Klebstoff-
techniker der zustindige Fachmann sei. (Der im handelsgerichtlichen Verfahren
eingesetzte Gerichtsexperte hatte offenbar zwischen dem Windelfachmann und
dem Prigefachmann unterschieden; SMI 1994, S. 344.) Je nach dem néchstlie-
genden Stand der Technik und der objektiv formulierten Aufgabe hitte diese Fra-
ge beantwortet werden miissen. Wire der « Windelfachmann» als «Gattungsfach-
mann» fiir zusténdig erkannt worden, so hiétte sich die Frage gestellt, ob von ihm
zu erwarten war, dass er sich im Fachbereich der Klebstofftechnik nach einer L6-
sung des von ihm bearbeiteten Problems umschaute, Dabei wire wiederum von
Bedeutung gewesen, ob der unmittelbar einschldgige Stand der Technik (Weg-
werfwindeln?) dem Fachmann einen derartigen Blick ins Nachbargebiet naheleg-
te oder nicht.

Statt dessen erkldrt das Bundesgericht auf den Seiten 74/75 zum vornherein einen
«Doppelfachmann», ndmlich den Klebstoff- und Werkstofftechniker fiir zustin-
dig (Seite 74 - Schon die Vorinstanz hatte ohne Begriindung einen Doppelfach-
mann der Klebstoff- und Werkstofftechnik fiir zustéindig erklart: «Das Gericht
geht .... davon aus, dass bei der Entwicklung und Herstellung dieser Windeln ein
ganzes Team, dem sowohl Klebstoff- als auch Werkstofftechniker angehdoren, be-
schiftigt ist.» SMI 1994, S. 344, lit. a). Dieser habe «im Gesamtbereich der Pro-
blemstellung Umschau zu halten». Falls er lediglich iiber Kenntnisse in einem
der in Betracht fallenden Gebiete verfiige, miisse er sich «auch jene des Nachb-
arbereichs aneignen oder erlautern lassen» (Seite 74). Diese Formulierung und
die nur sehr summarische Schilderung der offenbar massgebenden zwei Entge-
genhaltungen (Seite 75) lassen vermuten, dass das Bundesgericht eigentlich den
Werkstoffachmann fiir zustdndig und die Klebstofftechnik als Nachbargebiet im
Sinne der klassischen Kategorien erachtete. Offenbar wollte dann das Bundesge-
richt aber nicht priifen, ob der hinzugezogene Klebstoffachmann die Losung fiir
das vom Windelfachmann bearbeitete Problem in «seinem» Stand der Technik
wirklich finden konnte. (Den Ausfiihrungen auf Seite 75 ldsst sich nicht eindeu-
tig entnehmen, ob die zweite geschilderte Entgegenhaltung aus der Klebstoff-
technik das erfindungsgemasse Losungsmerkmal unmittelbar zeigt.) Das Bun-
desgericht ging vielmehr einen wesentlichen Schritt weiter und integrierte die
beiden Fachbereiche kurzerhand zu einem Fachgebiet Klebstoff- und Werkstoff-
technik. Dass das Bundesgericht nicht den klassischen Weg gehen, sondern ein-
deutig den «Doppelfachmann» kreieren wollte, zeigt sich an folgendem Satz: «Ist
die Fortentwicklung in beiden Teilbereichen fiir sich allein naheliegend, so ist es
auch deren Kombination, sofern diese nicht ihrerseits - im Sinne einer Kombina-
tionserfindung - auf erfinderischer Tatigkeit beruht.» (Seite 74).

Zur Begriindung fiir die Annahme des «Doppelfachmanns» verweist das Bun-
desgericht erstens auf die Entwicklungs- und Produktionsverhéltnisse bei der Fa-
brikation von Wegwerfwindeln. Es sei dort iiblich, dass sich «nicht ein einzelner
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Techniker, sondern eine ganze Gruppe von Personen aus verschiedenen techni-
schen Bereichen mit der Entwicklung einer verbesserten Wegwerfwindel» be-
schiftige. (Diese Annahme scheint von beiden Instanzen nie formell verifiziert
worden zu sein.) Zweitens setze «die Losung der Aufgabe des Streitpatentes
(wiederholte Verschliessbarkeit der Wegwerfwindel) voraus, dass einerseits das
Adhisionsverhalten der mit Klebstoff versehenen Bandlappen beachtet und an-
derseits die Beschiddigung der fliissigkeitsdichten Aussenschicht beim Lésen der
Bandlappen verhindert» werde. Drittens macht das Bundesgericht geltend, die
technischen Gebiete der Werkstoff- und Klebstofftechnik hingen «produktbe-
dingt» zusammen (Seite 74).

Das zweite Argument ist grundsitzlich unproblematisch. Allerdings ist die dem
Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe nicht sorgfiltig objektiviert und in Ab-
grenzung zur néchstliegenden Entgegenhaltung formuliert, so dass sie fiir das uns
interessierende Thema eigentlich nichts hergibt. Es ist sicher richtig und deckt
sich mit den Ausfithrungen unter IV, dass die richtig formulierte Aufgabe dem
zustdndigen Fachmann (i.c. «Windelfachmann»?) wichtige Hinweise bzw. Anre-
gungen fiir die Suche nach einer Losung in einem Nachbargebiet (i.c. Klebetech-
nik?) geben kann. Gegebenenfalls ist es dem zustdndigen Fachmann zuzumuten,
auch dort nach Losungen seines Problems zu suchen, bzw. den Fachmann des
zweiten Gebietes gezielt zu fragen. Dafiir braucht es aber keinen Doppelfach-
mann fiir die Werkstoff- und Klebetechnik.

Problematisch ist meines Erachtens zunichst das erste Argument. Der Hinweis
auf die tatsidchliche Entwicklungs- und Produktionsverhiltnisse in der Wegwerf-
windelindustrie ldsst untergehen, dass gerade die kornkrete Zusammensetzung der
mit einem bestimmten Projekt befassten Forschungsgruppe alles andere als nahe-
liegend sein kann. Falls der einschldgige Stand der Technik (Wegwerfwindeln ?)
nicht bereits Erkenntnisse aus der Klebstofftechnik enthilt, kann gerade im Bei-
zug eines Klebstofftechnikers in das Entwicklungsteam ein wesentlicher Beitrag
zur Erfindung liegen. Das Argument ist aber auch deshalb problematisch, weil es
eine subjektive Komponente in den Begriff des Fachmanns einfiihrt. Soll denn die
erfinderische Titigkeit eines Einzelerfinders auf diesem Gebiet anders beurteilt
werden, als diejenige des in der Industrie beschiftigten Entwicklungsteams?
Oder soll umgekehrt fiir den Einzelerfinder deshalb ein strengerer Massstab gel-
ten, weil in der Industrie Entwicklungsteams, die aus mehreren Spezialisten zu-
sammengesetzt sind, mit dhnlichen Projekten befasst sind? Die Fragen sind rhe-
torischer Natur. Die Antwort kann nur negativ lauten (vgl. hierzu Alois Troller,
a.a.0., Band 1, S. 170 f.; Kamen Troller, a.a.O., S. 85; Ritscher/Ritscher, a.a.0.,
S. 274; Blum/Pedrazzini, Art. 1 PatG, Anm. 19 A ad a). Das klassische Instru-
mentarium zur Bestimmung des zustindigen Fachmanns (oben IV) zeigt den
Weg, der fiir alle Erfindungen bzw. Erfinder, handle es sich nun um den klassi-
schen Einzelerfinder oder um Entwicklungsteams, gelten muss. Indirekt wird der
Umstand, dass in einem bestimmten Bereich Entwicklungsteams titig sind, den
Begriff des zustindigen Fachmanns mit der Zeit allerdings beeinflussen. Es liegt
auf der Hand, dass derartige Spezialisten-Teams Patentdokumente oder andere
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Entgegenhaltungen produzieren werden, in welche das Fachwissen der verschie-
denen Fachbereiche Eingang findet. Das wird mit der Zeit zur Folge haben, dass
sich ein eigentlicher integrierter «Wegwerfwindel-Fachmann» konstituiert.

Auch das dritte, vom Bundesgericht vorgebrachte Argument des produktbeding-

ten Zusammenhangs zwischen den verschiedenen «beriihrten» technischen Ge-
bieten, ist problematisch. Das Produkt «Wegwerfwindel» kann dem Werkstof-
fachmann nur dann einen (patentrechtlich zuldssigen) Hinweis auf die Nachbar-
schaft des Gebietes der Klebstofftechnik geben, wenn vor dem Prioritétstag der
streitigen Erfindung bereits Wegwerfwindeln auf dem Markt waren, die ein-
schlagige Erkenntnisse der Klebstofftechnik verwerteten. Dann gehdren diese
Wegwerfwindeln fiir die zu priifende Erfindung aber zum einschldgigen Stand
der Technik. Gibt erst die erfindungsgemisse Wegwerfwindel den Hinweis auf
die Klebstofftechnik, so kann dies per se keine Nachbarschaft der Klebstofftech-
nik zur Werkstofftechnik begriinden, weil sonst nichts anderes als riickblickende
Betrachtungsweise praktiziert wird.

Der Doppelfachmann wird im «Pampers-Entscheid» - wie erwéhnt - als Fach-
mann mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fahigkeiten sowohl der Klebstoft-
als auch der Werkstofftechnik definiert. In einem obiter dictum (Seite 73/74)
bringt das Bundesgericht zum Ausdruck, dass es beim Doppelfachmann durch-
aus noch nicht sein Bewenden haben muss. Vielmehr wird der integrierte «Mul-
ti-Fachmann» oder eben der «allwissende» Fachmann angekiindigt. Weil den
«Besonderheiten des technischen Zweiges» und der «in einem bestimmten Be-
reich iiblichen Art, Fachleute einzusetzen, Rechnung zu tragen» sei, koénne dies
dazu fiihren, «dass auf die Kenntnisse und Fihigkeiten eines ganzen Forschung-
steams oder eines Durchschnittsfachmanns abzustellen ist, der von einem Stab
von wissenschaftlich geschulten und forschenden Mitarbeitern unterstiitzt wird
...» (Seite 73). «Abzustellen ist deshalb auf einen Fachmann, der in allen techni-
schen Gebieten, die von der Lehre des Streitpatentes beriihrt werden, ein durch-
schnittliches Fachwissen besirzt, oder es sich mit Hilfe eines Mitarbeiterstabes
aneignen kann.» (Seite 74). Der zuletzt zitierte Satz ldsst die mit einem derarti-
gen Vorgehen verbundene Gefahr mit aller Deutlichkeit erkennen. Wenn es fiir
die Annahme eines «Multi-Fachmannes» tatsdchlich geniigen soll, dass die Leh-
re des Streitpatentes die verschiedenen technischen Gebiete beriihrt, so ist der
riickblickenden Betrachtungsweise nicht nur Tiir und Tor gedffnet; sie ist
zwangslidufig vorgegeben. Liegt die gesuchte Losung (Lehre) einmal auf dem
Tisch, so «beriihrt» sie natiirlich «alle Fachwissen», die rtickblickend etwas zur
Erfindung beitragen konnten.

Diese schon fast apokalyptische Vision wird immerhin durch einen wichtigen
weiteren Satz relativiert. Das Bundesgericht sagt ndmlich, ein solches Vorgehen
(Annahme des Teamfachmanns) dringe sich besonders dann auf, «wenn bereits
der massgebende Stand der Technik auf einer Kombination von Kenntnissen aus
verschiedenen Bereichen der Technik beruht und jede Weiterentwicklung die
Berticksichtigung mehrerer technischer Teilbereiche bedingt. Diesfalls handelt es
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sich zwangsldufig um einen kombinierten Fachbereich, der aus verschiedenen
Gebieten stammendes Wissen voraussetzt, auf das auch der Durchschnittsfach-
mann im Sinne des Patentgesetzes angewiesen ist.» (Seite 73/74). Falls das Bun-
desgericht mit diesem Satz meinen sollte, dass ein kombinierter Fachbereich nur
dann angenommen werden darf, wenn dem dem zustdndigen Fachmann zuzu-
rechnenden Stand der Technik deutiiche Hinweise auf die librigen, hinzuzuzie-
henden Fachbereiche zu entnehmen sind, ist alles nur halb so schlimm. Dann
braucht das Ergebnis von demjenigen, das mit dem klassischen Ansatz (oben IV)
erzielt wird, nicht notwendigerweise abzuweichen. Es ist dann allerdings nicht
einzusehen, wofiir die Figur des Team-Fachmanns ins schweizerische Patent-
recht eingefiihrt werden soll.

Der Team- oder Gruppenfachmann ist eine dusserst gefithrliche Figur, weil er zu
vorschnellen Schliissen und insbesondere zur riickblickenden Betrachtungsweise
verleitet. Das klassische Vorgehen erzwingt demgegeniiber ein Denken und Be-
griinden Schritt um Schritt und verhindert dadurch wenigstens bis zu einem ge-
wissen Grad unrealistische Anforderungen an den Durchschnittsfachmann. Mit
gutem Grund weisen Bernhardt/Krasser darauf hin, es diirfe «den Schwierigkei-
ten, die einer konkreten Bestimmung des massgebenden Fachwissens und Kon-
nens oft entgegenstehen, nicht durch pauschale, formelhafte Aussagen ausgewi-
chen werden.» (a.a.0, S. 167).

VII. Tendenz zur «Anlegung eines strengeren Massstabes»?

35

36.

Im mehrfach zitierten BGE 63 II 271 ff. (276) hat es das Bundesgericht im Jah-
re 1937 fiir richtig befunden, einen strengeren Massstab an den Erfindungsbegriff
anzulegen. Bei der Lektiire von BGE 120 II 71 ff. fragt man sich, ob das Bun-
desgericht mit dem in der NZZ als «wegleitendes Urteil» angekiindigten «Pam-
pers-Entscheid» wieder eine derartige Richtungsinderung vornehmen wollte.
Zwar sagt es dies nicht in der unmissverstindlichen Art wie in BGE 63 11 271 ff;
die gegen den Willen des Gesetzgebers erfolgende inhaltliche Gleichstellung von
Nichtnaheliegen und Erfindungshohe einerseits und - in der Praxis wichtiger - die
Neueinfiihrung des Doppelfachmanns und des Team-Fachmanns werfen diese
Frage aber auf.

Auch wenn eine solche Richtungsidnderung nicht beabsichtigt sein sollte - der
Doppel- und der Team-Fachmann verleiten wegen der ihnen immanenten Gefahr
der rlickblickenden Betrachtungsweise zu einem unrealistisch hohen Massstab.
Vielleicht noch gravierender: Sie lassen Urteile der schweizerischen Gerichte
iiber die Frage der Rechtsbestindigkeit von Patenten noch unberechenbarer wer-
den. Dass dies weder im Interesse der Rechtsuchenden noch in demjenigen der
Gerichte sein kann, liegt auf der Hand.
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37. Der Team-Fachmann und der Doppel-Fachmann als sein kleiner Bruder haben
mit dem «Pampers-Entscheid» Eingang in das schweizerische Patentrecht gefun-
den. Dem Schreiber wire es am liebsten, wenn die beiden Monster klammheim-
lich beerdigt, das heisst einfach wieder vergessen wiirden. Sollte dieser Wunsch
unerfiillt bleiben, so darf zumindest gehofft werden, dass die Neugeborenen mit
grosster Zuriickhaltung und Sorgfalt gehegt und gepflegt werden. Sie sind noch
im Windelstadium, und ich wiinsche ihnen wenigstens eine mdoglichst lange
Windelphase. Windeln fiir den Team-Fachmann!
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Die Schutzschrift

Fiirsprecher Franz Nyffeler, Prisident des Handelsgerichts

des Kantons Aargau / Bundesrichter

1. Der Zweck

Wer den Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Verfiigung erwartet, mit der
er ohne seine vorherige Anhorung iiberzogen werden konnte, kann schon im voraus
in einer Eingabe an das Gericht, Schutzschrift genannt, Griinde darlegen, die einer
solchen Verfiigung oder zumindest einem Verzicht auf vorherige Anhérung des Ver-
fiigungsbelasteten entgegenstehen!.

Die Schutzschrift bezweckt somit die Interessenwahrung des Gesuchsgegners
beim Erlass einer superprovisorischen Verfiigung?.

Der Inhalt der Schutzschrift soll vom Richter vor dem Erlass der superprovisori-
schen Verfiigung und nach dem Gesuch, mit dem diese beantragt wird, zur Kenntnis
genommen und damit dem prdsumptiven Gesuchsgegner zumindest teilweise3 das
rechtliche Gehor gewihrt werden#.

1 Die Befiirchtung des Schutzbriefverfassers wird sich meist aus dem vorprozessualen Verhalten

der Gegenpartei ergeben. Andere Definition der Schutzschrift von Volker Deutsch (Die Schutz-
schrift in Theorie und Praxis, in GRUR 92/1990, S. 327):
Die Schutzschrift ist ein vorbeugendes Verteidigungsmittel gegen einen erwarteten Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfiigung und verfolgt das Ziel, den Erlass einer vorsorglichen Ver-
fiigung zu verhindern, indem entweder miindliche Verhandlung verlangt oder der Sachstand-
punkt dem Gericht schon im voraus unterbreitet wird, vgl. auch Stein/Jonas, Zivilprozessord-
nung, 20. Auflage IV/2, 1988 § 920 Rdnr 9, § 937 Rdnr 7.

2 Dem Begriff der superprovisorischen Verfiigung (vgl. Max Guldener, Schweizerisches Zivilpro-
zessrecht, 1979, S. 662 (Register) und H.U. Walder/Boner, Zivilprozessrecht 1983, S. 451 N 18)
entspricht die superprovisorische Massnahme (vgl. Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozess-
rechts 1992, S. 317) oder die vorldufige Massnahme (vgl. Max Kummer, Grundriss des Zivil-
prozessrechts nach den Prozessordnungen des Kantons Bern und des Bundes, 1970, S. 237). Mit
dem Begriff der Schutzschrift setzt sich die hier angegebene Literatur jedoch nicht auseinander.

3 Die Schutzschrift wird in Unkenntnis des Gesuchs verfasst und kann sich daher nur mit den Dar-
legungen des Gesuchs auseinandersetzen, mit denen der Verfasser der Schutzschrift im Zeitpunkt
der Redaktion derselben rechnet. Sein Anspruch auf rechtliches Gehor wird daher selbst bei ihrer
Beriicksichtigung nur teilweise befriedigt.

4 Die meisten Prozessgesetze enthalten den Grundsatz des rechtlichen Gehors, der bereits aus der
Rechtsgleichheit geméss Art. 4 BV und aus Art. 6 Ziff. | EMRK folgt, als Verfahrensgrundsatz,
vgl. Zusammenstellung bei Vogel, FN 2, S. 72.
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Wird das Gesuch um einstweiligen Rechtsschutz abgewiesen, kann der Gesuchs-

gegner fiir seine Bemiihungen im Zusammenhang mit der Schutzschrift nach deut-
schem Recht Kostenersatz verlangens. Insofern erfihrt die Schutzschrift eine Gleich-
behandlung mit den in den Prozessordnungen vorgesehenen Rechtsschriftens.

2.

Das Verfahren zum Erlass einer superprovisorischen Verfiigung als
Anwendungsbereich der Schutzschrift

Wichtigstes Begriffsmerkmal der superprovisorischen Verfiigung ist die Tatsache,

dass sie vor Anhorung der Gegenpartei und somit unter Missachtung des Anspruchs
auf rechtliches Gehdr erlassen werden kann’. Fiir diese Grundrechtsverletzung gibt
es Rechtfertigungsgriinde:

a) Sie beruht auf gesetzlicher Grundlages.

b) Sie ist nur ausnahmsweise zuldssig, namentlich nur dann, wenn dringende Gefahr®

ein unverziigliches oder «schlagartiges»10 Eingreifen des Richters erheischt.

¢) Sie kann - insbesondere dann, wenn sie sich nach Anhorung der Gegenpartei nicht

mehr als gerechtfertigt erweist - sofort wieder aufgehoben werden!!.

Stein/Jonas, vgl. EN 1, § 937 Rdnr 7.

Im aargauischen Dekret iiber die Entschidigung der Anwiilte (Anwaltstarif) vom 10. November
1987 werden die durch das Grundhonorar abgegoltenen Leistungen in § 6 Abs. 1 aufgefiihrt. Fiir
zusitzliche Rechtsschriften - soweit zuldssig und nicht aus dem Recht gewiesen - werden gemiiss
§ 6 Abs. 2 Anwaltstarif Zuschlige gewihrt.

Vogel, FN 2 S. 221 und S. 159, der die superprovisorische Massnahme unter den Ausnahmen
vom Recht auf Anhdrung erwiahnt.

§ 110 Abs. 2 ZPO/ZH; § 294 ZPO/AG.

Dringlichkeit wie sie fiir den Erlass einer vorsorglichen Massnahme vorausgesetzt wird, die re-
gelmissig erst nach Anhdrung der Gegenpartei angeordnet wird, geniigt nicht. Wird einem Ver-
letzer ohne vorherige Anhorung eine superprovisorische Verfiigung aufoktruiert, sind strenge
Voraussetzungen zu erfiillen, vgl. Lucas David, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbs-
recht, I/2, 1992, S. 182; so ist die superprovisorische Verfiigung nur anzuordnen, wenn eine vor-
herige Anhdrung des Gesuchsgegners «wegen dringender Gefahr» schlechtweg «nicht mehr
moglich» ist (Art. 28d Abs. 2 ZGB), das heisst, wenn die Gefahr nicht mehr abgewendet werden
konnte, falls der Gesuchsgegner vorerst noch angehdrt werden miisste.

David, FN 8§, S. 182.

§110 Abs. 2 ZPO/ZH. Erhebt der Gesuchsgegner Einspruch gegen die vom Richter vor seiner
Anhdrung erlassene superprovisorische Verfiigung, kann diese gegebenenfalls bereits vor dem
Entscheid iiber den einstweiligen Rechtsschutz aufgehoben werden (vgl. Kurt Eichenberger, Zi-
vilrechtspflegegesetz 1987, N 3 zu § 294 ZPO/AG).
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Die einmal geiibte Verweigerung des Anspruchs auf rechtliches Gehor beim Er-
lass einer superprovisorischen Verfiigung kann jedoch nicht riickgingig gemacht
werden. Ein kontradiktorisches Verfahren findet vor dem Erlass der superprovisori-
schen Verfiigung nicht statt, obwohl es mit dem Gesuch um Erlass einer solchen Ver-
fiigung eingeleitet wird. Uber die Rechtméssigkeit der superprovisorischen Verfii-
gung muss in jedem Fall noch entschieden werden!2.

Eine superprovisorische Verfiigung ist somit ein institutionalisiertes Vor-Urteil.
Es wird nicht nur unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor gefillt, son-
dern auch aufgrund einer durch die Verfahrensart bedingte - nicht die volle Kogniti-
on umfassende - Priifung der Anspruchsvoraussetzungen!3. Die Priifung bezieht sich
auf einen bloss glaubhaft gemachten Parteistandpunkt und auf ein rudimentires Be-
weisverfahren. Es ist miissig, diese Formulierung als iiberspitzt zu bezeichnen. Sie
bringt wohl eher zuriickhaltend das Empfinden des betroffenen Laien zum Ausdruck,
der sich ohne vorgingige Anhorung dem allein vom Prozessgegner veranlassten Be-
fehl eines Richters unterziehen muss, den er fiir neutral und unvoreingenommen hal-
ten soll. Daneben beschleicht ja auch den Richter selbst - bei aller Rechtfertigung
seines Vorgehens, dem das Gesetz Ausnahmecharakter beimisst - ein ungutes Ge-
fiilhl, wenn er auf schmalster Grundlage entscheiden muss. Der Gedanke an die ra-
sche Aufhebbarkeit einer superprovisorischen Verfiigung ist ihm ein schwacher
Trost. Was bei der Beurteilung des Gesuchs am meisten Schwierigkeiten bietet, ist
das Fehlen einer Darstellung des gegnerischen Standpunkts. Der Richter muss sie
supponieren. Er muss sich oft mit viel Phantasie vorstellen, was der Gesuchsgegner
gegen die Behauptungen und Beweise des Gesuchstellers verniinftigerweise oder
auch in extremis vielleicht noch vorbringen konnte. Er wird einbeziehen, welchen al-
lenfalls zu erwartenden Verteidigungsmoglichkeiten der Gesuchsteller nicht schon
mit dem Gesuch den Weg abgeschnitten hat und inwiefern dasselbe Schwichen auf-
weist. So hat die Beurteilung des Gesuchs die Phantasievorstellungen iiber die Mog-
lichkeiten des Gesuchsgegners zur Voraussetzung. Weil aber keine Phantasie aus-
reicht, um das Leben selbst zu erfinden, weil sie ihm erfahrungsgemass immer weit
hinten nachhinkt, kann der Richter daher nur froh und dankbar sein, wenn ihm be-
reits beim Entscheid iiber eine superprovisorische Verfiigung auch eine Darstellung
des gegnerischen Standpunkts vorliegt. Denn das Interesse an einem richtigen Ent-
scheid ist auch im Rahmen einer superprovisorischen Verfiigung zu wahren, weshalb
der Anspruch auf das rechtliche Gehdr nicht nur als Parteirecht im engen Sinne zu
verstehen ist.

12 Vgl EN 8.

13 Tm einstweiligen Rechtsschutz geniigt die Glaubhaftmachung als geringere Beweisanforderung
und als Kriterium der Beweiswiirdigung, das heisst als Beweismass. Das Recht ist jedoch von
Amtes wegen anzuwenden, weshalb eine bloss summarische oder bruchstiickhafte rechtliche Be-
urteilung nicht geniigt. Sie muss - im Rahmen der Funktion des Verfahrens und der tatbestdndli-
chen Voraussetzungen - umfassend sein (vgl. Danilo Orlando, Beweislast und Glaubhaftma-
chung im vorsorglichen Rechtsschutz, SJZ 90 (1994) S. 91 und dort angegebene Literatur).
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3. Die Schutzschrift als Institut der Praxis

Schutzschriften wurden - ohne gesetzliche Grundlage - erstmals durch die deut-
sche Praxis anerkannt!4. In Deutschland haben sie eine beachtliche Verbreitung ge-
funden!s. Dies zunichst im Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht, dann aber auch
zur Abwendung von Arresten!6. Das Handelsgericht des Kantons Ziirich (Einzel-
richter im summarischen Verfahren) lehnte in zwei Entscheiden im Jahre 1983 die
Entgegennahme von Schutzschriften ab!7. Zur Begriindung fiihrte es im wesentli-
chen aus,

a) der Richter miisse von Amtes wegen priifen, ob eine besondere Dringlichkeit in
dem Masse vorliege, dass die drohende Gefahr nicht (mehr) abgewendet werden
konnte, wenn vorerst der Gesuchsgegner angehort wiirdels;

b) die Entgegennahme von Schutzschriften wiirde einen erheblichen zusitzlichen
Aufwand mit sich bringen!9;

c) es miisste dem Gesuchsteller Gelegenheit zur Stellungnahme zur Schutzschrift ge-
geben werden, was zu einer Verzogerung fithren wiirde, die der Gesuchsteller
nicht hinnehmen miisse20.

Nach konstanter Praxis nimmt das Kantonsgerichtspriasidium Zug keine Schutz-
schriften entgegen2!. Mit Verfiigung vom 11. August 1988 nahm der Handelsge-
richtsprasident des Kantons St. Gallen aus Griinden des rechtlichen Gehors eine
Schutzschrift entgegen?2. Das Zivilgericht Basel nimmt Schutzschriften entgegen?3.
Offenbar hat auch schon das Appellationsgericht des Kantons Tessin Schutzschriften

14 Deutsch FN 1, 8. 327
Wilhelm L. Pastor, Der Wettbewerbsprozess, 3. Auflage, Kéin/Berlin/Bonn/Miinchen 1980, S. 111

15 Deutsch FN 1, S. 327

16 Wilhelm L. Pastor, Die Schutzschrift gegen wettbewerbsrechtliche einstweilige Verfiigungen
WRP 1972 §.229 ff.

17 HGer ZH in Mitt. 1984, 264 f. und 265 ff., vgl. auch ZR 82/1983 Nr. 121

18 Mitt. 1984, S. 265, Ziff. 3

19 Mitt. 1984, S. 265, Ziff. 4

20 Mitt. 1984, S. 267, Abs. 2

21 AJP 6/93, S. 735

22 HGer SG in SMI 1989, S. 104

23 Hinweis in Mitt. 1984, S. 266, oben und SMI 1991, S. 293
Nach der ersten Belegstelle wurde eine Schutzschrift «ohne Gewihr auf Beachtung» zumindest
entgegengenommen. Wihrenddem die zweite darauf hinweist, die ZPO kenne das Institut der
Schutzschrift nicht, wurde nun mit Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 8. Juli 1994 er-
neut wieder eine Schutzschrift «ohne Gewahr auf Beachtung» entgegengenommen.
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entgegengenommen?4, was auch fiir den Einzelrichter des Amtsbezirks Bern?52 und
das Handelsgericht des Kantons Aargau zutrifft2sb.

Das Bundesgericht hat eine staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzungen des
Petitionsrechts nach Art. 57 BV und § 10 KV/ZG sowie von Art. 4 BV gegen das
Kantonsgerichtsprasidium Zug, das eine Schutzschrift ohne darauf einzutreten dem
Verfasser zuriickgegeben hatte, abgewiesen (BGE 119 Ia S. 53 ff.). Es hielt zwar ein
Petitionsrecht gegeniiber Gerichten fiir all jene Bereiche fiir denkbar, die nicht direkt
mit einem bestimmten Verfahren in Verbindung stehen. Anders verhalte es sich in-
dessen mit Petitionen, die ein konkretes Gerichtsverfahren betreffen, sei es, dass ein
solches hingig oder bereits abgeschlossen ist oder aber in absehbarer Zeit anhéngig
gemacht wird. Das Bundesgericht verneint ein Petitionsrecht, das die Beeinflussung
eines konkreten Verfahrens bezweckt. Das wesentliche Diktum lautet:

«Der Richter ist ausserhalb der Verfahrensbestimmungen und der sich aus Art. 4
BV bzw. der EMRK ergebenden Grundsitze nicht befugt, auf andere, als Petitio-
nen bezeichnete Eingaben von Verfahrensbeteiligten weiter einzugehen.»

Zur Begriindung wird zudem angefiihrt, der Richter, der auf Petitionen von Verfah-
rensbeteiligten einginge wiirde sich dem Vorwurf der Voreingenommenheit und
Parteilichkeit aussetzen und den Anspruch auf einen unabhéngigen und unparteiischen
Richter (Art. 58 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK) verletzen (BGE 1191aE. 4, S. 56 ff.).
Lucas David bemerkte?6, das Bundesgericht habe dem Charakter der staatsrechtli-
chen Beschwerde entsprechend einzig gepriift, ob die Zuriickweisung einer Schutz-
schrift das verfassungsmaissige Petitionsrecht des Biirgers verletzt habe, doch diirfte
damit dem Institut der Schutzschrift kein todlicher Schlag verletzt worden sein ...

24 Chiesa Spartaco, Die vorsorglichen Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz gemiss Tessi-
ner Prozessordnung, SMI 1989, S. 31 ff.

25a Das Handelsgericht des Kantons Bern ist in Summarsachen nicht zustindig, sofern das ordentli-
che Verfahren nicht bereits bei ihm hingig ist.

25b dem der Verfasser dieser Arbeit angehort.

26 Lucas David, Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts, 1 6ffentlich-rechtliche Abteilung,
3.2.1993, S.c. Kantonsgerichtsprisidium Zug (1 P. 782/1991), staatsrechtliche Beschwerde (AJP
6/93, S. 736 £.); Urteil publiziert (BGE 119 1a 53 ff.).
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4.

Das Verfahren zum Erlass superprovisorischer Verfiigungen und der
Anspruch auf rechtliches Gehor

4.1 Wird eine superprovisorische Verfiigung vor Anhtrung der Gegenpartei erlas-

sen, wird der aus dem Grundsatz der Rechtsgleichheit abgeleitete Anspruch auf
rechtliches Gehor (BV 4) - wenn auch in legaler Weise - verletzt??. Diese Ver-
letzung kann wesentlich gemildert werden, wenn vor dem Erlass der Verfiigung
eine vom Gesuchsgegner deponierte Schutzschrift beriicksichtigt wird. Der An-
spruch auf rechtliches Gehor folgt als Grundsatz aus der Rechtsgleichheit (BV
4). Der Richter, der eine unter Berufung auf diesen Grundsatz eingereichte
Schutzschrift entgegennimmt, bewegt sich somit nicht «ausserhalb der Verfah-
rensbestimmungen und der sich aus Art. 4 BV bzw. der EMRK ergebenden
Grundsiize.» (vgl. das vome unter Ziff. 3 zitierte Diktum des Bundesgerichts in
BGE 119 1a S. 53 ff.).

4.2 Das Bundesgericht wies den Verfasser der refiisierten Schutzschrift auf die Mog-

27
28
29
30
31

lichkeit hin, sich als Prozesspartei mit den tiblichen prozessualen Mitteln an die
Gerichte zu wenden?8. Die Sorge des Bundesgerichts um ein geordnetes Verfah-
ren ist - wie die Praxis zeigt - in der Tat in hohem Masse begriindet. Selbst wenn
die Parteien durch die Prozessordnung dazu angehalten werden, alle Angriffs-
und Verteidigungsmittel in Klage und Antwort vorzubringen?? und lediglich be-
rechtigt erkldrt werden, ihre Ausfithrungen in Replik und Duplik zu ergénzen39,
werden nicht selten rudimentire Klagen eingereicht, deren Begriindung nicht
einmal eine chronologische Ordnung aufweist3!. Verfihrt der Beklagte ebenso

vgl. BGE 1011a 170, 296; 112 1a 5.

BGE 119 Ia S.56/7

§ 183 Abs. 1 ZPO/AG

§ 183 Abs. 2 ZPO/AG

Selbst die in der Prozessordnung genannten formellen Anforderungen an Klage (§ 167 ZPO/AG)
und Antwort (§ 179 ZPO/AG) werden missachtet, indem etwa unvollstindige Zeugenantrige ge-
stellt und - wo nicht im Begehren enthalten - der Streitwert nicht angegeben wird etc. Rudi-
mentére Klagen werden zuweilen damit gerechtfertigt, dass ein iiberméssiger Aufwand vermie-
den werden soll bevor feststehe, ob sich die Gegenpartei iiberhaupt zur Wehr setzt.
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und werden wesentliche Behauptungen erst in der Duplik aufgestellt, muss dem
Kldger allenfalls eine Moglichkeit zur Stellungnahme eingeraumt werden32, wo-
mit das Verfahren unnétig ausgeweitet und verzogert wird.

Das Recht auf Eingaben, die nicht in der Prozessordnung vorgesehen sind, kann
indessen aus Grundsitzen abgeleitet werden, welche sich direkt aus Art. 4 BY
ergeben (BGE 119 Ia S. 57). Wenn Habscheid33 ein Fairnessprinzip propagiert
und neben den herkdmmlichen Fairness-Grundsitzen (Audiatur et altera pars
und das Rechtsgesprich, Chancengleichheit) drei neue Grundsitze als Ausdruck
des Fairnessgedankens in das Zivilprozessrecht einfiihren will (Grundsatz der
Effektivitdt und des Rechtsschutzes, Recht auf den Beweis, Verbot eines iiber-
spitzten Formalismus) stiitzt er sich auf John Rawls, der die Fairness als der ma-
teriellen Gerechtigkeit inhdrent bezeichnet34. In diesem Zusammenhang ist je-
denfalls an die Hauptziele des Zivilprozesses zu erinnern: die Verwirklichung
und Bewahrung der objektiven Rechtsordnung, die Durchsetzung der subjekti-
ven Rechte des einzelnen und die Befriedung der Parteien3>. Wenn diese Haupt-

Die Moglichkeit zur Stellungnahme muss nicht in jedem Falle sofort eingeriumt werden, so
nicht, wenn es um (a) die Beweiswiirdigung oder um (b) die rechtliche Begriindung geht. Die
Parteien sind hiezu nach der Durchfithrung des Beweisverfahrens ohnehin noch anzuhéren, wes- -
halb im Sinne eines geordneten Verfahrensablaufs keine Zwischeneingaben erforderlich sind.
Anders verhilt es sich mit (c) Prozesseinreden (zu Prozessvoraussetzungen oder Prozesshinder-
nissen), (d) Beweiseinreden (z.B. die Zuldssigkeit widerrechtlich beschaffter Beweismittel be-
treffend), (e) zivilrechtliche Einwendungen aufgrund bereits behaupteter Tatsachen oder Sach-
verhalte, die zivilrechtlich die Aufhebung oder die Hinderung eines Anspruchs zur Folge haben
(z.B. Formnichtigkeit, Unmdglichkeit, Erfiillung eines Vertrags, Verwirkung; da das Tatsachen-
fundament bereits vorher gesetzt wurde, betreffen die Einwendungen nur die Rechtsanwendung).
Vorbringen gemiss (c) - () konnen einen wesentlichen Einfluss auf den Verfahrensablauf haben,
weshalb sie sofort entgegenzunehmen und der Gegenpartei zur Stellungnahme zuzustellen sind.
Vorbringen gemiss (a) - (e) kénnen auch nach Abschluss des Behauptungsverfahrens von einer
Partei in den Prozess eingefiihrt werden, ohne dass sie sich auf das Novenrecht berufen muss
(weil nicht Gegenstand desselben, vgl. Alfred Biihler, Das Novenrecht, 1986, S. 13 ff.). Ob sol-
che Vorbringen im Rahmen der Duplik oder nach Abschluss des Behauptungsverfahrens in den
Prozess eingefiihrt werden, dndert nichts daran, dass die Gegenpartei angehtrt werden muss
(BGE 104 Ia 231), was selbstverstindlich auch auf Noveneingaben zutrifft (§ 184 Abs. 3
ZPO/AG). Ob all diese Eingaben zu «den iiblichen prozessualen Mitteln» (BGE 119 Ia S. 56/7)
zu zdhlen sind, kann dahingestellt bleiben. Sie sind zuldssig und stiitzen sich, soweit nicht auch
die Prozessordnung die Anhrung der Gegenpartei fiir ein bestimmtes Verfahrensstadium aus-
driicklich vorsieht, zumindest teilweise direkt auf die sich aus Art. 4 BV bzw. Art. 6 EMRK er-
gebenden Grundsitze (BGE 119 Ia S. 57). Nicht in der Prozessordnung vorgesehen sind bei-
spielsweise auch die Eingaben des prisumptiven Beschwerdegegners mit Hinweisen, weshalb
ihm die Gewihrung einer aufschiebenden Wirkung fiir eine allenfalls eingereichte Beschwerde
als unangemessen erscheinen wiirde vgl. Lucas David in Mitt. 1984, S. 269; Kurt Eichenberger,
Zivilrechtspflegegesetz, 1987, N. 3 b zu § 298 ZPO.

Walter J. Habscheid, Das Recht auf ein faires Verfahren, Ein Beitrag zur Philosophie des Zivil-
prozessrechts in Beitrige zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, Festschrift
fiir Oscar Vogel, 1991, S. 3, insbeondere S. 11 ff.

Justice as Fairness, The Philosophical Review 67 (1968), 164 ff., zitiert bei Habscheid, FN 33.
C. Baudenbacher, Der Zivilprozess als Mittel der Wirtschafts- und Sozialpolitik, ZSR 102/1983
1 S. 167/168 und dort angegebene Literatur.
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ziele realisiert werden sollen, miissen drei Verfahrensziele erreicht werden36:
- die Objektivitit des Verfahrens, von der nachfolgend die Rede ist,
- die Prognostizierbarkeit des Verfahrens,
- die Zeitangemessenheit des Verfahrens.

Die Objektivitit des Verfahrens ist gewihrleistet, wenn die Sachverhaltsfeststel-
lung mdglichst nahe an die Wirklichkeit herankommt und wenn die rechtliche
Beurteilung moglichst genau dem Willen des Gesetzes entspricht. Da die Ge-
wihrung des Anspruchs auf rechtliches Gehor als Verfahrensgrundsatz im Dien-
ste der Objektivitiit des Verfahrens steht, setzt umgekehrt ein richtiges Urteil, das
auf einem wahrheitsgetreu ermittelten Sachverhalt und einer gesetzesgetreuen
rechtlichen Beurteilung beruht, die konsequente Beachtung dieses Verfahrens-
grundsatzes voraus. Davon kann auch das Gebot der Raschheit nicht entbinden,
dem beim Erlass superprovisorischer Verfiigungen nachgelebt werden muss37.
Bleibt die Effektivitit des Rechtsschutzes, welche den Parteien rasch zu einem
richtigen Urteil verhelfen soll38, in den ordentlichen Verfahren oft wegen ihrer
ungeniigenden Zeitangemessenheit auf der Strecke, droht beim Erlass superpro-
visorischer Verfligungen die Gefahr, dass dem Gebot des richtigen Entscheides,
das heisst der Objektivitat des Verfahrens, zu wenig Beachtung geschenkt
wird39. Die Nachteile eines Ausserachtlassens moglicher Einwendungen des Ge-
suchsgegners mogen zuweilen zwar leicht wiegen, insbesondere dann, wenn
sich aus den mit dem Gesuch eingereichten Urkunden auf ein querulatorisches
Verhalten des Gesuchsgegners oder auf eine offensichtliche und grobe Rechts-
verletzung schliessen ldsst. Oft aber beschlidgt selbst ein umfassend begriindetes
Gesuch komplexe Sachverhalte, deren Beurteilung besondere Fachkenntnisse
fordert, wie dies vor allem im Immaterialgiiterrecht vorkommt40,

Pierre Martin, Probleme des Rechtsschutzes, in Referate und Mitteilungen des SJV, 1988, Heft 1
S. 69770, vgl. auch Ewald Kininger, Theorie und Soziologie des zivilgerichtlichen Verfahrens,
Schriften zum Prozessrecht, Band 63, Berlin 1980, S. 64 und 91 ff.

Beruht ein behaupteter Anspruch (Hauptsacheprognose) auf Vertrag und ergibt sich aus den Ak-
ten, dass eine tatsdchliche Willensiibereinstimmung unbewiesen geblieben und zur Ermittlung
des mutmasslichen Parteiwillens die Erkldrungen aufgrund des Vertrauenprinzips auszulegen
sind, wird eine Beurteilung ohne Anhdrung der Gegenpartei kaum moglich sein.

Habscheid, FN S. 11.

Dass im einstweiligen Rechtsschutz die Glaubhaftmachung als geringere Beweisanforderung
(Beweisfiihrungslast) fiir den Gesuchsteller und als Kriterium der Beweiswiirdigung (Beweis-
mass) fiir den Richter geniigt (vgl. FN 13), ist kein Freipass. Der Beurteilung ist ein im Rahmen
der Funktion des Verfahrens moglichst wahrheitsgetreu festgestellter Sachverhalt zugrundezule-
gen. So kann durchaus zu Ungunsten des Gesuchstellers ausschlagen, wenn er fiir die Aufkldrung
des Sachverhalts entscheidende und sich nach allgemeiner Lebenserfahrung in seinem Besitze
befindliche Beweismittel ohne Begriindung nicht ins Recht legt.

vgl. Bemerkungen von Lucas David in Mitt. 1984, S. 270.
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5. Besondere Verfahrensfragen

5.1

Den Vorwurf der Voreingenommenheit und der Parteilichkeit (BGE 119 Ia S. 53
ff.) braucht sich der Richter, der eine Schutzschrift entgegennimmt, nicht gefal-
len zu lassen, jedenfalls nicht mehr als der Richter, der ein Gesuch um Erlass ei-
ner superprovisorischen Verfiigung entgegennimmt und diese vor Anhdrung der
Gegenpartei erldsst. Dieser nimmt allein vom Inhalt des Gesuchs Kenntnis, jener
nimmt den Inhalt der Schutzschrift und des Gesuchs zur Kenntnis. Nur im letz-
ten Fall sind die Spiesse fiir die Prozessbeteiligten nahezu gleich lang?4!.

5.2 Es besteht kein Anlass, dem Gesuchsteller die Schutzschrift erst nach Zustellung

5.3

des Gesuchs zuzustellen42. Wird die Schutzschrift unter Berufung auf das recht-
liche Gehor entgegengenommen, muss sie umgekehrt bei ihrem Eintreffen auch
dem Gesuchsteller zugstellt werden. Dann kann sich aber der Gesuchsteller be-
reits in seinem Gesuch mit den Ausfiihrungen in der Schutzschrift auseinander-
setzen. Mit dem Erlass der superprovisorischen Verfiigung braucht nicht zuge-
wartet zu werden bis der Gesuchsteller zur Schutzschrift separat Stellung ge-
nommen hat, weshalb keine Verzdgerung entsteht43. Die Befiirchtung der
Verzogerung geht daher - zu Unrecht (vgl. Ziff. 5.1, oben) - davon aus, dass die
Schutzschrift erst nach Eintreffen des Gesuchs dem Gesuchsteller zugestellt
wird und dessen Stellungnahme abgewartet werden muss.

Ein erheblicher zusitzlicher Aufwand ist mit der Entgegennahme der Schutz-
schrift nicht verbunden#4. Sie will bis zum Eintreffen des Gesuchs gar nicht zur
Kenntnis genommen werden, weshalb die Parteien bloss in einem separaten Re-
gister «Schutzschriften» zu vermerken sind. In der Praxis ist sicherzustellen,
dass Gesuche um Erlass einer superprovisorischen Verfiigung nicht vor der
Uberpriifung dieses Registers an die Hand genommen und gegebenenfalls nicht
vor der Mitberiicksichtigung der Schutzschrift erlassen werden. Erweist sich die
Schutzschrift mit Bezug auf den administrativen Aufwand als pflegeleicht, kann
sie den Gesuchsteller in Einzelfillen sogar davon abhalten, ein Gesuch einzurei-
chen, womit sich der Aufwand des Richters vermindern wiirde. Selbst eine iso-
lierte Beurteilung der Aufwandssituation, kann daher der Entgegennahme von
Schutzschriften nicht entgegenstehen.

41 Der Gesuchsteller, dem die Schutzschrift bei ihrem Eintreffen zugestellt wurde, kann auf diese in

seinem Gesuch Bezug nehmen. Wenn die superprovisorische Verfiigung nach Eintreffen des Ge-
suchs und zwar unter Beriicksichtigung der Schutzschrift, aber vor erneuter Anhdrung des Ge-
suchsgegners erlassen wird, bleibt derselbe benachteiligt.

42 Das Handelsgericht des Kantons Ziirich nimmt offenbar an (vgl. Mitt. 1984, S. 267, zweiter Ab-

satz), die Schutzschrift miisse (erst) nach dem Eintreffen des Gesuchs dem Gesuchsteller zuge-
stellt werden.

Mitt. 1984, S. 267, Ziff. 4.

Mitt. 1984, S. 267, zweiter Absatz.
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5.4 Eine Schutzschrift kann selbstverstdandlich nicht fiir unbeschrinkte Zeit entge-
gengenommen werden. In der Praxis wird sie nach sechs Monaten dem Verfas-
ser zuriickgegebenS. Wird in dieser Zeit kein Gesuch eingereicht, ist sie aus ei-
nem vom Schutzschriftsverfasser zu vertretenden Grund gegenstandslos gewor-
den46, weshalb er kostenpflichtig wird. Wird ein Gesuch um vorsorgliche
Massnahmen eingereicht und abgewiesen, sind dem Schutzschriftverfasser die
Kosten zu ersetzen4’.

6. Zusammenfassung

Der Anspruch auf vorgéngiges rechtliches Gehor im Zivilprozess ergibt sich aus
Art. 4 BV,

Eine superprovisorische Verfiigung, die vor Anhtrung der Gegenpartei erlassen
wird, stellt eine Verletzung dieses verfassungsméssigen Rechts dar.

Diese Verletzung kann mit dem iiberwiegenden Interesse des Gesuchstellers an ei-
ner ungesdumten Verfiigung gerechtfertigt werden.

Wenn aber bereits bei Einreichung des Gesuchs eine Schutzschrift vorliegt, ent-
fdllt diese Rechtfertigungsmoglichkeit, da das Lesen der Schutzschrift ein unge-
sdumtes Entscheiden nicht beeintrachtigt, das Interesse an einem raschen Entscheid
die Verletzung nicht mehr zu iiberwiegen vermag.

Nimmt der Richter eine Schutzschrift nicht entgegen oder bei Einreichung eines
Gesuchs nicht zur Kenntnis, verletzt er den Anspruch auf rechtliches Gehor.

45 Da bisher bei den schweizerischen Gerichten - wohl auch wegen der teilweise ablehnenden Pra-
xis - nur vereinzelt Schutzschriften eingereicht wurden, besteht noch keine gefestigte Praxis. In
der Literatur werden verschiedene Auffassungen vertreten. Nach Urs Schenker, Die vorsorgliche
Massnahme im Lauterkeitsrecht, Ziirich, 1985, S. 152, endet die Pflicht der Aufbewahrung mit
dem Zeitpunkt, an dem der Erlass einer superprovisorischen Verfiigung wegen Zeitablaufs aus-
geschlossen ist, also spitestens nach ein bis zwei Monaten. Patrick Troller, Die einstweilige Ver-
fiigung im Immaterialgiiterrecht, ZBJV 127 bis (1991) S. 321 hat die Erfahrung gemacht, dass
die Schutzschriften nach einer Aufbewahrungsfrist von drei bis sechs Monaten zuriickgegeben
werden. Von dieser Frist geht auch René Ernst Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs-
und Immaterialgiiterrecht, 1992, S. 163, aus, und ebenso Daniel Alder, Der einstweilige Rechts-
schutz im Immaterialgiiterrecht, 1993, S. 160. Dem Verfasser einer Schutzschrift steht es fret, ei-
ne einmal zuriickgegebene Schutzschrift nochmals einzureichen, wenn er fiir eine lingere Hin-
terlegung Griinde vorbringen kann. So ist auch gegen eine relativ kurze Hinterlegungsfrist von
zwei bis drei Monate nichts einzuwenden .

46 Der Schutzschriftverfasser hat die Lage falsch beurteilt und hat daher fiir die beim Gericht ent-
standenen Umtriebe selbst einzustehen.

47 Kostenentscheide werden nicht bereits im Verfahren betreffend superprovisorische Verfiigung
gefillt, sondern frithestens mit dem Entscheid iiber die vorsorgliche Massnahme. Wird eine sol-
che abgewiesen, wird der Gesuchsteller kostenpflichtig, selbst wenn vorgingig das Gesuch um
Erlass einer superprovisorischen Verfiigung gutgeheissen wurde.
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Aus diesem Anspruch lasst sich seine Pflicht ableiten zur Entgegennahme und zur
Kenntnisnahme einer Schutzschrift4s.

Selbst wenn superprovisorische Verfiigungen nur ausnahmsweise erlassen wer-
den, da auf entsprechende Begehren hin in der Regel eine kurzfristige Verhandlung
anberaumt wird4%, sind Schutzschriften entgegenzunehmen.

Eine Verhandlung lésst sich zuweilen aus Griinden, die nicht der Gesuchsgegner
zu vertreten hat, nicht innert niitzlicher Frist durchfiihren30.

Die substantierte Schutzschrift, in der liquide Einwendungen dargelegt werden,
erscheint geradezu als geeignetes richterliches Hilfsmittel zur sachgerechten Ent-
scheidfindung5!. Soll der Anspruch auf rechtliches Gehor seine Funktion als Verfah-
rensgarantie und personlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Prozessbeteiligten
erfiillen, fallbezogen und der Verfahrensart entsprechend konkretisiert werden (BGE
111 Ia 103 E. 2 b), bildet die substantierte Schutzschrift ein Korrektiv zur blossen
Glaubhaftmachung der Voraussetzungen superprovisorischer Massnahmen.

48 Am klarsten und - wie oben wiedergegeben - wurde dieser Gedankengang von Schenker (FN 45,
S. 151 /2) formuliert, wobei die Zulédssigkeit der Schutzschrift von allen in FN 45 aufgefiihrten
Autoren, in teilweise modifizierter Form, bejaht wird.

4 Das Handelsgericht des Kantons Ziirich pflegt kurzfristige Verhandlungen anzusetzen, womit
dem Anspruch auf rechtliches Gehor natiirlich noch viel besser entsprochen wird. Beide Partei-
en konnen dann wirklich angehort und insofern kann sogar ein kurzes Beweisverfahren durchge-
fiihrt werden.

50 Deshalb rechtfertigt es sich, auch dann noch Schutzschriften entgegenzunehmen, wenn an der
Gepflogenheit der kurzfristigen Verhandlung grundsitzlich festgehalten wird.

51 Alder, FN 45, S. 159, und dort angegebene Literatur.
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Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

L. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /
Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

Art. 951 Abs. 2 OR — «INTEGRA »

— Der Gesamteindruck einer Firma wird hauptsdchlich durch die besonders
charakteristischen (starken Bestandteile) bestimmt; schwache Bestandteile
prégen den Gesamteindruck nicht.

— L’impression d’ensemble dégagée par une raison de commerce est déterminée
principalement par ses éléments les plus caractéristiques, les éléments faibles
ne laissant aucune empreinte.

Abwesenheitsurteil HGer BE vom 27. August 1993 i.S. Integra Holding AG und
Integra Finanz AG, beide Wallisellen, ca. Integra Consulting SA, Biel (mitgeteilt
von Fiirsprecher Jiirg Miiller, Bern).

Die Integra Holding AG ist eine im Jahre 1988 gegriindete Aktiengesellschaft mit
Sitz in Wallisellen, die als Holding Gesellschaft die Unternehmen der Integra-Grup-
pe unter einheitlicher Leitung zusammenfasst, darunter unter anderem auch die Inte-
gra Signum AG, die Integra Immobilien AG und die Untergruppe der Integra Bio
Sciences. Gemiss Geschiftsbericht gehort zu ihrer Titigkeit auch der Handel mit
elektronischen Produkten. Die im Jahre 1946 gegriindete Integra Finanz AG unter-
stiitzt die Integra Holding AG sowie alle von dieser direkt oder indirekt beherrschten
Gesellschaften im In- und Ausland in finanzieller, organisatorischer und administra-
tiver Hinsicht.

Die Beklagte ist eine am 22. September 1989 in das Handelsregister eingetragene
Aktiengesellschaft mit Sitz in Biel. Sie bezweckt die Fiihrung und Beratung von Un-
ternehmen aller Art, das Inkasso von abgetretenen Forderungen, den Import und Ex-
port von Informatik und EDV-Material, einschliesslich dessen Verkauf und Wartung.

Mit Schreiben vom 10. August 1992 wurde die Beklagte aufgefordert, ihren Fir-
menbestandteil «Integra» zu entfernen und auch im Geschiftsverkehr auf den Ge-
brauch dieser Bezeichnung zu verzichten. Die Beklagte liess am 9. September 1992
mitteilen, sie sei bei Bezahlung einer «indemnité & définir» bereit, ihre Firmenbe-
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zeichnung zu dndern. Dieser Vorschlag wurde von den Kldgerinnen zuriickgewiesen.
Sie machten daher am 2. Juni 1993 eine Unterlassungs- und Loschungsklage anhin-
gig; die Beklagte verzichtete ausdriicklich auf die Einreichung einer Klageantwort
und war auch an der Hauptverhandlung vom 27. August 1993 nicht vertreten, wes-
halb sie als sdumig erklart wurde.

Das Handelsgericht hat erwogen:

1. Gemiss Art. 951 Abs. 2 OR muss sich die Firmenbezeichnung einer Aktienge-
sellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen deutlich unterscheiden.
Weil Aktiengesellschaften in der Wahl ihrer Firma unter Vorbehalt der allgemeinen
Grundsitze der Firmenbildung frei sind (Art. 950 Abs.1 OR), werden an die Unter-
scheidbarkeit strenge Anforderungen gestellt (BGE 118 II 323, 92 I 97 E. 2). Ob
zwei Firmen geniigend unterscheidbar sind oder ob eine Verwechslungsgefahr be-
steht, hingt in erster Linie von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen iiblich ist,
mit denen die betreffenden Unternehmen geschiftlich verkehren. Die firmenrecht-
lich gebotene Unterscheidbarkeit dient jedoch nicht allein der Ordnung des Wettbe-
werbs; sie schiitzt den Triger der dlteren Firma vielmehr umfassend um seiner Per-
sonlichkeit und seiner gesamten Geschiftsinteressen willen. Ganz allgemein soll die-
ses Erfordernis schliesslich verhindern, dass das Publikum, zu dem neben den
Kunden insbesondere auch Stellensuchende, Behorden und 6ffentliche Dienste
gehoren, getduscht wird (BGE 118 II 323 £.,100 II 226 E. 2). Nicht erforderlich ist
der Nachweis konkreter Verwechslungen; das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr
geniigt. Uber das Vorliegen einer solchen Gefahr befindet der Richter aufgrund der
gesamten Umsténde nach seinem Ermessen (Art. 4 ZGB; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, S.128 f., Rz 163). Abzustellen
ist hierbei auf den Gesamteindruck einer Firma nach ihrem Schriftbild und Wort-
klang. Allerdings geniigt nicht, dass zwei gleichzeitig und aufmerksam miteinander
verglichene Firmen unterscheidbar sind; sie miissen auch in der Erinnerung deutlich
auseinandergehalten werden konnen (BGE 118 I1 234, 96 II 236 ff.). Deshalb kommt
Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhthte Bedeutung
zu, weil sie in der Erinnerung besser haftenbleiben und im miindlichen wie schriftli-
chen Verkehr oft allein verwendet werden (BGE 118 II 224, 114 1I 433 E. 2¢). Der
Gesamteindruck der Firma wird hauptsichlich durch die besonders charakteristi-
schen (starken) Bestandteile bestimmt (BGE 118 II 324). Schwache (den Gesamt-
eindruck nicht pragende) Bestandteile sind namentlich Hinweise auf das Titigkeits-
gebiet eines Unternehmens (BGE 79 II 236 «Holding»; 114 IT 287 «Leasing»; SMI
1989, 203 «Computer»). Entsprechend den strengen Anforderungen an die Unter-
scheidbarkeit ist auch nicht erst dann eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, wenn
die Firma eines Unternehmens fiir die eines anderen gehalten werden kann; es geniigt
die Gefahr, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit
der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen Unternehmen recht-
lich oder wirtschaftlich verbunden (BGE 118 II 324, 109 II 489, 90 II 202; Patrick
Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1979,
S. 78; Roland Biihler, Grundlagen des materiellen Firmenrechts, Diss. Ziirich 1991,
S. 129). Haben sodann zwei Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort, stehen sie mit-
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einander im Wettbewerb oder wenden sie sich aus anderen Griinden an die gleichen
Kreise, erheischt die Firmenwahl besondere Zuriickhaltung, weil solche Umstidnde
die Gefahr von Verwechslungen erhthen (BGE 118 II 324, 97 I1 235 E.1).

Die Kldgerinnen und die Beklagte sind praktisch in derselben Branche titig. So-
wohl die Integra Holding AG und Integra Finanz AG auf der einen Seite wie auch die
Integra Consulting SA auf der anderen bezwecken die Betreuung und die organisa-
torische und administrative Unterstiitzung anderer Gesellschaften, beziehungsweise
deren Beratung und Geschiftsfithrung. Dariiber hinaus sind sowohl die Integra Hol-
ding AG und deren Tochtergesellschaften als auch die Integra Consulting SA unter
anderem im Handel mit elektronischen Produkten, namentlich im Export, titig. Die
Kligerinnen und die Beklagte haben somit eine unternehmerische Ausrichtung, die
sich mehrfach iiberschneidet. Sie wenden sich zu einem guten Teil an denselben
Kundenkreis und stehen daher miteinander im Wettbewerb. Damit sich die als Folge
dieser Umsténde erhohte Verwechslungsgefahr nicht verwirklicht, sind deshalb
strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der beklagtischen Firma «Integra
Consulting SA» von den élteren Firmen «Integra Holding AG» und «Integra Finanz
AG» zu stellen.

Hauptbestandteil aller drei Firmen ist die zumindest in Wortlaut und Klang abso-
lut identische Bezeichnung «Integra». Als sogenannt starker Bestandteil prégt sie die
Erinnerung und ist somit fiir den Gesamteindruck der Firma von entscheidender Be-
deutung (Kramer, «Starke» und «schwache» Firmenbestandteile, in Festschrift Pe-
drazzini, S. 603 ff., 611). Das konkrete Erscheinungsbild der Beklagten ist zwar nicht
bekannt; doch wiirde ein unterschiedliches Schriftbild die Verwechslungsgefahr
nicht bannen, da ein solches registermassig nicht in Erscheinung tritt, vom Firmen-
inhaber nicht beibehalten werden muss und im Verkehr oft unbeachtet bleibt (BGE
11811 327, 92 11 98 E. 3). Dass die beklagtische Firma unter diesen Umsténden eine
Verwechslungsgefahr schafft, ist offensichtlich; dagegen vermag auch der Nebenbe-
standteil «Consulting» nicht aufzukommen. Dieser Zusatz ist - auch wenn er auf ei-
ne gewisse Beschrinkung oder Eigenart der Geschiftstitigkeit hinweist - klanglich
schwicher und auch begrifflich nicht aussagekriftig genug, um den durch die mit
den Klédgerinnen gemeinsame Bezeichnung «Integra» erweckten Eindruck der Uber-
einstimmung in der Erinnerung auszuldschen; das Gegenteil ist vielmehr der Fall,
zumal auch die kldgerischen Firmen aus zwei Worten bestehen, deren Nebenbe-
standteile «Finanz» und «Holding» wie «Consulting» lediglich eine beschreibende
Funktion haben. Fiir die Kunden hat die Bezeichnung «Integra» eine viel stirkere
Kennzeichnungskraft (vgl. SMI 1988, 223: «Orion Pictures Corp.» und «Orion Ver-
sand AG»). Findet sich in einer Firma ein besonders auffilliger Bestandteil, der von
den beteiligten Verkehrsteilnehmern als charakteristisch empfunden wird, so fehlt
unter Umsténden die geniigende Verschiedenheit schon dann, wenn die beiden Fir-
men nur diesen einen Bestandteil gemeinsam haben (vgl. BGE 73 II 110). Das ist
hier der Fall; das Hauptgewicht der klagerischen Firmen liegt eindeutig auf dem Be-
standteil «Integra», der sich durch seine relative Seltenheit und seines Klanges we-
gen in der Erinnerung besonders einprigt. Im iibrigen liegt der Nebenbestandteil
«Consulting» aufgrund der Endung «ing» auch in unmittelbarer Nihe zur Bezeich-
nung «Holding». Der Zusatz «Consulting» geniigt somit nicht, um die Verwechs-
lungsgefahr gegeniiber den élteren, klédgerischen Firmen zu beseitigen. Es entsteht
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dariiber hinaus auch unweigerlich die Gefahr, dass in der Erinnerung der erwahnten,
massgeblichen Personenkreise selbst in branchenkundigen Kreisen die irrige Vor-
stellung haften bleibt, die Firmen der Parteien wiirden wirtschaftlich oder rechtlich
verbundene Unternehmen bezeichnen, was die Kldgerinnen nicht hinzunehmen
brauchen. Fiir Dritte liegt es offensichtlich nahe, bei der Beklagten auf eine Tochter-
gesellschaft der Integra Holding in der Westschweiz («SA») zu schliessen. Zur Illu-
stration kann dienen, dass die Praxis in folgenden Fillen eine Verwechslungsgefahr
bejaht hat: SMI 1980, 185: «Transcontainer Services SA» und «TCL Transcontainer
Leasing SA»; ebenso BGE 81 II 467: «Cine-Studio» und «Ita-Studio»; SMI 1988,
223: «Orion Pictures Corp.» und «Orion Versand AG»; SMI 1988, 170: «Kaypro
(Suisse) AG» und «Kaypro Leasing AG»; «SMI 1987 134: «Cafe Lido» und «Lido
Club»; SMI 1953, 212: «Fides Treuhand-Vereinigung» und «Fides Allgemeine
Treuhandanstalt»; BGE 73 II 110: «Autogen Endress AG» und «Max Miiller En-
dress»; BGE 88 II 293 ff: «Merkur Liegenschaften AG Frauenfeld» und «Merkur
Immobilien AG»; BGE 98 II 57, 67: «Standard Commerzbank» mit «Kommerzbank
Aktiengesellschaft» und «The Standard Bank Limited»; BGE 95 II 568 ff.: «Interim
Service SA» und «Adia interim S.a.r.l»; ebenso «Tropicalfruits Import SA» mit
«TFT Tropical Fruits Trading SA.» in SZW 1991, 87 r73; BGE 90 II 315: «Elin
GmbH» und «Elin-Union AG». Es steht somit zusammenfassend fest, dass die Fir-
menbezeichnung der Beklagten sich von den dlteren Firmenbezeichnungen der Kla-
gerinnen nicht mit der vom Gesetz geforderten Deutlichkeit unterscheidet. Sie hat
den kennzeichnenden, charakteristischen Bestandteil «Integra» unverindert iiber-
nommen. Die Ergdnzung mit dem schwachen, auf das Tétigkeitsgebiet hinweisenden
Wort «Consulting» fiihrt nicht zu einer ausreichenden Unterscheidbarkeit, zumal
auch die Kldgerinnen dhnliche Nebenbestandteile in der Firma fiihren. Eine (nicht
zuletzt durch das Konkurrenzverhiltnis erhshte) Verwechslungsgefahr lage im iibri-
gen auch dann vor, wenn die Bestandteile der kldgerischen Firmen als Kombination
gemeinfreier Sachbezeichnungen zu qualifizieren wiren. Denn selbst bei Firmen, die
aus reinen, als alleinige Firmeninhalte nicht mehr eintragungsfidhigen Sachbezeich-
nungen zusammengesetzt sind, muss sich die jiingere Firma wenigstens durch ein-
pragsame Zusitze deutlich von der dlteren Firma unterscheiden (BGE 118 II 322 ff,
326, 1 1411433 E. 2a., 100 I1 224, 94 11 130). Allerdings ist festzuhalten, dass es sich
bei «Integra» trotz Anlehnung an «integral» (vom franzosischen «integral», d.h.
«génzlich, vollstdndig») nicht um eine reine Sachbezeichnung handelt, sondern um
eine abweichende, phantasievolle Ausgestaltung derselben, die zudem nicht unmit-
telbar auf die wirtschaftliche Titigkeit der Kldgerinnen schliessen Jasst und der des-
halb keine beschreibende Funktion zukommt.

Die Klage ist demzufolge gutzuheissen und die Beklagte zu verurteilen, die strit-
tige Firmenbezeichnung im Handelsregister 16schen zu lassen.

2. Nachdem die Kligerinnen die Bezeichnung «Integra» zum Bestandteil ihrer
Firma gemacht haben, geniessen sie ebenfalls den von ihnen angerufenen namens-
rechtlichen Schutz (BGE 90 II 318, 116 II 614). Die Verwendung dieses Namens
durch die Beklagte stellt ohne weiteres eine unzuldssige Namensanmassung gemaiss
Art. 29 Abs. 2 ZGB dar, da einerseits zwischen ihr und dem Namen keine den Ge-
brauch rechtfertigende Beziehung ersichtlich ist und andererseits eine Verwechs-
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lungsgefahr beziechungsweise irrtiimliche Vorstellungen beziiglich der geschiftli-
chen Beziehungen zu den Kldgerinnen geschaffen werden (vgl. BGE 90 II 319 ff,,
10211307 f., 11211 371). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und der herr-
schenden Lehre greift der namensrechtliche Schutz im Verhiltnis zum firmenrechtli-
chen allerdings nur subsididr ein (Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen,
Handelsnamen und Marken, S.150).

3. Die Klédgerinnen kénnen zum Schutz ihrer Kennzeichen neben dem firmen-
rechtlichen Schutz kumulativ auch jenen vor unlauterem Wettbewerb fiir sich bean-
spruchen (BGE 109 1T 483; SMI 1991 S. 44). Wie das Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2
OR) verlangt auch das Wettbewerbsrecht (Art. 3 lit. d UWG), dass sich die jlingere
von der dlteren Firma eines Mitbewerbers geniigend unterscheide. Da sich die Ver-
wechslungsgefahr gemass Art. 3 lit. d UWG nach den gleichen Kriterien beurteilt
wie im Firmenrecht (BGE 100 II 229, SMI 1991, 44, 50), ist der Beklagten nach den
gemachten Ausfiihrungen gestiitzt auf die Bestimmungen iiber den unlauteren Wett-
bewerb die Verwendung der Bezeichnung «Integra» iiber die rein firmenrechtliche
Verwendung hinaus auch im allgemeinen Geschiftsverkehr zu verbieten.

4. Gestlitzt auf den entsprechenden Antrag des Kldgers ist der auf Unterlassung
bzw. Loschung lautende Urteilsteil mit der Androhung der Straffolgen gemiss Art.
292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden, wobei sich die Strafandrohung von
Amtes wegen auch auf Art. 403/404 ZPO zu erstrecken hat (Leuch, N. 2 zu Art. 403
ZPO).
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II. Urheberrecht / Droit d’auteur

Art. 42 Abs. 1 1it. a und b alt URG — «PROFESSIONELLE RAUBKOPIEN»

— Verwaltungsbehirden sind fiir die adhdsionsweise Zusprechung von Schaden-
ersatz nicht kompetent.

— Werden Tontréiger mit geschiitzter Musik wéihrend Jahren unbefugt kopiert, so
sind nicht nur die widerrechtlich hergestellten Musikkassetten, sondern auch
die Kundenkartei, die Adresslisten und der unrechtmdssig erlangte Vermo-
gensvorteil einzuziehen und an die Geschddigten auszuhdndigen.

— Les autorités administratives ne sont pas compétentes pour statuer sur des
conclusions civiles en dommages-intéréts.

— Si des supports de son contenant une musique protégée sont copiés illicite-
ment pendant des années, il convient de saisir et de remettre aux lésés non
seulement les cassettes réalisées sans droit mais aussi le fichier des clients, les
listes d’adresses et le gain provenant de cette activité illicite.

Statthalteramt Biilach vom 19.1.1993.

Die IFPI Schweiz und die SUISA stellten am 14. September 1990 Strafantrag ge-
gen den Beschuldigten, dem sie vorwarfen, illegale Musikkassetten mit urheber-
rechtlich geschiitzten musikalischen Werken herzustellen und sie per Versand zu ver-
treiben. Anlédsslich der Hausdurchsuchung vom 29. Januar 1991 sichtete und be-
schlagnahmte die Polizei Dokumente, deren Inhalt die Anzeige stiitzte. Darauf
wurden vom Bankkonto des Beschuldigten Fr. 2°595.15 beschlagnahmt. Der Be-
schuldigte anerkannte auch, seit Jahren durch Drittpersonen kopierte Musikkassetten
fiir Fr. 25.-, in Ausnahmefillen fiir Fr. 20.-, verkauft zu haben. Vom 30.1.88 bis
31.3.91 gingen auf dem Bankkonto des Beschuldigten Zahlungen fiir insgesamt 2283
Musikkassetten im Bruttoertrag von Fr. 56’930.- ein.

Das Sratthalteramt zog in Erwdgung (leicht gekiirzt):

Die Legitimation der IFPI Schweiz und der SUISA ist aufgrund der Akten gege-
ben. Der nach Art. 47 URG erforderliche Strafantrag liegt vor.

Nach Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b altURG ist strafrechtlich verfolgbar, wer unter
Verletzung des Urheberrechtes Exemplare eines Werkes herstellt, verkauft, feilhalt
oder sonst in Verkehr bringt. Gemaéss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 altURG bedarf die
Herstellung und Verbreitung von Ton- und Tonbildtrigern mit urheberrechtlich ge-
schiitzter Musik der Erlaubnis der Berechtigten. Eine solche besitzt der Beschuldig-
te nicht.
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Die Aktivitdten bis 30. Januar 1988 sind infolge Verjahrung fiir diesen Entscheid
ohne Belang (Art. 51 Abs. 1 altURG).

Die Hohe der Busse ist entsprechend der persénlichen und der wirtschaftlichen
Verhiltnisse des Verzeigten so zu bestimmen, dass die Einbusse, die er durch die
Strafe erleidet, seinem Verschulden angemessen ist (Art. 48 Abs. 2 StGB). Die Her-
stellung und Présentation der Musikkassetten weist professionellen Charakter auf.
Der Umfang der widerrechtlichen Titigkeit ist beachtlich. Anderseits wirken die
wirtschaftlichen Verhiltnisse strafmindernd. In Wiirdigung aller Umsténde ist die
Busse auf Fr. 4’000.— anzusetzen.

Der unrechtmissig erlangte Vermogensvorteil von Fr. 11°415.(2283 x Fr. 5.-) ist
einzuziehen (Art. 58 Abs. 1 StGB) und mit dem beschlagnahmten Geldbetrag von Fr.
2°295.15 zu verrechnen. Fiir den Restbetrag von Fr. 8°819.85 haftet der Beschuldig-
te solidarisch mit seinem Gehilfen. Das Geld ist zur Bezahlung der Entschadigung an
die Geschidigten zu verwenden. Ein allfilliger Uberschuss ist der Busse anzurech-
nen (Art. 54 altURG).

Auf die angemeldeten Schadenersatzforderungen ist nicht einzutreten, da die Ver-
waltungsbehodrden zur adhdsionsweisen Zusprechung von Schadenersatz nicht kom-
petent sind. (Hauser/Hauser, Erlduterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kan-
tons Ziirich, Ziirich 1978 N. 8 Il 3 zu §94a aGVG). Dagegen sind die Kundenkartei,
die Adresslisten und die widerrechtlich hergestellten Musikkassetten einzuziehen
und an die Geschédigten auszuhéndigen. Die Leerkassetten sind zuriickzugeben.

Art. la altes URG, Art. 2 neues URG - « LABORERGEBNISSE»

~ Der Bundesangestelite hat ein schutzwiirdiges Interesse am Erlass einer Ver-
fiigung tiber den Bestand bzw. Nichtbestand seines behaupteten Anspruchs am
Arbeitsergebnis.

— Die konkrete Darstellung eines wissenschaftlichen Werkes kann urheberrecht-
lich schiitzbar sein.

— Wo die Mitteilungsform durch den wissenschaftlichen Gehalt jedoch so eng
begrenzt ist, dass fiir eine individuelle oder originelle Gestaltung kein Raum
bleibt, entfdllt der Schutz.

— Wohl kann die Planung, Auswahl und Sichtung, Anordnung und Gliederung
des wissenschaftlichen Stoffes urheberrechtlichen Schutz geniessen, jedoch
nur gesamthaft oder mit Bezug auf zusammenhingende Werkteile, nicht aber
in Bezug auf blosse Einzelheiten.

— Personlichkeitsrechtliche Aspekte des Dienstrechts wenn der Zugang zu wis-
senschaftlichen Unterlagen verlangt wird.

— Un fonctionnaire fédéral posséde un intérét digne de protection a ce qu’une
décision soit prise sur l'existence ou ’inexistence des droits qu’il fait valoir
sur le résultat de son travail.
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— La représentation concréte d’une oeuvre scientifique peut étre protégée par le
droit d’auteur.

— En revanche, cette protection n’existe pas lorsque la forme, sous laquelle le
contenu scientifique est rendu accessible, est si circonscrite qu’il ne reste plus
de place pour une création individuelle ou originale.

— Le choix, le tri, la disposition et la répartition de la matiére scientifigue, ain-
st que le plan utilisé pour son exposé peuvent étre protégés par le droit d’au-
teur; cette protection ne peut cependant viser que ’ensemble de I'oeuvre ou
des parties formant un tout cohérent, mais non des points particuliers.

— Aspects du rapport de fonction ressortissant au droit de la personnalité lors-
que l’acces a des piéces scientifiques est réclamé.

BGE vom 3. Juni 1994, mitgeteilt durch RA Klaus Feger, Ziirich

A. Der Biochemiker S. trat beim Labor fiir Biochemie in den Dienst der Eid-
gendssischen Technischen Hochschule Ziirich (im weitern auch ETHZ) ein. Nach
seinem Pflichtenheft hatte er unter anderem selbstdndig Forschungsarbeiten auf dem
Gebiet der Rontgenstrukturanalyse an Proteinkristallen zu erledigen. Auf den 1. Mai
1984 wurde er als wissenschaftlicher Adjunkt bei Professor Y. zum stindigen Ange-
stellten ernannt.

B.- Der Prisident der ETHZ kiindigte das Dienstverhiltnis mit S.

C.- Im Verlauf der Auseinandersetzungen um die Auflosung des Dienstverhalt-
nisses hatte Professor Y. am 22. Mirz 1990 voriibergehend die Rechenkonten von S.
sperren lassen. Dieser wandte sich hiergegen mit einer «Disziplinarbeschwerde» an
den Schulrat, der die Eingabe zur Behandlung an den Prisidenten der ETHZ iiber-
wies. S. verlangte in seiner Eingabe unter anderem, ihm seien die vorenthaltenen
Originaldaten der Forschungsprojekte zuginglich zu machen.

Der Schulrat als Aufsichtsbehdrde tiber die Eidgendssische Technische Hoch-
schule Ziirich behandelte die Eingaben von S. als Aufsichtsbeschwerden und gab ih-
nen am 2. Juli 1992 keine Folge.

E. S. reichte am 3.August 1992 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde mit folgenden Begehren ein:

«1. Es sei der Beschwerdegegner anzuweisen, die dem Beschwerdefiihrer vorent-
haltenen Originaldaten der Forschungsprojekte Aldolase und Lignin Peroxidase
(Stand vom 31. August 1991) letzterem auszuhindigen.

2. Es sei der Beschwerdegegner anzuweisen, vor simtlichen weiteren Publikatio-
nen und Prisentationen, welche die in Ziffer 1 der Rechtsbegehren genannten
Forschungsprojekte zum Gegenstand haben, fristgerecht die Zustimmung des Be-
schwerdefiihrers einzuholen.

3. Es sei dem Beschwerdegegner vorsorglich zu untersagen, bis zum bundesge-
richtlichen Urteil Forschungsergebnisse, welche auf den in Ziffer 1 der Rechtsbe-
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gehren genannten Projekten basieren, zu publizieren oder in irgend einer anderen

Form Diritten zu prisentieren.

4. Es seien samtliche Verfahrens-, Gerichts-und Parteikosten dem Beschwerde-

gegner aufzuerlegen.»

S. begriindet seine Antriige in erster Linie urheberrechtlich. Er ersucht das Bun-
desgericht, falls es die Streitigkeit als vermdgensrechtlich qualifizieren sollte, seine
Eingabe als verwaltungsrechtliche Klage entgegenzunehmen.

G.- Mit superprovisorischer Verfiigung vom 7. August 1992 untersagte der In-
struktionsrichter - in Vertretung des Prisidenten der II. offentlichrechtlichen Abtei-
lung - der Eidgendssischen Technischen Hochschule Ziirich und Prof.Y. bis zur Ver-
fiigung iiber das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen «Forschungsergebnisse, wel-
che auf den Forschungsprojekten basieren, zu publizieren oder in irgendeiner Form
Dritten zu préasentieren». Am 23. September 1992 verpflichtete der Prasident der II.
offentlichrechtlichen Abteilung Prof. Y , «dem Beschwerdefiihrer von bevorstehen-
den Verbffentlichungen, welche die Forschungsprojekte zum Gegenstand haben,
Mitteilung zu machen». Im iibrigen wies er das Gesuch um vorsorgliche Massnah-
men ab.

H.- Der Instruktionsrichter liess am 18. Dezember 1992 durch den Schweizeri-
schen Schulrat und die Eidgendssische Technische Hochschule Ziirich die Akten er-
génzen. Prof. Y wurde aufgefordert, zu der vom Beschwerdefiihrer eingereichten Li-
ste der verlangten Daten und Unterlagen Stellung zu nehmen; der Beschwerdefiihrer
seinerseits erhielt Gelegenheit, darzutun, welches aktuelle Interesse er heute noch an
diesen hat.

Das Bundesgericht zieht in Erwidgung:

1. a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist - unter Vorbehalt der Art. 99 bis 102
OG - gegen Verfiigungen im Sinne von Art. 5 VwVG von Vorinstanzen nach Art. 98
OG zuldssig (Art. 97 OG). Als Verfiigung gilt gemiss Art. 97 Abs. 2 OG auch das
unrechtmissige Verweigern oder Verzdgern einer Verfiigung.

b) Die vom Beschwerdefiihrer gestellten Begehren haben keinen vermogens-
rechtlichen Charakter (vgl. Art. 116 lit. a OG und Art. 79 AngO in der Fassung vom
12. Dezember 1988; unvertffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober
1989 i.S. S. c. Schweiz. Eidg., E. 2a; vgl. auch Markus Metz, Der- direkte Verwal-
tungsprozess in der Bundesrechtspflege, Basel 1980, S. 68 ff., insbesondere S. 77).
Vorausgesetzt, dass ein anfechtbarer Entscheid im soeben umschriebenen Rahmen
vorliegt (vgl. nachstehend E. 2), ist deshalb die Verwaltungsgerichtsbeschwerde und
nicht die verwaltungsrechtliche Klage gegeben (vgl. Art. 102 lit. a OG).

¢) Ob das neue und letztlich auf eine Anderung des urspriinglichen Begehrens hin-
auslaufende Gesuch, Prof. Y. und die Eidgendssische Technische Hochschule Ziirich
anzuweisen, vor sédmtlichen Publikationen und Présentationen, welche die For-
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schungsprojekte zum Gegenstand haben, fristgerecht die Zustimmung des Be-
schwerdefiihrers einzuholen, zulissig ist (vgl. Alfred Kilz/Isabelle Hdner, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, S. 237, Rz. 413; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, S. 256), kann dahingestellt bleiben; ein
entsprechender urheberrechtlich begriindeter Anspruch bestiinde -wie allféllige Her-
ausgabeanspriiche - nur, soweit iiberhaupt urheberrechtlich geschiitzte Werke vorla-
gen, was nicht der Fall ist (vgl. nachstehende E. 3).

Zur Frage, wieweit ein an der ETHZ forschender Mitarbeiter - nach Auflosung
seines Dienstverhiltnisses - noch gewisse Rechte an von ihm erarbeiteten oder mit-
erarbeiteten Forschungsergebnissen hat:

Der Schweizerische Schulrat hat dem Beschwerdefiihrer zu verstehen gegeben,
dass er keinen Anspruch auf irgendwelche von ihm erforschten oder miterforschten
Daten und die damit verbundenen Unterlagen habe. Hieriiber hitte dienstrechtlich
in erster Instanz die Anstellungsbehorde, das heisst der Prasident der ETHZ, ent-
scheiden miissen. Die entsprechenden Forderungen waren Gegenstand der Eini-
gungsverhandlungen iiber die Modalitdten der Auflsung des Dienstverhéltnisses;
in der Folge erging nie eine anfechtbare Verfiigung, obwohl der Beschwerdefiihrer
auch nach Beendigung des Dienstverhiltnisses an seinem Begehren auf Herausga-
be von Daten und Unterlagen festgehalten hatte. Als ehemaliger Angestellter des
Bundes hatte er ein schutzwiirdiges Interesse am Erlass einer Verfiigung liber den
Bestand bzw. Nichtbestand seines behaupteten Anspruchs am Arbeitsergebnis (vgl.
BGE 98 Ib 53 ff.), dessen er angeblich zum Abschluss seiner Habilitationsschrift
und zur Erstellung seines wissenschaftlichen Schlussberichts fiir den die For-
schungstitigkeit mitfinanzierenden Nationalfonds bedurfte. Daran 4ndert nichts,
dass der Beschwerdefiihrer seinen Anspruch in erster Linie urheberrechtlich be-
griindet und insofern allenfalls auch zivilrechtliche Rechtsmittel offengestanden
hitten. Umfang und Beschrinkung der dem Arbeitgeber eingerdumten Nutzungs-
rechte sowie der dem Werkschopfer verbleibenden Rechtsstellung richten sich in
erster Linie nach den Regeln des Arbeits-und Dienstverhiltnisses, mangels solcher
nach den erkennbaren Zielen, die der Arbeitgeber oder Dienstherr mit der Einstel-
lung des Urhebers verfolgte (vgl. Manfred Rehbinder, Schweizerisches Urheber-
recht, Bern 1993, S. 84, § 8 Ziff. |; Martina Altenpohl, Der urheberrechtliche Schutz
von Forschungsresultaten, Bern 1987, S. 265; Manfred Rehbinder, Zu den Nut-
zungsrechten an Werken von Hochschulangehorigen, in: Beitridge zum Schutz der
Personlichkeit und ihrer schopferischen Leistungen, Frankfurt a. M. 1985, S. 360 u.
371; Paul Briigger, Die Behandlung des Urheberrechts durch den Bund als Arbeit-
geber und Auftraggeber, in: Warten auf die Sternstunde, Urheberrecht in Revision,
Basel 1987, S. 23 ff.; Pierre Gabus, La titularité des droits de propriété intellectuel-
le au sein des hautes écoles suisses, in AJP 4/92 S. 457). Sind die vom Beschwer-
defiihrer verlangten Unterlagen schutzbegriindende wissenschaftliche Geisteswer-
ke, beurteilt sich der Umfang der Rechte des Werkschopfers somit nach dem ein-
schlidgigen Dienstrecht des Bundes.

Mit seinem Hinweis, dass in Analogie zu Art. 19 AngO die Arbeitsergebnisse des
Beschwerdefiihrers vollumfidnglich dem Bund gehorten, hat der Schulrat den Ent-
scheid der Eidgendssischen Technischen Hochschule Ziirich vorweggenommen, so
dass heute davon auszugehen ist, dass insofern bereits eine gestiitzt auf Bundesver-
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waltungsrecht ergangene, anfechtbare Verfiigung - und nicht bloss eine Erkldrung im
Sinne von Art. 5 Abs. 3 VWVG - einer Behorde nach Art. 98 OG vorliegt (vgl. Art. 47
Abs. 2 VWVG analog). Es ist deshalb im Rahmen der Antrige des Beschwerdefiihrers
zu priifen, ob der Entscheid des Schulrats materiell vor Bundesrecht standhalt.

3. a) Unter den Werkbegriff von Art. 1 des Bundesgesetzes vom 7. Dezember
1922 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (BS 2, 817;
AS 1955, 855) beziehungsweise Art. 2 des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992
iiber das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (SR 231.1, AS 1993 1798; vgl.
zur Identitét des Werkbegriffs im alten und neuen Urheberrecht: Manfred Rehbin-
der, Urheberrechtsgesetz, Ziirich 1993, S. 5 FN 1 zu Art. 2 URG) fallen grundsétz-
lich auch wissenschaftliche Werke, wenn sie ein Mindestmass an schopferischer
Leistung aufweisen. Die wissenschaftliche Idee als solche geniesst jedoch regel-
massig keinen urheberrechtlichen Schutz. Was ein Wissenschafter tiber Zusténde,
Vorgénge oder andere Tatsachen aussagt, wird mit der Veroffentlichung dem Ge-
halt nach frei und ist - selbst wenn er neue Erkenntnisse vermittelt, die er mit Miihe
erarbeitet hat - urheberrechtlich nicht geschiitzt (BGE 113 II 306 E. 3a S. 308, 88
IV 123 E. 1 S. 126 f.). Urheberechtlich schiitzbar kann nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung die konkrete Darstellung eines wissenschaftlichen Werkes
sein; wo die Mitteilungsform durch den wissenschaftlichen Gehalt jedoch so eng
begrenzt ist, dass fiir eine individuelle oder originelle Gestaltung kein Raum bleibt,
entfillt der Schutz. Neben der Formgebung kann ein wissenschaftliches Werk zu-
dem in seiner Planung, Auswahl und Sichtung, Anordnung und Gliederung des
Stoffes charakteristische Merkmale aufweisen und gestiitzt hierauf urheberrechtli-
chen Schutz geniessen, jedoch nur gesamthaft oder mit Bezug auf zusammenhén-
gende Werkteile, nicht aber in bezug auf blosse Einzelheiten wie Daten, Beweise,
Beispiele oder dhnliche Aussagen (hierzu grundlegend: BGE 113 II 306 E. 3 S.
309).

b) Der Beschwerdefiihrer verlangt gestiitzt auf seine behaupteten Urheberrechte
die Herausgabe von reinen Forschungsdaten (Rohdaten, Translations- und Rotati-
onsparameter, Koordinaten usw.), die er erarbeitet haben will oder die der Eid-
gendssischen Technischen Hochschule Ziirich von ausléndischen Professoren und
Universitidten zur Verfligung gestellt worden sind. Diese Unterlagen bilden nach
dem Gesagten ebensowenig urheberrechtlich geschiitzte Werke (des Beschwerde-
fithrers) wie die ebenfalls herausverlangten Laborjournale und Notizen seiner ehe-
maligen Doktoranden. Nach Art. 22 der Verordnung vom 13. November 1991 iiber
das Doktorat an der Eidgenossischen Technischen Hochschule Ziirich (SR
414.133.1) stehen Urheberrechte an Dissertationen grundsitzlich ndmlich den Dok-
toranden zu. Der Beschwerdefithrer macht geltend, er bendtige die Daten zur Fer-
tigstellung seiner Habilitation und seines Berichts an den Nationalfonds, das heisst
zur Erstellung eines allfillig urheberrechtlich geschiitzten wissenschaftlichen Wer-
kes. Liegt ein solches somit zugegebenermassen noch nicht vor, ist der Frage nicht
weiter nachzugehen, wieweit Urheberrechte im Dienstverhiltnis des Bundes entste-
hen und in welchem Umfang sie dienstrechtlich allenfalls auf den Bund oder seine
Hochschulen iibergehen.
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¢) In Doktrin und Rechtsprechung wird die Auffassung vertreten, dass sich unter
gewissen Umstiinden ein Anspruch auf Zugang zu Forschungsunterlagen aus dem
Personlichkeitsrecht ergeben konne (vgl. BGE 113 11 306 E. 4a S. 312; Friedrich-
Wilhelm Engel, Personlichkeitsrechtlicher Schutz fiir wissenschaftliche Arbeiten und
Forschungsergebnisse, in: GRUR 84/1982 S. 705 ff.). Wie es sich mit einem solchen
allenfalls aus der dienstrechtlichen Fiirsorgepflicht des ffentlichen Arbeitgebers ab-
zuleitenden Recht im einzelnen verhilt, kann vorliegend dahingestellt bleiben: Dem
Beschwerdefiihrer geht es nicht um den Zugang zu den verlangten Unterlagen, son-
dern um deren Herausgabe (in ihrer Originalform). Nachdem er gewisse Magnetbin-
der nach Auflésung des Dienstverhiltnisses von der Eidgendssischen Technischen
Hochschule ohne deren Zustimmung mitgenommen hat und die grundlegenden Re-
sultate der Forschungsarbeiten publiziert sind, verfiigt er bereits liber einen nicht un-
wesentlichen Teil der von ihm verlangten Daten. Selbst im Instruktionsverfahren vor
Bundesgericht vermochte er nicht darzulegen, welche Unterlagen er konkret noch
braucht und weshalb ihm die von der ETHZ zugestandene Moglichkeit, unter gewis-
sen Voraussetzungen Kopien anfertigen zu konnen, nicht gentigt. Bei dieser verfah-
rensmassigen Situation kann ihm nicht gestiitzt auf persdnlichkeitsrechtliche Aspek-
te des Dienstrechts ein Zugang zu den vom ihm herausgeforderten Unterlagen zuge-
sprochen werden; das Bundesgericht ist vielmehr an seinen insofern klaren Antrag
auf Herausgabe gebunden (Art. 114 Abs. 1 OG; BGE 119 Ib 348 E. Ib/c). Was die
Namensnennung des Beschwerdefiihrers bei kiinftigen Publikationen betrifft, wird
Art. 18 des auf den 1. Februar 1993 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 4. Ok-
tober 1991 iiber die Eidgendssischen Technischen Hochschulen (AS 1993 210) zu
beriicksichtigen sein; zu dessen Anwendung hat sich das Bundesgericht vorliegend
nicht zu dussern.

4. a) Der Entscheid der ETH-Behtrden, dem Beschwerdefiihrer die Herausgabe
der verlangten Daten und Unterlagen zu verweigern, verletzt somit kein Bundesrecht
(vgl. Art. 104 OG), weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetre-
ten wird.

b) Bei dienstrechtlichen Streitigkeiten des Bundespersonals erhebt das Bundesge-
richt in der Regel keine Kosten (BGE 108 Ib 419 E. 5 S. 424). Im vorliegenden Fall
stellte der Beschwerdefiihrer in erster Linie urheberrechtliche Fragen zur Diskussi-
on, es rechtfertigt sich deshalb, von dieser Praxis abzuweichen und ihm die Kosten
fiir das bundesgerichtliche Verfahren nach Art. 156 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6,
Art. 153 und Art. 153a OG aufzuerlegen. Eine Parteientschddigung ist nicht ge-
schuldet (Art. 159 Abs. 2 OG).
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III. Markenrecht / Marques

Art.

13 MSchG - «Timberland» und «Head»

Der Gesetzgeber hat anldsslich der Revision des MSchG ausdriicklich darauf
verzichtet, den Parallelimport zu regeln, sondern dies der Rechtsprechung
iiberlassen.

Angesichts der bisherigen Rechtsprechung, der Beriicksichtigung auch inter-
nationaler Beitrige und der Beachtung von Sinn und Zweck des Marken-
schutzes sind Parallelimporte nach revidiertem MSchG grundsdtzlich zulds-
sig.

Verwendet der Inhaber einer Marke diese durch den Verkauf von mit dieser
Marke gekennzeichneten Waren, so erloschen diesbeziiglich seine marken-
rechtlichen Schutzrechte, unabhiingig davon, wo das Inverkehrbringen er-
Sfolgt.

Im Unterschied zum Urheber-, Muster— und Patentrecht geht es bei der Mar-
ke um ein «Vermarktungsinstrument, das nicht um seiner selbst, sondern im
Hinblick auf einen geordneten, fairen Wettbewerb geschiitzt wird».

Auch bei (bloss) nationaler Erschipfung kann der Tatbestand von Art. 3 lit. a
MSchG erfiillt werden, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht. Denn diese
Bestimmung richtet sich nur gegen «jiingere» Marken; parallel importierte
Ware triigt aber gleich alte Marken.

Parallelimporte haben nichts mit Markenrecht zu tun, weshalb Rechtsschutz
(bei Vorliegen besonderer Umstinde) alleine iiber das Wettbewerbsrecht
(UWG) zu suchen ist.

En revisant le droit des marques, le législateur a expressément renoncé a rég-
ler la question des importations paralléles, mais s’en est remis a la jurispru-
dence.

Si l’on se fonde sur la jurisprudence, la doctrine, méme étrangére, et le sens
et le but du droit des marques, les importations paralléles sont en principe li-
cites selon la LPM.

St le titulaire d’une marque !'utilise en vendant des produits qui en sont mu-
nis, cela provoque ’extinction de ses droits sur cette marque, sans égard au
lieu ou la mise en circulation s’est effectuée.

Contrairement au droit d’auteur, au droit des dessins et modéles et au droit
des brevets, la marque est «un instrument servant a désigner des produits et
des services et a les promouvoir, qui n’est pas protégé pour lui-méme mais
pour permettre une concurrence réguliére et loyale».

Méme dans I'hypothése d’un épuisement (seulement) national du droit, les
conditions d’application de ’article 3 lettre a LPM sont remplies en [’absen-
ce de risque de confusion. En effet, cette disposition vise uniquement les mar-



108

ques «postérieures»; or, un produit importé parallélement n’est pas muni
d’une marque postérieure.

— Les importations paralléles n’ont rien a voir avec le droit des marques; en
conséquence, seule la LCD peut s’appliquer, mais encore faut-il qu’on se
trouve face a des circonstances particuliéres.

ER am HGer ZH vom 11. Juli 1994, publ. in ZR 93/1994 Nr. 78

Die Kldgerin, Generalimporteurin der Timberland-Schuhe, verlangt gegeniiber
verschiedenen Parallelimporteuren solcher Schuhe ein vorsorgliches Verkaufsver-
bot.

In einem Parallelprozess wurde das selektive Vertriebssystem der Klédgerin kon-
kurrenziert, da ein Importeur Sportartikel mit der Marke «Head» im Ausland erwor-
ben und in der Schweiz verkauft hatte.

Der Einzelrichter am Handelsgericht weist mit gleichlautenden Entscheiden vom
gleichen Tage die Gesuche um vorsorgliche Massnahmen mit sehr ausfiihrlicher Be-
griindung ab.

Aus den Erwdgungen:

«1. Die Definition.

Im wesentlichen geht es darum, dass ein Importeur Markenartikel auf auslindi-
schen Miirkten erworben hat und im Inland absetzt, dabei in Konkurrenz zum in der
Regel selektiven Vertriebssystem des hiesigen Markeninhabers handelnd.

2. Die einschldgigen Gesetzesbestimmungen.
2.1. Nach altem Recht:

Art. 1 Ziff. 2 aMSchG: (Als Fabrik- und Handelsmarken werden betrachtet:) die
Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerbli-
cher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst
oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind.

Art. 24 aMSchG: Gemiss den nachstehenden Bestimmungen kann auf dem Wege
des Zivil- oder Strafprozesses belangt werden:

a) wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das Publikum
irregefiihrt wird;

b) wer die Marke eines andern fiir seine eigenen Erzeugnisse oder Waren verwen-
det;

¢) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachge-
machten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen
sind, verkauft, feilhilt oder in Verkehr bringt;

(..
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2.2. Nach neuem (seit 1. April 1993) geltenden Recht:

Art. 1 Abs. 1 MSchG: Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden.

Art. 3 Abs. 1 MSchG: Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen,
die:

a) mit einer &lteren Marke identisch und fiir die gleichen Waren oder Dienstlei-
stungen bestimmt sind wie diese;

b) mit einer dlteren Marke identisch und fiir gleichartige Waren oder Dienstlei-
stungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;

c) einer dlteren Marke #hnlich und fiir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr er-
gibt.

Art. 13 Abs. 2 MSchG: Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen
zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist,
so insbesondere:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem
Zweck zu lagern;

¢) unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

d) unter dem Zeichen Waren ein- oder auszufiihren;

e) das Zeichen auf Geschiftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschaft-
lichen Verkehr zu gebrauchen.

3. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung unter dem alten Recht:

In einem Entscheid vom 18. Mirz 1907 kam das Bundesgericht zum Schluss, die
Verwechslungsgefahr gehore sowohl bei der Markennachmachung (Art. 24 lit. a
aMSchQG) als auch bei der Markenverwendung (Art. 24 lit. b aMSchG) zum Tatbe-
stand (BGE 33 1 203). Es fiihrte unter anderem aus, das Markenschutzgesetz habe
«ja iiberhaupt den doppelten Zweck ..., sowohl den Markeninhaber als das Publikum
zu schiitzen, die Markenrechtsdelikte also immer zugleich eine Verletzung des Indi-
vidualrechts des Markeninhabers als auch des Rechtsgrundsatzes von Treu und
Glauben im Verkehr enthalten miissen» (a.a.0., S. 209).

Mit Urteil vom 11. November 1925 erwog das Bundesgericht in gleichem Sinne
(BGE 51 I 340): «Die Auffassung der Kassationskligerin, die sie auf den Wortlaut
von Art. 24 lit. a MSchG stiitzt, dass bei Nachmachung, im Gegensatz zur Nachah-
mung, eine Tduschungs- und Verwechslungsmoglichkeit iiberhaupt nicht erforder-
lich sei, ist offenbar rechtsirrtiimlich und mit dem Geist des Gesetzes nicht vereinbar.
Das ganze Institut des Markenschutzes, wie das weitere Gebiet des unlauteren Wett-
bewerbs, beruht neben dem Schutz des Individualrechts des Berechtigten auf dem
Schutz von Treu und Glauben im Verkehr ( . . .) . Dass das Gesetz die Verwechs-
lungsmdglichkeit bei der Nachmachung, dem Wortlaut nach, nicht erwihnt, beruht
darauf, dass es, vom Normalfall ausgehend, annimmt, eine Verwechslungsgefahr sei
bei der Nachmachung ohne weiteres gegeben ...».
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Am 4. Oktober 1960 fillte das Bundesgericht ein Grundsatzurteil (BGE 86 II
270). Damals ging es um die Marke PHILIPS. Ein Importeur hatte Gerite der deut-
schen Philips-Tochter in der Schweiz verkauft. Dagegen wehrte sich die hiesige
Philips-Tochter. Die Marke war international (mit Wirkung auch fiir die Schweiz)
von der in Holland domizilierten Muttergesellschaft und national von der Schweizer
Tochter hinterlegt worden. Das Bundesgericht fiihrte zunéchst aus, nur «die Erlaub-
nis, die mit den Marken versehene Ware in der Schweiz in Verkehr zu bringen, wiir-
de den Gebrauch durch die deutsche Tochtergesellschaft hier rechtmissig machen.
Das ist die Folge des Territorialprinzips». Sodann schritt das Bundesgericht zur Aus-
legung von Art. 24 aMschG, wobei es (unter Bertlicksichtigung von Art. 1 aMschG)
wesentliche Ausfiihrungen zu Sinn und Zweck einer Marke machte: «Dass der Wort-
laut des Art. 24 MSchG nicht allgemein die Moglichkeit der Tduschung des Publi-
kums zum Merkmal der Markenrechtsverletzung erhebt, bedeutet jedoch nicht, sie
sei nicht Voraussetzung der daselbst umschriebenen Widerhandlungen. Massgebend
ist micht der Buchstabe des Gesetzes, sondern der Sinn, der sich aus dem Zweck des
Erlasses ergibt. (...) Fabrik- und Handelsmarken weisen darauf hin, dass das Erzeug-
nis in einem bestimmten Unternehmen hergestellt oder von ihm in Verkehr gebracht
worden sei (BGE 55 II 65). Das trifft nicht nur dann zu, wenn die Marke ‘zur Fest-
stellung der Herkunft’ angebracht wird, sondern auch dann, wenn der Markeninha-
ber in ihr ein Mittel ‘zur Unterscheidung der Erzeugnisse’ sieht. (...). Aus dem allen
Marken gemeinsamen Zweck ergibt sich der Sinn der Normen {iber ihren Schutz.
Das Gesetz will verhindern, dass jemand durch unbefugte Verwendung der (echten,
nachgemachten oder nachgeahmten) Zeichen eines andern vortdusche, die durch sie
gekennzeichneten Erzeugnisse stammten aus dem Geschifte des andern bzw. aus
dem Geschifte eines Mitglieds der an der Kollektivmarke berechtigten Vereinigung.
Es liegt ihm fern, die Rechte an der Marke zu einem selbstidndigen und zu beliebigen
Zwecken verwendbaren Gute auszugestalten, um den Fabrikanten und Héndlern
oder ihren Vereinigungen die Abwehr irgendwelcher Eingriffe in ihre Geschiftsin-
teressen zu ermoglichen.»

An diesen Grundsitzen hielt das Bundesgericht auch trotz Existenz der Kollektiv-
marke (Art. 7bis aMschG), trotz Anerkennung der Konzernmarke (Art. 6bis MSchG)
und auch nach der Aufweichung des Grundsatzes, dass eine Marke nur mit dem Ge-
schift iibertragen werden diirfe, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung diene
(Art. 11 Abs. 2 MSchQG), fest.

Das Bundesgericht weiter: «Dass die Befugnisse aus der Marke absolute Rechte
sind, als Immaterialgut gelten und Vermogenswert (Goodwill) haben konnen, fiihrt
nicht zu einer anderen Auslegung des Gesetzes. Als absolutes Recht werden sie be-
zeichnet, weil sie gegeniiber jedermann wirken. Damit ist nicht gesagt, dass sie dem
Berechtigten eine unbeschrinkte Herrschaft . . . verleihen und dass die Marke Selbst-
zweck habe. Auch aus der Eigenschaft als Immaterialgut folgt nicht, dass das Recht
an der Marke unbeschrinkt sei. Immaterielle Rechtsgiiter reichen inhaltlich nur so
weit, als das Gesetz es zuldsst. Vermdgenswert sodann kann die Marke erlangen,
weil sie in Verbindung mit den Eigenschaften der gezeichneten Erzeugnisse, der Ge-
schiftsorganisation und der Reklame zur Werbung und Erhaltung der Kundschaft
beitrdgt. Das bedeutet jedoch nicht, der Berechtigte miisse im so erworbenen Besitz-
stande in jeder Hinsicht nach den Bestimmungen des Markengesetzes geschiitzt wer-
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den. Zum Schutz vor unerlaubten Eingriffen in die Geschiftskundschaft, auch wenn
diese durch Werbung fiir Markenware geschaffen wurde, dient in erster Linie das Ge-
setz iiber den unlauteren Wettbewerb. Das Markengesetz kann nur angerufen wer-
den, wenn der Berechtigte in seiner Kundschaft dadurch bedroht wird, dass andere
ihre Erzeugnisse rechtswidrig mit seiner echten oder mit einer ihr nachgemachten
oder nachgeahmten Marke versehen und dadurch die zum mindesten abstrakte Ge-
fahr schaffen, dass das Publikum die Ware in der irrigen Meinung kaufe, sie stamme
vom Markeninhaber oder aus dem Kreis der zu einer Vereinigung oder zu einem
Konzern gehorenden Firmen. Namentlich gibt dieses Gesetz den Markeninhabern
nicht ein Mittel in die Hand, um einen von ihnen nicht gebilligten Handel mit ihren
eigenen Erzeugnissen oder den Erzeugnissen ihrer Mitglieder oder Konzernan-
gehorigen zu unterbinden, d. h. ihren Vereinbarungen oder Anordnungen iiber ortli-
che Beschridnkungen des Absatzes, Alleinverkaufsrechte, Einhaltung von Preisen
und dgl. Nachachtung zu verschaffen.»

In BGE 105 II 49 («OMO-Urteil vom 25. Januar 1979) wurde nochmals auf die
beiden Bereiche «Territorialitdtsprinzip» und «Tduschungsgefahr» eingegangen:

«Das Immaterialgiiterrecht beruht auf dem Territorialitdtsprinzip, das die Anwen-
dung der Spezialgesetze von einer rdumlichen Beziehung des Gutes zum Schutzland
abhidngig macht und auf dessen Gebiet beschrinkt. Die Gesetze jedes Schutzlandes
bestimmen selbstidndig, wie Rechte an Immaterialgiitern entstehen und erworben
werden, welchen Inhalt und Umfang sie haben. (...) Aus dem MSchG ergibt sich
nach dem Territorialitdtsprinzip insbesondere, dass die Eintragung einer Marke in
das schweizerische Register nur Schutz in der Schweiz verleiht, der als Inhaber Ein-
getragene hier aber allein berechtigt ist; dieser kann daher den ausschliesslichen Ge-
brauch des Zeichens beanspruchen, wenn Waren mit einer ausldndischen Marke, die
mit der seinigen iibereinstimmt oder verwechselbar ist, auf dem schweizerischen
Markt erscheinen. Das gilt selbst dann, wenn er mit dem ausléandischen Markeninha-
ber durch Zugehorigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich verbunden ist und das
Zeichen im Ausland rechtméssig angebracht worden ist.»

«Art. 24 MSchG schiitzt den Markeninhaber nach stindiger Rechtsprechung nur
gegen Handlungen, durch die das Publikum iiber die Herkunft eines Erzeugnisses
getduscht werden konnte ... Das gilt auch fiir lit. ¢ der Bestimmung, womit vor allem
der Handel mit Waren untersagt wird, die im Sinne von lit. a und b rechtswidrig mit
der Marke gekennzeichnet werden. Im internationalen Warenverkehr erhilt Art. 24
lit. ¢ MSchG freilich noch eine selbstindige Bedeutung, da die Kennzeichnung im
Ausland vom schweizerischen Recht nicht erfasst wird; sie ist aber als rechtswidrig
anzusehen, wenn die Ware ohne Zustimmung des schweizerischen Markeninhabers
eingefiihrt wird (Troller, Immaterialgiiterrecht II, 2. A., S. 762; vgl. BGE 97 II 172).
Das gilt auch fiir Konzernmarken, wenn die Abnehmer die damit versehene Ware
nach den Umstéinden der schweizerischen Konzernfirma zurechnen, nicht dagegen,
wenn die Marke bloss als Hinweis darauf zu verstehen ist, die Ware stamme aus ir-
gendeinem inlidndischen oder auslédndischen Konzernbetrieb (BGE 89 I 105 E. c, 86
II1 284 E. g).»
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4. Die Lehre (einschliesslich ausldndische Rechtsprechung):

4.1. Besonders international wurde die Frage des Verhiltnisses von Parallelimport
und Markenschutz intensiv diskutiert.

4.2. Alois Troller befasste sich 1960 mit dem Thema «Die territoriale Unabhén-
gigkeit der Markenrechte im Warenverkehr» (GRUR 1960, Internationaler Teil, S.
244 ff.). Der Autor handelte zuerst das Territorialitdtsprinzip ab, endend in der
Schlussfolgerung: «Die allgemein anerkannte territoriale Unabhéngigkeit der in den
einzelnen Schutzlindern bestehenden Markenrechte verbietet es, auslandischen
Sachverhalten einen Einfluss auf das inldndische Markenrecht zuzugestehen. Der
Markeninhaber kann im Inland seine Befugnisse an der Marke ohne Riicksicht dar-
auf ausiiben, ob er oder ein anderer im Ausland dieselbe Ware mit dem gleichen Wa-
renzeichen in Verkehr brachte oder nicht (a.a.O. S. 246).» Deshalb «kann aber auch
das mit der Zustimmung des inldndischen Markeninhabers im Ausland erfolgte An-
bringen der Marke und das dortige Inverkehrbringen keinen Einfluss auf die Rechts-
lage im Inland haben» (a.a.0. S.247).

Eingehend kommt der Autor dann auf den Zweck der Marke zu sprechen (a.a.O.
S. 250 f.). «Die Marke ist wohl in erster Linie ein Herkunftszeichen. Sie ist aber ins-
besondere auch ein vom Unternehmen unabhéngig gewordenes Immaterialgut, das ...
ein Kundensammler ist. (...) Die Marke ist ein selbstindiger Unternehmenswert. (...)
Ziel des Markenrechts muss es sein, dem Inhaber der Marke den Nutzen des von ihm
mit seiner Anstrengung und seinem Geld geschaffenen Gutes zukommen zu lassen.
(...) Man muss dabei die Ware und die Marke auseinanderhalten. Diejenigen, die von
Wettbewerbsbeschrankung sprechen, machen hierin den entscheidenden Fehler. Die
territorial abgegrenzte Herrschaft iiber das Inverkehrbringen der mit der Marke ver-
sehenen Waren verhindert nicht den Wettbewerb mit den Verkehrsgiitern, sondern
nur die Konkurrenz mit dem Goodwill der Marke. (...). Hat der Markeninhaber in
Deutschland durch das Inverkehrbringen den dort geschaffenen Goodwill genutzt
und dafiir den von ihm verlangten Kaufpreis erhalten, so ist damit keineswegs der
Gebrauch des Goodwills in der Schweiz abgegolten. Der Markeninhaber ... hatte die-
sen fiir sich als Gut zu entwickeln und darf daher auch verlangen, dass er fiir die Be-
nutzung entschddigt werde.»

4.3.In seinem «MAJA»-Entscheid (BGHZ 41, 84) vom 22. Januar 1964 nahm der
deutsche Bundesgerichtshof direkt Stellung zu Troller, indem ausgefiihrt wurde, es
werde «jedoch auch die Auffassung vertreten, dass selbst in dem ... Falle der Iden-
titdt der Zeicheninhaber nach dem Territorialitdtsgrundsatz fiir die Abgrenzung der
Befugnisse aus dem inldndischen Warenzeichen alles ausser Betracht bleiben miisse,
was mit der Ware vor ihrer Einfuhr ins Inland geschehen sei (..). Diese Betrach-
tungsweise verkennt Sinn und Wesen des Territorialitdtsgrundsatzes, der im einzel-
nen verschiedene Bedeutung hat; im Zeichenrecht besagt er zwar, dass ausldndische
Warenzeichenrechte nicht durch Inlandshandlungen, inldndische Zeichenrechte
nicht durch Auslandshandlungen verletzt werden konnen und dass auch der Bestand
dieser Rechte im allgemeinen nicht von dem Bestand der demselben Zeicheninhaber
zustehenden entsprechenden auslindischen Registerrechte abhingig ist (...). Dage-
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gen ist jener Grundsatz nicht ohne Einschrinkungen auch dahin aufzufassen, dass im
Ausland vorgenommene Massnahmen schlechthin ohne Einfluss auf die aus dem in-
lindischen Zeichenrecht fliessenden Einzelbefugnisse sein miissten (...). Wann einer
im Ausland vorgenommenen Kennzeichnung der Originalware und ihrem dortigen
Inverkehrbringen Einfluss auf diese Wertung beizumessen ist, kann nur unter Wiir-
digung der Zwecke des Warenzeichnungsrechts und unter Abwigung der Interessen
des Zeicheninhabers gegen diejenigen des Wirtschaftsverkehrs beantwortet werden.
Wie das Berufungsgericht zutreffend hervorhebt, besteht der Hauptzweck des Wa-
renzeichens darin, die Herkunft der Ware aus dem Betriebe des Zeicheninhabers zu
kennzeichnen (§ I WZG). Dagegen gehort der Schutz des Interesses des Zeichenin-
habers daran, den Weitervertrieb der von ihm in Verkehr gesetzten Waren nach ver-
schiedenen Lindern unterschiedlich regeln zu konnen, keinesfalls zum Wesen des
Zeichenrechts. (...) Zeichenrechtlichen Verbietungsanspriichen gegeniiber einem
Weitervertrieb der Ware steht vielmehr auch in diesen Fillen der auf den Schutz der
Herkunfts- und Garantiefunktion des Warenzeichnungsrechtes beschrinkte Zweck
des Zeichenrechtes sowie das Interesse des Wirtschaftsverkehrs an der freien Wei-
terverwendung der vom Zeicheninhaber selbst rechtmissig gekennzeichneten und in
Verkehr gebrachten Ware entgegen.» Der BGH fuhr dann noch fort, es kénne nicht
angehen, eine unterschiedliche rechtliche Einschédtzung anzunehmen, je nachdem, ob
das erstmalige Inverkehrbringen einer Ware im In- oder Ausland geschehen sei.

4.4. Von Adriano Vanzetti wurde im Jahre 1965 ein Aufsatz publiziert, der schon
1961 in italienischer Sprache erschienen war: «Funktion und Rechtsnatur der Mar-
ke» (GRUR 1965, Internationaler Teil, S. 128ff. und S. 185 ff.). Der Autor beschreibt
zunichst zwei (unvereinbare) Positionen im Markenrecht: «Auf der einen Seite steht
die Ansicht, (...) in den Bereich des Markenschutzes auch den eventuellen Suggestiv-
wert einzubeziehen, den die Marke auf Grund ihres figurativen oder Ideengehaltes
oder auf Grund der ‘iiberredenden’ Werbung besitzt. (...) Dieser Ansicht entspricht
auf der Ebene der juristischen Konstruktion eine Annédherung des Systems des Mar-
kenschutzes an das des Urheberrechts und des Patentrechts . . . (... ). Auf der ande-
ren Seite steht die Auffassung, die den Schutz der Marke auf den Bereich ihrer Un-
terscheidungsfunktion (funzione distintiva) beschrinken will. Der einzige in der
Marke geschiitzte Wert leitet sich nach dieser Auffassung aus dem Vertrauen der
Konsumenten ab, das sich auf die beim Erwerb und beim Verbrauch gemachten zu-
friedenstellenden Erfahrungen hinsichtlich Qualitidt und Preis griindet.» Der Autor
betont darauflhin, die relevante Funktion miisse aus der gesetzlichen Regelung her-
geleitet werden (a.a.0. S. 129). In den einschldgigen Normen der verschiedensten
Lander Europas fand er ausschliesslich Formulierungen, welche alleine die Unter-
scheidungsfunktion erwdhnten (a.a.O0. S. 133). Dabei steht fiir ihn die Herkunfts-
funktion im Vordergrund (a.a.O. S. 134). Demzufolge ist die rechtlich geschiitzte
Funktion der Marke, «ein Erzeugnis ... von dhnlichen auf dem Markt befindlichen
Erzeugnissen als von einer gleichbleibenden Produktionsquelle herstammend zu un-
terscheiden, wobei die Produktionsquelle dem Konsumenten auch unbekannt bleiben
kann».
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4.5. Alois Troller nahm 1967 nochmals eingehend zur Problematik Stellung
(GRUR 1967, Internationaler Teil, S. 261 ff.). In allgemeiner Hinsicht fiihrte er aus
(a.a.0. S. 265): «Das Recht kann nur das Sein der Marke schiitzen oder seine Wir-
kung schmilern oder gar aufheben; es vermag aber nicht, das Wesen der Marke, das
metarechtlich ist, zu dndern. Die wichtigste Aufgabe des Rechts besteht darin zu ver-
hindern, dass andere die Marke fiir ihre Waren ebenfalls verwenden, womit ihr We-
sensmerkmal, die Identifikation einer bestimmten Ware, ihr entzogen und damit ihre
Existenz vernichtet wird. Das Wort oder Bild ist dann nicht mehr mit einer einzelnen
Ware, sondern mit einer Warengattung verbunden. Dieser rechtliche Schutz des Mar-
keninhabers besteht darin, dass er Dritten untersagen kann, das Wort oder Bild mit
ihren Waren so in Verbindung zu bringen, dass die Abnehmer diese Einheit von Wort
oder Bild und Ware neben jener, die der Inhaber der Marke bewirkte oder bewirken
will, in ihrem Bewusstsein wahrnehmen. Zum Recht an der Marke hielt er sodann
fest (a.a.0. S.265ff.): «<Dem Inhaber der Marke steht vor allem das Recht zu, Dritten
die Benutzung der Marke zu untersagen. Die Parallele zum Recht aus dem Patent, am
Werk der Literatur und Kunst und am Muster oder Modell ist offensichtlich. Die Be-
rechtigten erhalten nicht ein Benutzungsrecht, das ihnen im Rahmen der Gewerbe-
freiheit ohnehin zusteht, sondern ein gegen jedermann wirkendes Ausschliesslich-
keitsrecht. (. . .) Wird der Verbrauch des Markenrechts im Inland aus einem auslan-
dischen Inverkehrbringen abgeleitet («Maja»-Urteil des Bundesgerichtshofes), so
wird damit eine Ausnahme vom sonst liickenlos anerkannten Territorialitdtsprinzip
eingefiihrt. Diese Ausnahme ist zu rechtfertigen. ( . . . ). Der Importeur vermag aus
seiner Leistung heraus nichts geltend zu machen, das dartite, dass die Marke auch
ihm zur Benutzung zustehen sollte. Hitte er die Ware im Inland gekauft, dann hétte
er den vom Markeninhaber geforderten Preis gezahlt und im Bereich von dessen na-
tionalem Herrschaftsrecht dieses abgegolten. (...) ... Gegengriinde sind also in einem
Sachverhalt zu suchen, der eine konkurrierende Rechtslage zur Herrschaft des Mar-
keninhabers rechtfertigen konnte. (...) ..., dass die Frage beantwortet werden muss,
ob es gerecht sei, das Recht des Markeninhabers zu schmilern, weil das Interesse der
Allgemeinheit dies rechtfertige. Die Allgemeinheit trigt zum Entstehen der Marke
und ihres Goodwills nichts bei. Zudem ist zu fragen, welches denn das schiitzens-
werte Interesse der Allgemeinheit sei. Handelt es sich um das Schaffen weiterer Ver-
kaufsstellen, um das Senken der Preise des Markenartikels usw.? Meines Wissens
wurden diese Antworten (recte: Fragen) noch nicht beantwortet. (...) Allgemein
glaubt man dadurch, dass man dem Inhaber der Marke die Verfiigung iiber das In-
verkehrbringen von Markenwaren, die im Ausland mit seiner Zustimmung auf den
Markt gekommen waren, entzieht, den freien Wettbewerb zu fordern. Ob diese Er-
hdhung des Marktanteils des umstrittenen Markenartikels den Wettbewerb fordere
und nicht vielmehr das Angebot und damit die Herstellung von Konkurrenzwaren im
gleichen Masse schmilere, wurde noch nicht untersucht. Erst wenn man dariiber Be-
scheid weiss, kann iiber dieses Argument weiter diskutiert werden. (...) Wenn man
das Problem zu Ende denkt, so muss man zugeben, dass ein expropriationsdhnlicher
Sachverhalt vorliegt.»

4.6. In einem am 17. Oktober 1967 gehaltenen Vortrag ging Friedrich-Karl Beier
auf die Problematik des Parallelimportes insbesondere auch unter Beriicksichtigung



115

der bis dahin entschiedenen Fille ein (GRUR 1968, Internationaler Teil, S. 8ff.): «So
lag es in der Tat in den meisten der bisher entschiedenen Fille: Mit der Markenver-
letzungsklage gegen den Parallelimporteur wurde das Ziel verfolgt, Einbriiche in das
inldndische Preisgefiige zu verhindern, vor allem, wenn es durch ein System vertika-
ler Preis- und Vertriebsbindung gesichert war. Dagegen sind spezifisch markenrecht-
liche Interessen - wie etwa die Sorge um den guten Ruf der Markenware - nur in sel-
tenen Fillen zu erkennen.» Der Vortragende stellte dann drei - in der Tat fiir das
Schicksal der Parallelimporte entscheidende - Fragen in den Raum (a.a.0. S. 9, mit
reichhaltigem Literaturhinweis): Welche Bedeutung hat die Lehre von der Erschop-
fung des Zeichenrechts? Was besagt das Territorialitdtsprinzip? Steht das Verbot von
Parallelimporten im Einklang oder im Widerspruch mit dem Zweck des Marken-
rechts, den Funktionen der Marke und den vom Markenrecht geschiitzten Interessen?
Zur Erschépfung des Zeichenrechts (a.a.0. S. 10): Beier weist speziell darauf hin,
dass in den ersten deutschen Entscheiden Anfang dieses Jahrhunderts die Erschop-
fung des Zeichenrechts mit dem Schutzzweck des Warenzeichnungsrechts, der Un-
terscheidungsfunktion, begriindet worden sei. Dieser Schutzzweck existiere in glei-
cher Weise im internationalen Handel, weshalb auch diesbeziiglich Erschopfung an-
zunehmen sei. Zum Territorialitédtsprinzip (a.a.0. S. 12): Der Vortragende weist
darauf hin, der Begriff stamme aus dem internationalen Privatrecht. Im wesentlichen
sage er aus, fiir den Schutz der Marke sei alleine das entsprechende nationale Recht
massgeblich und die Wirkung sei auf das entsprechende Gebiet beschrinkt. Zu weit
gehe es aber, fiir den Schutz der Marke auch in tatsachlicher Hinsicht nur die Ver-
hiltnisse im Inland zu beachten. Als Beispiel aus einem verwandten Rechtsgebiet
nennt er die Neuheitsfrage im Patentrecht, wo auslidndische Vorversffentlichungen
selbstverstdndlich beriicksichtigt wiirden. Zum Zweck des Markenrechts (a.a.O. S.
13): Nach rechtsvergleichenden Untersuchungen erkennt Beier trotz verschiedener
gesetzlicher Grundlagen eine iibereinstimmende Zweckbestimmung: «Die Marke ist
dazu bestimmt, die Waren eines Herstellers oder Héndlers von den Waren anderer zu
unterscheiden. Sie soll auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren aus einem be-
stimmten Unternehmen hinweisen. Das ausschliessliche Benutzungsrecht, das der
Gesetzgeber dem Markeninhaber einrdumt, halt sich im Rahmen dieser grundsétzli-
chen Zweckbestimmung der Marke: Es schiitzt den Markeninhaber nur gegen den
unlauteren Gebrauch seiner Marke fiir fremde Waren. Der Vortragende fiihrt weiter
aus, sicher konne nicht iibersehen werden, dass der Marke heutzutage auch eine Qua-
litdts- und eine Werbefunktion zukomme, d. h., sie diene als Hinweis auf eine Ware
bestimmter Art und Qualitét, und ihr wirtschaftlicher Wert beruhe vor allem auf ihrer
Attraktions- und Werbekraft. Wesentlich sei aber alleine, ob diese Funktionen auch
rechtlich geschiitzt wiirden. Hiefiir sei aber im wesentlichen das Wettbewerbsrecht
da. In seinen Schlussbemerkungen bringt Beier die Sache auf den Punkt (a.a.O. S.
17): «Die Marke ist kein Mittel zur Marktregulierung, sondern ein Herkunftszeichen.
Das ausschliessliche Markenrecht gewihrt kein Vertriebsmonopol, sondern nur die
Befugnis, eine besondere Form unlauteren Wettbewerbs, das Hervorrufen von Ver-
wechslungsgefahr, zu verhindern.»

4.7. In einer Abhandlung unter dem Titel «Die rechtlichen Funktionen des Wa-
renzeichens» kam Rolf Sack im Jahre 1972 zu folgenden abschliessenden Feststel-
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lungen (GRUR 1972, S. 402 ff. bzw. 445 ff.): «Das Warenzeichen hat eine Kenn-
zeichnungs- und Unterscheidungs-, eine Herkunfts-, eine Qualitits-, eine Werte-,
eine Monopol- und eine Wettbewerbsfunktion. Zeichenrechtlich geschiitzt sind die
Unterscheidungsfunktion, die abstrakte Herkunftsfunktion (in dem Sinne: Jedes Wa-
renzeichen stammt von irgendeinem bestimmten Zeicheninhaber) und die Monopol-
funktion im engeren Sinne, d. h., gegen jede Verletzung einer dieser Funktionen sieht
das Zeichenrecht Sanktionen vor. Die iibrigen Funktionen sind nach deutschem
Recht nur in einzelnen Ausstrahlungen gegen bestimmte Verletzungen und unter be-
stimmten Umstinden zeichenrechtlich oder ausserzeichenrechtlich unmittelbar oder
mittelbar geschiitzt.»

4.8. Im «CINZANO»-Urteil vom 2. Februar 1973 hielt der BGH an den Grundsit-
zen des «Maja»-Urteils fest (BGH 60 S. 185).

4.9. Die AIPPI-Landesgruppe der BRD hielt 1976 insbesondere zur Werbefunk-
tion folgendes fest (GRUR 1976, Internationaler Teil, S. 128): «... die sogenannte
Werbe- oder Suggestivfunktion, die von manchen sogar als die wirtschaftlich
wichtigste Funktion der Marke bezeichnet wird. In der Tat hat die Marke die Auf-
gabe, die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Ware zu lenken und sie dem
Kunden zu empfehlen. Sie ist eines der wichtigsten Werbemittel der modernen
Wirtschaft. Der Verbraucher, der mit der Markenware einmal zufrieden war, wird
durch die Marke daran erinnert, sie wieder zu kaufen. Die Marke dient somit durch
ihre Werbe- und Attraktionskraft der Gewinnung, Erhaltung und Erweiterung des
Kundenkreises. Trotz alledem ist die Werbefunktion keine begriffsnotwendige
Funktion der Marke. Nicht nur die unbenutzten, sondern auch zahllose der im Ver-
kehr benutzten Marken besitzen keine Anziehungs- oder Werbekraft. Diese beruht
vielmehr auf der Einprigsamkeit des Markenwertes oder Markenbildes, dem Um-
fange der Benutzung, dem guten Ruf der Markenware, der dafiir betriebenen Wer-
bung und auf anderen Faktoren, die mit dem Begriff der Marke unmittelbar nichts
zu tun haben und nicht bei allen Marken vorhanden sind. Zweifellos ist die Ent-
wicklung des Markenrechts in den letzten Jahrzehnten dahin verlaufen, dem Mar-
keninhaber nicht nur Schutz gegen Verwechslungsgefahr zu gewihren, sondern ihn
auch gegen die unlautere Ausnutzung und Beeintrichtigung des mit der Marke ver-
bundenen Werbewerts zu schiitzen. Es ist auch nicht zu bestreiten, dass der Schutz
des Goodwills der Marke eine legitime Aufgabe des Markenrechts ist, so dass kei-
ne systematischen Bedenken bestiinden, diesen Schutz nicht nur ausserhalb, son-
dern im Rahmen des Markenrechts zu gewihren. Das dndert aber nichts daran, dass
die Herkunftsfunktion die fiir das Markenrecht entscheidende Funktion der Marke
15t.»

4.10. In seinem Werk «Immaterialgiiterrecht» gab Alois Troller folgende Defini-
tion der Marke (Dritte Auflage, Band I, 1983, S.207): «Die Marke ist das im mensch-
lichen Bewusstsein mit einer bestimmten Ware oder mehreren bestimmten Waren
derart verbundene Zeichen, dass sein Erscheinen diese Waren oder Warenarten aus
der Gattung von Waren, denen sie zugehoren, absondert und sie derart von allen an-
deren gleichartigen Waren anderer Unternehmen unterscheidet (Herkunfts- und Indi-
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vidualisierungsfunktion).» Auf Seite 660 wiederholte Troller seine schon wiederge-
gebene Auffassung betreffend Rechtswidrigkeit von Parallelimporten.

4.11. In ihrem Werk «Marke und Verbraucher» (Weinheim 1989, Band II, S. 289)
stehen die Autorinnen Henning-Bodewig und Kur fiir die grundsitzliche Zulassig-
keit des Parallelimports ein, weil «das Zeichenrecht allein gegen Beeintriachtigungen
der Herkunftsfunktion schiitzt. Versteht man den Begriff der ‘Herkunftsfunktion’ in
weitem Sinne - was notwendig ist, um den Gegebenheiten des modernen Markenwe-
sens Rechnung tragen zu konnen -, so ist nach herrschender Meinung auch dann,
wenn ein Produkt nicht vom Markeninhaber selbst, sondern von einem mit diesem
verbundenen Konzernunternehmen oder von einem Lizenznehmer - jedenfalls aber
mit Zustimmung des Markeninhabers - im In- oder Ausland in Verkehr gesetzt wur-
de, dieselbe Herkunft im Rechtssinne gegeben; die Herkunftsfunktion des Zeichens
wird durch den Import solcher Waren nicht verletzt. Die gegenteilige Auffassung
wiirde darauf hinauslaufen, dem Markeninhaber die Moglichkeit zu gewidhren, mit
Hilfe des Markenrechts die nationalen Mirkte nach Belieben abzuschotten. Dies
wiirde seinen preis- und vertriebspolitischen Interessen, nicht aber dem rechtlich al-
lein geschiitzten Interesse an der Wahrung der Herkunftsfunktion, dienen.»

4.12. Ulrich Loewenheim befasste sich 1991 mit dem Thema «Warenzeichen,
freier Warenverkehr, Kartellrecht» (in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
in Deutschland, Festschrift zum hundertjahrigen Bestehen der Deutschen Vereini-
gung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band II,
S. 1051 ff.). Der Autor spricht zuerst den wesentlichen Unterschied zwischen den
tatsdchlichen und den rechtlich geschiitzten Funktionen des Warenzeichens an
(a.a.0. S. 1054 f.): «Unter den tatsdchlichen Funktionen werden alle diejenigen
Funktionen verstanden, die Warenzeichen rein tatséichlich im Wirtschaftsleben ent-
falten, die sich auf Grund empirischer Beobachtungen feststellen lassen. Bei den
rechtlich geschiitzten Funktionen handelt es sich dagegen um diejenigen (der tat-
sdchlichen) Funktionen, denen die Rechtsordnung ihren Schutz verleiht ... (...). Die
im Vordergrund stehende Herkunftsfunktion besagt, «dass Warenzeichen die mit ih-
nen gekennzeichneten Erzeugnisse nicht lediglich von anderen Erzeugnissen unter-
scheiden, sondern auch zum Ausdruck bringen, dass diese aus einer bestimmten Her-
kunftsquelle stammen. Das ist nun freilich nicht so zu verstehen, dass hier eine kon-
krete Hersteller- oder Hindlerangabe erfolgt (sog. konkrete Herkunftsfunktion).
Gemeint ist vielmehr, dass die Waren bzw. Dienstleistungen aus einer gleichbleiben-
den Herkunftsstitte stammen, ohne dass diese bekannt zu sein braucht (sog. abstrak-
te Herkunftsfunktion).» Mit den Worten des Europ#ischen Gerichtshofes geht es dar-
um, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentitit zu garantieren
(GRUR Int. 1979, 99/104; zit. bei Loewenheim, a.a.0., S. 1054). Dariiber hinaus
zieht der Verbraucher «aus der gleichbleibenden Herkunft der Ware einen Riick-
schluss auf deren Qualitit. Da der Zeicheninhaber normalerweise bestrebt ist, den
guten Ruf seines Zeichens und seiner Erzeugnisse aufrechtzuerhalten, kann der Ver-
braucher davon ausgehen, dass die Qualitit des Erzeugnisses sich in aller Regel nicht
verschlechtert. Diese Funktion wird meist als Qualitdtsfunktion, Vertrauensfunktion
oder Garantiefunktion bezeichnet. (...) Eine weitere tatsdchliche Funktion ist die
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Werbefunktion. Sie beschreibt die Tatsache, dass viele Warenzeichen einen Bekannt-
heitsgrad und eine Attraktionskraft aufweisen, die einen selbstiandigen Werbewert
darstellen und sich auch unabhéngig von den unter den Zeichen vertriebenen Er-
zeugnissen vermarkten ldsst. Franchising ist wohl das wichtigste Beispiel dafiir.»
Der rechtliche Schutz(umfang) héngt nach Loewenheim vom Verstiandnis des Wa-
renzeichens ab (a.a.O. S. 1056): «Hat es primir den Hinweis auf die Herkunftsquel-
le zum Gegenstand, der gegen die unzulédssige Inanspruchnahme durch Dritte zu
schiitzen ist, oder handelt es sich um einen selbstindigen Wirtschaftswert, der dem
Zeicheninhaber zugewiesen ist, und dessen umfassende Nutzung die Rechtsordnung
grundsitzlich sicherzustellen hat ... dhnlich wie dies bei den technischen Schutz-
rechten der Fall ist?» Loewenheim schliesst sich unumwunden der erstgenannten
Auffassung an, insbesondere unter Betonung dessen, es gehe nicht darum, ob der Ge-
setzgeber das tatsdchliche Erscheinungsbild der Marke dndern konne, entscheidend
sei vielmehr, welche der tatsidchlichen Erscheinungsformen eines Rechtsinstituts in
den Schutz der Rechtsordnung einbezogen werden sollen (a.a.O. S. 1061).

5. Die Botschaft (BBI 1991, I. Band, S. 1 ff:).

5.1. Im Hinblick auf den strittigen Problemkreis seien nachfolgend die wichtig-
sten relevanten Stellen der Botschaft zitiert.

5.2. Seite 14 f.

«124.3 Das Problem des Erschopfungsgrundsatzes

Zunichst sei kurz dargelegt, wie das Problem der internationalen Erschopfung des
Markenrechts aus schweizerischer Sicht, insbesondere im Lichte der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts, zu beurteilen ist. Wird die in der Schweiz durch Eintra-
gung geschiitzte Marke im Ausland auf der Ware angebracht, so ist diese Handlung
nach schweizerischem Markenrecht bedeutungslos. Dies folgt aus dem Prinzip der
Territorialitdt des Markenrechts, das der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu-
grunde liegt. Es ist demnach ohne Belang, ob die Anbringung des Zeichens im Aus-
land rechtmaissig erfolgt oder nicht. Sobald Importwaren auf schweizerisches Gebiet
und damit in die territoriale Schutzsphire der schweizerischen Markenrechtsordnung
gelangen, ist die im Ausland - vom Berechtigten oder Unberechtigten - angebrachte
Marke als ‘rechtswidrigerweise angebracht’ (Art. 24 Bst. ¢ MSchG) anzusehen, so-
fern der Markeninhaber nicht die Zustimmung zu ihrer Verwendung auf schweizeri-
schem Gebiet erteilt hat. Der Markeninhaber hat nun aber in gewissen Fillen das In-
verkehrbringen importierter Waren in der Schweiz, die von ihm selbst oder von ei-
nem mit ihm eng verbundenen Unternehmen im Ausland in Verkehr gesetzt wurden,
gleichwohl zu dulden. Der Grund dafiir ist jedoch nicht die Erschopfung des schwei-
zerischen Markenrechts. Vielmehr verneint das Bundesgericht in diesen Fillen die
Verletzung des Markenrechts, weil die Abnehmer nicht iiber die betriebliche Her-
kunft der Waren getduscht werden konnen (Art. 24 Bst. a MSchG); dies trifft bei-
spielsweise dann zu, wenn ausldndische Konzernwaren mit irgendeinem Unterneh-
men des betreffenden Konzerns in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Er-
schopfung des Markenrechts stellt sich demnach gar nicht (vgl. dazu A. Troller,
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Immaterialgiiterrecht, Bd. I, 3. A., S. 660 und 767; die Tduschungsgefahr ist ver-
neint worden in BGE 84 IV 119 - Saba, 86 II 270 Philips, dagegen bejaht worden in
BGE 78 11 164 - Lux, 89 II 96 - Columbia, ferner zuletzt in BGE 105 II 49 - Omo).
Die Studienkommission hat es einhellig abgelehnt, im Vorentwurf in irgendeiner
Form die internationale Erschépfung des Markenrechts zu regeln. Trotzdem wurde
den Vernehmlassungsadressaten die Frage unterbreitet, ob - als Beitrag zur Sicher-
stellung eines mdoglichst ungehinderten Warenverkehrs innerhalb Europas - die Er-
schopfung des Markenrechts zumindest fiir den Fall vorzusehen sei, dass die betref-
fenden Waren im EFTA- oder im EG-Raum in Verkehr gebracht wurden. Wihrend
die Mehrheit der antwortenden Kantone sich fiir die Aufnahme einer entsprechenden
Bestimmung im kiinftigen Markenschutzgesetz ausgesprochen hat, optiert die Mehr-
zahl der Parteien und Interessenverbiande dagegen. Letztere begriinden ihre Haltung
insbesondere damit, dass die zuletzt verdffentlichten Texte zu einem neuen Marken-
system der EG (die bereits verabschiedete Richtlinie zur Angleichung der einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften sowie die Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke)
ausdriicklich eine auf den EG-Raum beschrinkte Erschopfung des Markenrechts
vorsehen und dass im iibrigen die Gesetzgebungen unserer Nachbarldnder ebenfalls
keine derartige Vorschrift enthalten. Um den Umstinden des Einzelfalles Rechnung
tragen zu konnen, sprechen sich die Gegner einer gesetzlichen Fixierung des Er-
schopfungsprinzips fiir eine Fortfithrung der bisherigen Bundesgerichtspraxis aus.
Diese anerkennt zwar die internationale Erschopfung nicht, ldsst aber gleichwohl
Parallelimporte im Einzelfall zu, insbesondere dort, wo staatsvertragliche Regelun-
gen zu beachten sind, sofern das schweizerische Publikum dadurch nicht getduscht
wird. Die in der Vernehmlassung gegen die Verankerung des Erschopfungsprinzips
erhobenen Einwinde erscheinen begriindet . . . » .

53.8.19

«Artikel 1 Begriff und Grundsatz

Der Markenbegriff des Entwurfs geht von der Unterscheidungs- und Herkunfts-
funktion der Marke aus. Dies bedeutet eine Abkehr vom VE 1968, welcher der Mar-
ke einzig Individualisierungsfunktion zubilligen wollte. Nach Absatz 1 dient dem-
nach die Marke dazu, Waren oder - neu - Dienstleistungen eines Unternehmens von
solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Damit ist aber auch gesagt, dass al-
le mit der nimlichen Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, soweit
diese gleich oder gleichartig sind (vgl. dazu Art. 3), aus demselben Betrieb (oder aus
einem von mehreren wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Betrieben) stam-
men. Ihre Bedeutung als betrieblichen Herkunftshinweis hat die Marke zwar im Lau-
fe der Zeit teilweise eingebiisst, die Herkunftsfunktion als solche geniesst jedoch
nach wie vor rechtlichen Schutz. Daneben hat die Marke noch andere Funktionen;
vorweg zu nennen sind die Garantie einer gleichbleibenden Qualitit sowie die Wer-
bewirkung. Diese weiteren Funktionen sind jedoch primér Skonomischer Natur und
als solche nicht selbstindig geschiitzt. Im Verhiltnis zur Unterscheidungs- und Her-
kunftsfunktion haben sie, unter dem Aspekt des Markenrechts betrachtet, rein akzes-
sorischen Charakter.»
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54.8.21

«Artikel 3 Relative Ausschlussgriinde

In Absatz 1 wird - wie {ibrigens auch in den Texten zum kiinftigen EG-Markensy-
stem (Richtlinie, Verordnungsentwurf) - zwischen den beiden folgenden Fillen un-
terschieden:

Buchstabe a legt fest, dass ein Zeichen, das mit einer &dlteren Marke identisch und
fiir die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, von vornherein vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen ist, also ohne Riicksicht darauf, ob im konkreten Fall eine
Verwechslungsgefahr besteht oder nicht. Diese Vorschrift stdrkt in erster Linie die
Rechtsstellung des Markeninhabers. Sind einerseits die Marken und andererseits die
Waren oder Dienstleistungen identisch, so braucht demnach der Inhaber der #lteren
Marke - anders als nach geltendem Recht (Art. 24 MSchG) - nicht darzutun, dass das
Publikum iiber die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen getduscht
wird. Er kann sich in einem solchen Fall ohne Nachweis einer Tduschungsgefahr ge-
gen Handlungen zur Wehr setzen, die sein Markenrecht verletzen. Von praktischer
Bedeutung ist diese Regelung vor allem im internationalen Warenverkehr (vgl. Ziff.
124.3; BGE 105 1I 53 E. b) sowie dann, wenn unrechtmissig gekennzeichnete Er-
zeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch iiber den wahren Sachverhalt aufgeklirt
werden.»

5.5.8.26

«222.15 Inhalt des Markenrechts

Art. 13 Im allgemeinen

(...) Buchstabe e bringt demgegeniiber eine Neuerung: Das Bundesgericht hat bis-
her in stindiger Praxis daran festgehalten, dass das MSchG nur Schutz bietet bei
markenmissigem Gebrauch eines Zeichens; demnach kann das Markenrecht eines
anderen nur verletzen, wer sein Zeichen markenméssig beniitzt (BGE 11311 75E. 2).
Dies soll sich nun dndern. Nach neuem Recht wird der Markeninhaber gegen jeden
kennzeichenmaissigen Gebrauch seines Zeichens im geschiftlichen Verkehr vorge-
hen konnen; dazu gehort nicht nur die Verwendung auf Geschéftspapieren, in der
Werbung usw., sondern auch als Firma, Enseigne oder sonst als Geschéftsbezeich-
nung. (...)»

5.6.S.58f1.

«52 Verhdltnis zur Entwicklung in der Europdischen Gemeinschaft (EG)

Das im Entstehen begriffene Markenrechtssystem der EG beruht zur Hauptsache
auf den beiden folgenden Rechtsgrundlagen:

1. Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken ... (...)

2. Verordnung des Rates {iber die Gemeinschaftsmarke ... (...).

Bei folgenden grundsatzlichen Fragen enthilt der Entwurf Regelungen, die nicht
mit dem EG-Verordnungsvorschlag konform sind:

()

-Verzicht auf eine besondere Bestimmung iiber die Erschopfung des Marken-
rechts (vgl. dazu die Erlduterungen unter Ziff. 124.3): Artikel 11 Absatz 1 des Ver-
ordnungsvorschlages zur Gemeinschaftsmarke lautet wie folgt: ‘Die Gemeinschafts-
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marke gewihrt jhrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Mar-
ke fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustim-
mung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.’

Eine analoge Regelung sieht Artikel 7 der EG-Harmonisierungsrichtlinie vor. (...).
Vergleicht man diese Regelung mit dem vorliegenden Entwurf und der bisherigen
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu diesem Problem, so stellt man folgendes
fest: Zwar fehlt im Entwurf eine ausdriickliche Bestimmung iiber die Erschopfung
des Markenrechts; fiihrt jedoch das Bundesgericht seine Praxis auch unter der Herr-
schaft des neuen Gesetzes fort und geht es vom Grundsatz einer auf die Schweiz be-
schriankten Erschopfung aus, so wird der Inhaber einer schweizerischen Marke auch
weiterhin anderen deren Gebrauch fiir Waren verbieten konnen, die - mit oder ohne
seine Zustimmung - ausserhalb der Schweiz in Verkehr gesetzt wurden. Dieser Ab-
wehranspruch wird nach neuem Recht freilich ein absoluter und daher nicht mehr
von der Existenz einer Tduschungsgefahr beziiglich der betrieblichen Herkunft der
Waren abhingig sein (jedenfalls insoweit, als Marken und Waren identisch sind; vgl.
Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. a E/MSchG). Geht man somit von der
Pramisse einer Weiterfithrung der bisherigen Bundesgerichtspraxis aus, so entspricht
die Rechtssituation, die der Entwurf fiir das Gebiet der Schweiz schafft, den obener-
wihnten EG-Normen in bezug auf das Gebiet der Gemeinschaft., (...).»

6. Die Auslegung:

Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, fiir die es nach Wortlaut
oder Auslegung eine Bestimmung enthilt (Art. 1 Abs. 1 ZGB). «Der Wortlaut ist
stets nur der unvollkommene Ausdruck des wiederzugebenden gesetzgeberischen
Gedankens» (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, N. 132 zu Art. 1 ZGB). «Das Gesetz
muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d. h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und
den ihm zugrunde liegenden Wertungen ausgelegt werden. Eine historisch orientier-
te Auslegung ist daher fiir sich allein nicht entscheidend. Die Materialien fallen nach
der Rechtsprechung nur dann ins Gewicht, wenn sie angesichts einer unklaren ge-
setzlichen Bestimmung eine klare Anwort geben . . . Indessen ist nicht zu verkennen,
dass allein die an den Materialien orientierte Auslegung die Regelungsabsicht des
Gesetzgebers aufzuzeigen vermag. Diese Regelungsabsicht aber und die vom Ge-
setzgeber in Verfolgung dieser Absicht erkennbar getroffenen Wertentscheidungen
bleiben fiir den Richter verbindliche Richtschnur ...» (BGE 114 Ia 196).

7. Der Entscheid:

a) Dass eine Auslegung und damit eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Ma-
terie notig ist, kann ernsthaft nicht bezweifelt werden. Ein Subsumtionsautomatis-
mus besteht nicht. Die einschlidgigen Normen sind vielmehr nach ihrem Sinn und
Zweck zu hinterfragen. Wenn es in Art. 13 Abs. 2 MSchG heisst: «<Der Markeninha-
ber kann andern verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das gemiss Artikel 3 Absatz
1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist» und wenn letztere Bestimmung besagt,
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ausgeschlossen seien Zeichen, die mit einer dlteren Marke identisch sind, so taucht
unwillkiirlich die Frage auf, was denn die jiingere Marke sei. Bedient sich «der An-
dere» der geschiitzten Marke, um beispielsweise von ihm selber hergestellte gleiche
Waren damit zu kennzeichnen, so kann ohne weiteres von einer zweiten, jlingeren
Marke gesprochen werden (insbesondere auch unter Beriicksichtigung der Legalde-
finition von Art. 1 Abs. 1 MSchG). Diesbeziiglich liegt denn auch der idealtypische
Fall des Tatbestandes von Art. 13 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 lit. 2 MSchG vor.
Stammt hingegen die Ware vom Markeninhaber selber, so gibt der Gesetzeswortlaut
keine schliissige Antwort, ob die Marke, wenn sie vom «Anderen» im Zusammen-
hang mit dieser Ware verwendet wird, als «jiingere» qualifiziert werden darf. Hier
tangiert man schon das Gebiet des Territorialititsgrundsatzes. Dieser - wie auch das
(nationale und internationale) Erschipfungsprinzip -haben keine explizite gesetzli-
che Regelung erfahren, kénnen also nicht einfach einem «klaren Wortlaut» entnom-
men werden, machen mithin eine Auslegungstitigkeit notig, zumal sie als solche
vollig unangefochten sind und bei der Frage der Parallelimporte eine zentrale Rolle
spielen. Eine Auslegung ist schliesslich auch unumginglich angesichts der offen-
sichtlichen Widerspriiche der bundesritlichen Botschaft. Dazu gleich nachstehend.

b) Wie unter Ziff. 6 oben dargelegt, kann es bei der Rechtsanwendung - insbeson-
dere bei der Auslegung - nie darum gehen, den Materialien eine weisungséhnliche
Wirkung zukommen zu lassen. Massgebend ist der Gesetzeswortlaut, und zwar des-
sen Sinn und Zweck. Sind die Materialien gesamthaft gesehen aber sogar unklar,
konnen sie nur in sehr vermindertem Masse Beachtung finden. Dem Inhalt der Bot-
schaft (vgl. Ziff. 5 oben) kann zumindest eine klare Botschaft entnommen werden:
Eine explizite Regelung der markenrechtlichen Aspekte des Parallelimports sollte
unterbleiben. Das Problem sei durch die Rechtsprechung zu 16sen (und zwar im Sin-
ne der bisherigen Bundesgerichtspraxis; Botschaft S. 15). In unlésbarem Wider-
spruch hiezu stehen dann aber die Stellen, wo gesagt wird, der Wegfall des Merkmals
der «Verwechslungsgefahr» in Art. 3 lit. a MSchG habe praktische Bedeutung im in-
ternationalen Warenverkehr (Botschaft S. 21), ja fiihre sogar zu einem Abwehran-
spruch gegen die Einfuhr von (mit der Marke versehenen) im Ausland in Verkehr ge-
setzten Waren (Botschaft S. 60). In der parlamentarischen Beratung wies dann wie-
derum Bundesrat Koller darauf hin, man habe keine Regelung betreffend
Erschopfung des Markenrechts getroffen, davon ausgehend, die bisherige Bundesge-
richtspraxis werde fortgefiihrt, welche Parallelimporte grundsitzlich zulasse (Amtl
Bulletin SR 1992 S. 23).

c) Eine Wiirdigung der bisherigen Rechtsprechung, die Beriicksichtigung auch in-
ternationaler Beitrége, die Beachtung von Sinn und Zweck des Markenschutzes las-
sen - auch unter Berticksichtigung der verschiedenen speziell das revidierte Gesetz
behandeinden Beitrige (statt vieler Rauber in AJP 5/93 S. 537 ff.; David in SJZ 1993
S. 109 ff.) - nur den Schluss dazu, dass Parallelimporte grundsitzlich zulédssig sind.

ca) Die nationale Erschopfung (oder Konsumtion) der immaterialgiiterrechtlichen
Befugnisse wird seit jeher ohne spezielle gesetzliche Regelung als selbstverstdndli-
che Rechtsfolge von Verdusserungshandlungen des Rechtstrigers angesehen (vgl.
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Troller, a.a.0., Band II, S. 764). Der Schweizer Markeninhaber, welcher seine Mar-
kenartikel hier verkauft, kann also beispielsweise den Weiterverkauf nicht gestiitzt
auf sein Recht an der Marke verhindern. Es ist in der heutigen Zeit angesichts des
sich stindig vertiefenden und von der Wirtschaft gewiinschten freien internationalen
Handels und weltweit produzierender, nationale Beschrankungen hinter sich lassen-
der Gesellschaften nicht einzusehen, warum das Inverkehrbringen jenseits der Gren-
ze durch den Markeninhaber vollig bedeutungslos fiir die hiesige Rechtssituation
sein soll, das entsprechende Verhalten diesseits aber zu einem Rechtsverlust fiihrt.
Das - letztlich sowieso nicht exakt definierbare - Territorialitdtsprinzip jedenfalls
fordert die unterschiedliche Behandlung keineswegs (vgl. auch Eugen Marbach, Der
Stellenwert auslidndischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Mar-
kenrechte, in: Die Schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Beziigen,
Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1988, Bern 1988, S. 332). Selbst die Auf-
listung Trollers iiber die konkrete Bedeutung des Prinzips ladsst diesen Schluss nicht
zu (a.a.0., Band 1, S. 138). Beim Territorialitdtsprinzip geht es im wesentlichen al-
leine darum, dass jedes Land das Entstehen, den Inhalt und den Umfang von Aus-
schliesslichkeitsrechten selbstédndig, d. h. unabhingig von anderen Rechtsordnungen
regelt. Welche Sachverhalte die entsprechende Rechtsordnung aber als relevant be-
trachtet, ist damit nicht entschieden. Die Rechtsprechung hat denn auch im Bereich
des Markenrechts ausldndische Sachverhalte durchaus mitberiicksichtigt (vgl. die
von Marbach erwihnten Beispiele, a.a.0., S. 319 ff.; vgl. auch die Ausfiihrungen von
Beier, oben, unter Ziff. 4.6). In der Tat ist nicht einzusehen, wieso die Inverkehrbrin-
gung eines Markenartikels im Ausland nicht auch zu einer Erschopfung fiihren soll.
Die Begriindung Trollers fiir die Gegenmeinung (vgl. oben Ziff. 4.2) iiberzeugt nicht.
Mit dem Markenschutz wird eben gerade nicht ein geschaffener, 6konomisch ver-
wertbarer Wert geschiitzt, sondern ein Hilfsmittel bei der Vermarktung von Waren
oder Dienstleistungen. Schiitzt das Gesetz mithin nicht den Wert der Marke, kann
dieser bzw. dessen Abgeltung durch den Kédufer auch nicht als Argument ins Feld ge-
filhrt werden, um externe Sachverhalte zu negieren. Ganz abgesehen davon kann
heutzutage bei der sehr oft international (TV, Radio, Zeitungen, Zeitschriften, neue
Kommunikationsmittel) fiir die gleiche in verschiedenen Lindern geschiitzte Marke
betriebenen Werbung kaum mehr von unterschiedlichen Goodwill-Werten gespro-
chen werden, welche deshalb national abzugelten wiren. Es finden sich wohl heute
auch kaum ernstzunehmende Stimmen, die behaupten wollten, selektive Vertriebssy-
steme wiirden geschaffen, um dem Markeninhaber zu ermoglichen, die national ver-
schiedenen Goodwill-Werte besser erhiltlich machen zu kénnen. Wenn Troller von
einem expropriationsgdhnlichen Sachverhalt spricht (vgl. Ziff. 4.5 oben), so vermengt
er den (allenfall sogar hohen) Wert, welchen eine Marke haben kann, der aber vom
Markenrecht nicht geschiitzt wird, mit dem markenrechtlichen Schutz, der (im we-
sentlichen) alleine der Unterscheidungs- bzw. Herkunftsfunktion zukommt (vgl.
Ziff. 5.3 oben).

Somit kann festgehalten werden: Dem Inhaber einer in der Schweiz geschiitzten
Marke steht es frei, diese im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu verwen-
den, wann und wo er dies will. Verwendet er sie aber, idealtypisch durch Anbieten
von Waren, welche die Marke tragen, so erloschen diesbeziiglich seine marken-
rechtlichen Schutzrechte, ungeachtet dessen, wo dieses Inverkehrbringen erfolgt (in
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diesem Sinne oben Ziff. 4.3; 4.4; 4.6; 4.9; 4.11; 4.12). Sonderfille wie Verdnderung
der Originalware wiren speziell zu untersuchen. Generell aber erfolgt der weitere
Rechtsschutz grundsitzlich nur - aber immerhin - durch das Wettbewerbsrecht
(UWGQ@), das einen wirksamen Schutz gegen Tiuschungshandlungen, Irrefiihrungen,
unlautere Anlehnungen oder Bezugnahmen usw. bietet. Diese Konsequenz er-
scheint auch schliissig. Mit dem Markenbegriff gemiss Art. 1 MSchG (oben Ziff.
5.3.) wird die Marke als Instrument des Wettbewerbs gesehen, rechtlich besonders
geschiitzt, damit der Wirtschaftsteilnehmer seine Waren und Dienstleistungen in
identifizierbarer Weise vermarkten kann. Der Unterschied zu anderen Immaterial-
giiterrechten (Urheber-, Muster-, Modell-, Patentrecht) ist evident. Dort wird eine
qualifizierte schopferische oder die Technik bereichernde Leistung im Hinblick auf
die dkonomische Verwertung geschiitzt, hier ein Vermarktungsinstrument, das nicht
um seiner selbst, sondern im Hinblick auf einen geordneten, fairen Wettbewerb ge-
schiitzt wird.

Die Rechtslage im EG-Recht beriihrt das schweizerische Recht nicht. (...). Die
Richtlinie des Rates von 1988 enthilt eigene Vorschriften betreffend die Erschopfung
im Raume des gemeinsamen Marktes. Wie es sich mit dem Verhéltnis EG bzw. EU zu
anderen Lindern oder Wirtschaftsgemeinschaften verhilt, kann dahingestellt bleiben.
Vergleiche mit dem Schweizer Recht sind nicht ohne weiteres moglich, da der hiesi-
ge Gesetzgeber ausdriicklich darauf verzichtet hat, die Parallelimporte gesetzlich zu
regeln, wihrend die Richtlinie wie erwihnt - entsprechende Vorschriften enthilt.

cb) Selbst wenn nur von nationaler Erschopfung ausgegangen wiirde, resultierte
dasselbe Ergebnis: Der Gesetzgeber hat in den Materialien (immer im vorliegenden
Zusammenhang) zwei klare Aussagen gemacht. Zum einen wurde ausdriicklich
festgehalten, das (erkannte) Problem des Parallelimports werde nicht speziell gere-
gelt, vielmehr der (bewihrten) Rechtsprechung iiberlassen, welche Parallelimporte
zulasse, sofern das Publikum nicht getduscht werde (oben Ziff. 5.2; Bundesrat Kol-
ler a.a.0.). Zum andern wurde ebenso klar gesagt, dass der Tatbestand von Art. 3 lit.
a MSchG auch erfiillt werden kann, wenn keine Verwechslungen drohen. Uber die-
se Regelungsabsichten kann man nicht einfach hinweggehen, ausser eine dieser
Grundsitze zur Konvergenz bringende Auslegung sei schlechterdings nicht mog-
lich. Es wurde schon angedeutet: Der idealtypische Anwendungsfall einer Marken-
rechtsverletzung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 lit. a MSchG
liegt vor, wenn ein nichtberechtigter Dritter die geschiitzte Marke auf seiner Ware
bzw. fiir seine Dienstleistung verwendet. Dass in diesen Fillen die Verwechslungs-
gefahr wohl immer gegeben ist, sei nur angemerkt. Gedacht war also an krasse,
klassische Markenpiraterie, wie sie jeder Tourist, der in Fernost war, stolz in Form
von T-Shirts, Brillen, Uhren usw. herumzeigt. In diesen Fillen liegt auch ohne wei-
teres eine «jiingere» Marke vor, da der Pirat das Zeichen auf seiner Ware anbringt
bzw. in ihrem Zusammenhang verwendet und damit eine Konkurrenzsituation zur
Marke des Geschidigten schafft, also einen Dualismus. Anders die Situation beim
Parallelimport. Der Parallelimporteur ist kein Pirat; er vertreibt Originalware, die
irgendwo im Ausland mit Genehmigung oder Duldung des hiesigen Markeninha-
bers in Verkehr gebracht wurde. Um in diesem Fall von «ilterer» und «jiingerer»
Marke sprechen zu konnen, also von zwei Marken, muss man wieder das Territo-
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rialitdtsprinzip im absolut gesetzten Verstidndnis von Troller zu Hilfe nehmen. Die
im Ausland verwendete Marke wird - trotz Gleichheit mit der inlédndischen - als et-
was anderes betrachtet, und wenn die entsprechende Ware in die Schweiz kommt,
so wird ihre Marke als neue und damit natiirlich als «jiingere» angesehen, welche
der «ilteren» weichen muss. Die angesprochene und angestrebte Konvergenz be-
steht nun darin, dass auf Grund der eindeutigen Signale der Botschaft und der wich-
tigen Ausserung von Bundesrat Koller im Parlament vom Territorialitdtsprinzip der
strengen Art zumindest soweit abgewichen wird, als die mit Billigung des hiesigen
Markeninhabers im Ausland gebrauchte identische Marke - sofern die entsprechen-
de Ware in die Schweiz kommt - nicht als «jiingere, sondern als gleich alte betrach-
tet wird, womit ein Kriterium von Art. 3 lit. a MSchG nicht erfiillt ist, ergo auch kei-
ne Markenrechtsverletzung vorliegt (so auch Bieri-Gut, Rechtsprobleme beim Ab-
satz auf grauen Mirkten, Ziirich 1994, S. 265). Dann bestiinde hinsichtlich der
Behandlung von Parallelimporten tatsichlich eine Liicke im MSchG, welche auszu-
fiillen wire, sinnvollerweise gemdiss der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung, also ganz im Sinne der Botschaft (Bieri-Gut, a.a.0.). Dem entgegenhalten
koénnte man den Umstand dass in der Botschaft zweimal konkret auf die fiir die
Zuldssigkeit des Parallelimports verhangnisvollen Folgen des Wegfalles des Merk-
mals der Verwechslungsgefahr hingewiesen wird (oben Ziff. 5.4 etwas unklar, oben
Ziff 5.6 klar). Die Auslegung obliegt aber dem Richter und nicht den Materialien.
Er hat alle Aspekte zu wigen und zu werten. Dabei muss er auch das Vertrauen des
Parlaments einerseits (als unmittelbarer Gesetzgeber) und des Volks andererseits
(Moglichkeit des Referendums) in Betracht ziehen. Hierbei fallen die deutlichen
Aussagen betreffend auch weiterhin bestehender grundsétzlicher Zuldssigkeit von
Parallelimporten und betreffend Verzicht auf die Verwechslungsgefahr stirker ins
Gewicht als die zitierten Stellen hinsichtlich der Konsequenzen des Verzichts auf
besagtes Merkmal. Zudem greift die Botschaft bei letzteren auch schon eher in die
eigentlich dem Richter zukommende Tétigkeit ein, diskutiert sie doch Konsequen-
zen einer bestimmten Regelung, anstatt eindeutige Ausfiihrungen dariiber zu ma-
chen, was die konkreten Motive fiir eine bestimmte Formulierung einer Rechtsnorm
waren. Auch dies schmélert ihr Gewicht.

cc) Ohne dies abschliessend beurteilen zu miissen, stellt sich im weiteren die
Frage, ob nicht wegen der Funktion der Marke die markenrechtliche Relevanz von
Parallelimporten tiberhaupt verneint werden muss. Mit Art. 1 Abs. 1 MSchG wird
klargestellt, dass die zentrale Bedeutung der Marke in ihrer Unterscheidungs- und
Herkunftsfunktion liegt. Die weiteren denkbaren Funktionen sind nicht selbstindig
geschiitzt, haben also rein akzessorischen Charakter (oben Ziff. 5.3). Mit dem
Parallelimport wird der durch ihre Hauptfunktion definierte Kemnbereich der
geschiitzten Marke nicht beriihrt. Der vermittelte Eindruck, die Ware sei mit
Billigung des hiesigen Markeninhabers in Verkehr gesetzt worden, ist korrekt.
Folglich ldsst sich die Auffassung vertreten, Parallelimporte hitten zwar mit
Marken, genauer mit Markenartikeln, etwas zu tun, nicht aber mit dem
Markenrecht. Der Rechtsschutz wire alleine iiber das Wettbewerbsrecht (UWG) zu
suchen.
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d) Somit ist zusammenfassend festzuhalten: Der Parallelimport verletzt
grundsdizlich keine Markenrechte. Ein rechtswidriges Verhalten kann nur bei Vorlie-
gen besonderer Umstidnde angenommen werden, insbesondere wo durch entspre-
chende Handlungsweisen Tduschungsgefahren hervorgerufen werden.»

PS. Es verdient erwihnt zu werden, dass das Handelsgericht diesen Entscheid
nicht nur sehr prompt in den Blittern fiir Ziircher Rechtsprechung verdffentlichte,
sondern ihn dariiber hinaus auch in recht ungewohnlicher Art bereits am 12. Juli
1994 den Medien zuginglich machte und nochmals betonte, dass Parallelimporte
grundsitzlich keine Markenrechte verletzten; ein rechtswidriges Verhalten kénne nur
bei Vorliegen besonderer Umstédnde angenommen werden, insbesondere wo durch
entsprechende Handlungsweisen Tauschungsgefahren hervorgerufen werden. Damit
soll offenbar signalisiert werden, dass man das Handelsgericht in Zukunft mit Mass-
nahmebegehren wegen Parallelimporten verschonen moge.

L.D.

Art. 3Abs. 1lita, Art. 13 MSchG - «<NIKON»

— Auch dem neuen Markenschutzgesetz liegt das Territorialitdtsprinzip zugrunde.

— Der Gesetzeswortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist kaum auf Parallelim-
porte zugeschnitten, und es ist nicht auszuschliessen, dass die gegenteiligen
Ausfiihrungen in der Botschaft auf einem Versehen beruhen.

— Parallelimporte sind auch nach dem heutigen Recht nur insoweit zu untersa-
gen, als das Publikum iiber die betriebliche Herkunft der Ware getduscht wer-
den konnte.

— Le nouveau droir des marques est aussi fondé sur le principe de la territoria-
lité.

— L'article 3 alinéa 1 lettre a LPM n’est guére congu pour viser les importations
paralléles et on ne peut pas exclure que les propos en sens contraire dans le
message soient le fruit d’une inadvertance.

— En droit positif, les importations paralléles peuvent étre interdites seulement
si elles risquent d’induire le public en erreur sur la provenance de la mar-
chandise.

Massnahmeentscheid Pris. HGer SG vom 29. Juni 1994
Die Gesuchstellerin stellt in Japan Fotokameras her, die sie unter ihrer Marke

NIKON in Verkehr bringt. Sie ist ferner als Holdinggesellschaft tdtig und verfiigt
weltweit liber Tochtergesellschaften. In der Schweiz erfolgt der Vertrieb dieser
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Kameras iiber die Tochtergesellschaft der Gesuchstellerin in Kiisnacht. Diese belie-
fert ihrerseits den Fotofachhandel sowie Berufsfotografen.

Die Gesuchsgegnerin betreibt Handel mit Konsumgiitern aller Art, insbesondere
mit Fotoartikeln. Sie wirbt bei Interessenten regelmaissig mit schriftlichen Angebo-
ten. In der Weihnachtspreisliste 1993 und der Osterpreisliste 1994/1 wurden ver-
schiedene NIKON-Fotokameras und NIKON-Kompaktkameras sowie NIKON-Zu-
behorteile aufgefiihrt, die in der Folge auch an Besteller ausgeliefert wurden. Dabei
handelte es sich um von der Gesuchstellerin urspriinglich nach Osterreich exportier-
te Kameras, Kompaktkameras und Blitzgerite sowie um nach China gelieferte Ob-
jektive. Die Gesuchsgegnerin gibt mit den von ihr verkauften Apparaten eine fiir 12
Monate giiltige Garantiekarte ab; sie verfiigt iiber einen eigenen Reparaturservice
und die entsprechenden Ersatzteile.

Mit Begehren um Erlass einer vorsorglichen Massnahme vom 8. April 1994 ver-
langte die Gesuchstellerin u.a. ein Verbot, ohne ihre Zustimmung Fotokameras und
Zubehor der Marke NIKON, welche im Ausland auf den Graumarkt beschafft wor-
den seien, in die Schweiz einzufiihren und zu verkaufen. Das mit dem Gesuch ver-
bundene Begehren um Erlass einer superprovisorischen Verfiigung wurde vom Han-
delsgerichtspriasidenten mit der Begriindung abgewiesen, dass eine Dringlichkeit
nicht dargetan sei. Am 24. Mai 1994 fand eine miindliche Verhandlung statt.

Aus den Erwdgungen des Handelsgerichtsprisidenten:

1. Das vorliegende Gesuch stiitzt sich auf das Markenschutzgesetz. Die ortliche
Zustandigkeit des Handelsgerichtsprisidenten ist gemass Art. 58 Abs. 1 MSchG ge-
geben, da die Gesuchsgegnerin ihren Sitz im Kanton St. Gallen hat. Die sachliche
Zustiandigkeit ergibt sich aus Art. 15 Abs. 1 lit. ¢ i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a ZPO.

Nach Art. 59 Abs. 1 MSchG hat der Richter vorsorgliche Massnahmen anzuord-
nen, wenn die Gesuchstellerin eine Verletzung des Markenrechts und einen daraus
entstehenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft machen kann.
Das Vorliegen beider Voraussetzungen wird von der Gesuchsgegnerin bestritten.

2. Die Gesuchstellerin vertritt die Auffassung, dass sie als Inhaberin der in der
Schweiz eingetragenen Marke Nikon der Gesuchsgegnerin untersagen konne, im
Ausland erworbene (Original)apparate mit der Marke Nikon in die Schweiz einzu-
fiihren und hier unter Umgehung des Nikon-Vertriebsnetzes in den Verkehr zu brin-
gen. Es geht somit im vorliegenden Fall um die markenrechtliche Zuléssigkeit sog.
Parallelimporte, d.h. der Einfuhr von Markenartikeln, die ochne Zustimmung des In-
habers der inlidndischen Marke aus einem Drittland erfolgt, wo die betreffende Ware
vom Markeninhaber selbst oder jedenfalls mit seiner Billigung in den Verkehr ge-
bracht worden ist (Marianne Bieri-Gut, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen
Mirkten, Ziircher Diss., Ziirich 1994, S. 11; Robert G. Briner, Parallelimporte, in:
Marke und Marketing, Bern 1990, S. 236; Georg Rauber, Das neue Markenrecht:
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Mittel gegen Parallelimporte?, in AJP/PJA 1993 S. 537; August Rosenkranz,
Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz, in SZW/RSDA 1994, S. 120).

a) Die Gesuchstellerin beruft sich auf Art. 13 Abs. 2 lit. b und d in Verbindung mit
Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG. Nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und d MSchG kann der Inha-
ber einer geschiitzten Marke einem Dritten untersagen, ein Zeichen zu gebrauchen,
das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Der Marken-
inhaber kann dem andern insbesondere verbieten, unter dem Zeichen Waren anzu-
bieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zwecke zu lagern (lit. b) sowie unter
dem Zeichen Waren ein- oder auszufiihren (lit. d). Gemiss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG
ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, das mit einer dltereren Marke
identisch und fiir die gleiche Ware bestimmt ist.

Die Gesuchstellerin macht geltend, dass der Rechtsschutz bei gleichen Waren
(hier Fotokameras und Zubehor) unter der gleichen Marke (hier Nikon) nach den zi-
tierten Vorschriften des am 1. April 1993 in Kraft getretenen neuen Markenschutz-
gesetzes unabhingig von jeder Verwechslungsgefahr bestehe. Im Unterschied zur
Rechtsprechung zum alten Gesetz komme es deshalb bei Parallelimporten nicht
mehr auf die Gefahr einer T4duschung iiber die betriebliche Herkunft der Ware an.
Weil das Prinzip der Territorialitdat des Markenrechts gelte, sei es auch ohne Rele-
vanz, ob die Anbringung der Marke im Ausland rechtmassig erfolgt sei oder nicht.

b) Die Rechtsprechung zum fritheren Markenschutzgesetz beurteilte Parallelim-
porte aufgrund der Vorschrift von Art. 24 lit. ¢ aMSchG. Diese Bestimmung unter-
sagte unter anderem den Vertrieb von Waren mit «rechtswidrigerweise angebrach-
ten» Marken. Eine im Ausland auf die Ware angebrachte Marke galt nach der Ge-
richtspraxis als rechtswidrigerweise angebracht, wenn dic Ware in die Schweiz
importiert wurde und eine Zustimmung des Markeninhabers zur Verwendung der
Marke in der Schweiz nicht bestand. Dabei war es unerheblich, ob die Marke im
Ausland von einem Berechtigten oder Unberechtigten angebracht worden war. Das
ergab sich aus dem Territorialitdtsprinzip, das sich in der Bundesgerichtspraxis
durchsetzte (Marianne Bieri-Gut, a.a.0. S. 265f; Botschaft des Bundesrates zum
neuen Markenschutzgesetz vom 21. November 1990 S. 14; je mit Hinweisen). Noch
im Jahre 1924 hatte das Bundesgericht in einem Strafverfahren Art. 24 lit. c aMSchG
streng grammatikalisch ausgelegt und eine territoriale Beschrinkung des Marken-
rechts abgelehnt (BGE 501 328: Hoffmann-La Roche). In BGE 78 I 169 f. (Lux) be-
kannte es sich zum Territorialitdtsprinzip mit der Begriindung, dass es unertréiglich
wire, wenn dem inlidndischen Markeninhaber gegeniiber der ausldndischen Marke
kein Abwehrrecht zustiinde; in der Schweiz sei einzig der schweizerische Markenin-
haber berechtigt, unabhingig davon, wie die Verhiltnisse im Ausland ldgen. Nach
dem Territorialitatsprinzip verfiigt der Inhaber der im schweizerischen Register ein-
getragenen Marke iiber ein Abwehrrecht, wenn auf dem schweizerichen Markt Wa-
ren mit einem im Ausland angebrachten Zeichen erscheinen, das mit seiner eigenen
Marke iibereinstimmt oder verwechselbar ist, (BGE 105 II 52: OMO; 86 11 272 Erw.
1: Philips; Alois Troller, Immaterialgiiterrecht I, 3. A., S. 134 ff.; SJZ 1962, S. 167
Erw. 1: ASAHI PENTAX).
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Das Bundesgericht hat sodann festgehalten, dass Art. 24 aMSchG den Markenin-
haber nur gegen Handlungen schiitze, welche die Gefahr einer Tduschung des Publi-
kums iiber die Herkunft der Ware schiifen. Die Marke sei in erster Linie Herkunfts-
merkmal, und ihr Hauptzweck sei nicht, ein Produkt von Waren gleicher oder ande-
rer Gattung zu unterscheiden, sondern unmissverstandlich auf den Hersteller und
seinen Betrieb hinzuweisen (BGE 78 II 172). Die Marke weise auf den Fabrikanten
und nicht etwa auf den Importeur hin, auch wenn dieser im Inland fiir den Marken-
artikel werbe. Des weitern umfasse die Marke grundsitzlich auch keine dem Kéaufer
eingerdumte Vorteile, wie Zusicherungen betreffend Garantie- und Reparaturservice
(BGE 84 IV 124 f.: Saba; SJZ 1962 S. 168 Erw. 2a und b). In BGE 86 II 276 ff. be-
merkt das Bundesgericht, dass von Irrefiihrung des Publikums an sich nur in Art.24
lit. a aMSchG hinsichtlich der Markennachahmung ausdriicklich die Rede sei; das
dariiber hinaus und allgemein geltende Erfordernis der Tduschungsgefahr folge aber
aus dem Sinn und Zweck des Erlasses (Art. 1 Ziff. 2 aMSchG). Das Gesetz wolle
verhindern, dass jemand durch unbefugte Verwendung der echten oder nachgemach-
ten Zeichen eines andern vortdusche, die durch sie gekennzeichneten Erzeugnisse
stammten aus dem Geschift des andern (BGE 86 11 279, 282 f.; vgl. BGE 105 II 53
Erw. 1b; 97 II 172; 89 II 100: Columbia; 85 IV 55: His Master’s Voice; Alois Troller,
Immaterialgiiterrecht II, 3. A., S. 658 und 660; Heinrich David, Kommentar, 2. A., N
30 zu Art. 24 aMSchG; Lucas David, Supplement 1974, S. 79 f. mit Hinweisen).

Gemiiss der stidndigen Rechtsprechung des Bundesgerichts galt somit nach dem
bisherigen Markenrecht das Territorialitdtsprinzip. Indessen bot das Markenrecht le-
diglich Schutz gegen Tduschungen hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der mit
der Marke versehenen Ware. Parallelimporte verletzten demzufolge die Rechte des
Inhabers einer schweizerischen Marke nur, wenn die Gefahr bestand, dass das Publi-
kum iiber die betriebliche Herkunft der Ware getiduscht werde (vgl. Marianne Bieri-
Gur, 2.a.0. S. 265 ff., insbes. S. 269 f.; Robert G. Briner, a.a.0. S. 238 ff.; Georg
Rauber, a.a.0. S. 537 f.; je mit weiteren Hinweisen).

¢) Es kann davon augegangen werden, dass das Territorialitdtsprinzip auch dem
neuen Markenschutzgesetz zugrundeliegt. Ferner ist anzunehmen, der Grundsatz der
nationalen Erschopfung des Markenschutzes gelte auch fiir das neue Recht (Bot-
schaft des Bunderates zum neuen Markenschutzgesetz vom 21. November 1990 S.
14 und S. 60; Leonz Meyer, Schutz selektiver Vertriebssysteme durch das Marken-
schutzgesetz, in SJZ 1994 S. 96; Lucas David, Das neue Markenschutzgesetz: Ande-
rungen aus der Sicht des Praktikers, in SJZ 1994 S. 111). Insoweit hat sich die
Rechtslage mit dem neuen Markenschutzgesetz nicht geidndert. Der Inhaber einer
schweizerischen Marke besitzt somit auch unter dem geltenden Recht das aus-
schliessliche Gebrauchsrecht in der Schweiz, und er kann sich grundsitzlich auch ge-
gen den unzuldssigen Gebrauch seiner Marke in der Schweiz zur Wehr setzen, wenn
das Zeichen im Ausland rechtmissig angebracht wurde. Ebenso steht der Umstand,
dass die Ware mit seiner Billigung im Ausland in den Verkehr gebracht wurde, unter
diesem Gesichtspunkt seinem Markenrecht nicht entgegen.
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d) Die frithere Rechtsprechung kniipfte bei den Parallelimporten - wie erw#hnt -
an die Bestimmung von Art. 24 lit. ¢ aMSchG an, wonach der Vertrieb von Waren
mit «rechtswidrigerweise angebrachten» Marken untersagt werden konnte. Das gel-
tende Gesetz hat den Schutzumfang des Markenrechts neu formuliert. Die Ge-
suchstellerin stiitzt sich auf Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ab. Nach dem Wortlaut dieser
Vorschrift kann der Inhaber einer geschiitzten Marke einem andern nach Massgabe
des Art. 13 MSchG den Gebrauch von Zeichen untersagen, die mit seiner «ilteren
Marke identisch und fiir gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie
diese». Art. 3 Abs. 1 lit. b und ¢ MSchG handeln von den Zeichen, die mit seiner 4l-
teren Marke identisch bzw. ihr dhnlich und fiir gleiche Waren oder Dienstleistungen
bzw. fiir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Die-
se Zeichen sind von einem Schutz ausgeschlossen, wenn eine Verwechslungsgefahr
mit dem &lteren Zeichen besteht. Demgegeniiber braucht bei Identitdt von Zeichen
und Ware gemiss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG eine Verwechslungsgefahr nicht darge-
legt zu werden (Botschaft des Bunderates zum neuen Markenschutzgesetz vom 21.
November 1990 S. 21).

e) Marianne Bieri-Gut weist darauf hin (a.a.0. S. 265), dass Art. 3 Abs. 1 lit. a
MSchG nach seinem Wortlaut auf die altersmissige Prioritit der inldndischen Marke
abstellt. Nach der Auffassung dieser Autorin werden deshalb die Parallelimporte
durch die genannte Vorschrift iiberhaupt nicht erfasst. Graumarktbedingte Paral-
lelimporte verletzten ndmlich keine Priorititsrechte des inldndischen Markeninha-
bers; denn entweder habe dieser die Waren urspriinglich selbst in Verkehr gesetzt
oder es bestehe eine Lizenz. Indessen sollten nach der Meinung der Autorin solche
Parallelimporte, die den Konsumenten iiber die betriebliche Herkunft der Ware tdu-
schen, nach wie vor untersagt werden konnen. Nachdem das neue Markenschutzge-
setz in dieser Beziehung eine Gesetzesliicke aufweise, habe sie der Richter allenfalls
unter Riickgriff auf die Bundesgerichtspraxis zu Art. 24 lit.c des alten Marken-
schutzgesetzes zu fiillen.

f) Der Gesetzeswortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit.a MSchG ist in der Tat kaum auf die
Parallelimporte zugeschnitten. Er scheint vielmehr, jedenfalls primér, die Tatbestin-
de anzuvisieren, wo ein Dritter das (éltere) Zeichen des Markeninhabers fiir die glei-
che Ware wie dieser gebraucht, indem er die geschiitzte Marke nachmacht (d.h. skla-
visch genau wiedergibt) oder indem er seine Ware mit der wirklichen, vom Marken-
inhaber stammenden Marke versieht (vgl. dazu E. Matter, Kommentar zum MSchG,
S. 223 ff.; Heinrich David, Kommentar, N 3 und 17 zu Art. 24 aMSchG). Im vorlie-
genden Fall eines Parallelimports liegt eine wesentlich andere Situation vor. Die Ge-
suchsgegnerin vertreibt unbestrittenermassen Originalapparate der Gesuchstellerin,
und es wird ihr weder vorgeworfen, dass sie das Zeichen Nikon nachmache noch
dass das geschiitzte Zeichen auf einer kopierten Ware angebracht sei. Die Ge-
suchstellerin als Inhaberin der inldndischen Marke will dem von ihr nicht autorisier-
ten Parallelimport entgegentreten, weil er ihr (selektives) Vertriebssystem beein-
trdchtigt, und sie beruft sich darauf, dass die Einfuhr gegen ihren Willen und aus die-
sem Grunde unberechtigt erfolge. Auch die Altersprioritidt der Marke steht im
vorliegenden Falle nicht zur Debatte.
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Es fillt auf, dass die Gesetzesmaterialien zu Art. 3 Abs. 1 lit.a MSchG zu diesem
Thema insgesamt wenig Aufschluss geben und dass auch die Autoren, die davon
ausgehen, dass das neue Recht ein geeignetes Instrument zur markenrechtlichen Ab-
wehr von Parallelimporten darstellt (Georg Rauber, a.a.0. S. 539 ff., Lucas David,
a.a.0. SJZ 1993 S. 111; Leonz Meyer, a.a.0. S. 95 ff.), auf das Problem nicht néher
eingehen.

Die bundesritliche Botschaft betont, dass Art. 3 Abs. 1 lit.a MSchG die Rechts-
stellung des Markeninhabers stirken wolle, indem der Inhaber der dlteren Marke
nicht mehr - wie nach dem fritheren Recht - nachzuweisen habe, dass mit der Beniit-
zung eines identischen Zeichens fiir die gleiche Ware eine Verwechslungsgefahr ge-
schaffen werde. Die Botschaft fithrt sodann aus, die neue Regelung sei unter ande-
rem vor allem im internationalen Warenverkehr (BGE 105 II 53 E b) von Bedeutung
(S. 21), und auf S. 60 der Botschaft wird sogar erklirt, der schweizerische Marken-
inhaber besitze nach dem neuen Recht ein absolutes und nicht mehr von der Existenz
einer Tduschungsgefahr beziiglich der betrieblichen Herkunft abhingiges Recht, ei-
nen Markengebrauch in der Schweiz fiir Waren zu verbieten, die ausserhalb der
Schweiz in Verkehr gebracht wurden, «jedenfalls insoweit, als Marken und Waren
identisch sind; vgl. Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. 1 a E/MSchG».

Es zeigt sich somit, dass der Gesetzgeber die Parallelimporte durchaus nicht aus
dem Markenrecht ausklammern, sondern erfassen wollte, und zwar iiber die Bestim-
mung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG. Das belegt der Hinweis der Botschaft auf BGE
105 II 53 (OMO-Fall) auf S. 21 und die zitierte Bemerkung auf S. 60. Indessen spre-
chen gewichtige Griinde gegen die Annahme, dass die Parallelimporte nach dem gel-
tenden Gesetz ohne jede Einschrinkung unzulissig sein sollen (wie Georg Rauber,
a.a.0. 8. 539 f., und Lucas David, SJZ 1993 S. 111 annehmen). Zwar lag es fiir den
Gesetzgeber nahe, dem verletzten Markeninhaber, dessen Zeichen nachgemacht oder
unerlaubterweise auf ein fremdes Produkt angebracht wird, mit Art. 3 Abs. 1 lit. a
MSchG den Nachweis einer daraus entstandenen Verwechslung- oder Tduschungs-
gefahr zu ersparen. Die Unzuléssigkeit der Markenverletzung liegt in solchen Fillen
klar zutage und ist kaum zu bestreiten. Demgegeniiber ging es bei den Parallelim-
porten um ein Problem, das als «nicht enden wollendes Thema fiir Gerichte und Li-
teratur» (Robert G. Briner, a.a.0. S. 235) auch bei Erlass des neuen Gesetzes um-
stritten war. Uberdies hatte sich im Verlaufe der Jahre eine differenzierende Gerichts-
praxis herausgebildet und gefestigt, die fiir die Rechtsanwendung massgebend
wurde. Von daher gesehen ist es schwerlich vorstellbar, dass das geltende Gesetz mit
einem uneingeschrinkten Verbot der Parallelimporte eine von der bisherigen Rechts-
lage vollig abweichende neue Regelung treffen wollte. Ein solcher Richtungswech-
sel hétte, wire er beabsichtigt gewesen, jedenfalls in der parlamentarischen Beratung
ihren Niederschlag gefunden. Das war nicht der Fall. Bunderat Koller gab vielmehr
vor dem Stinderat im Zusammenhang mit der Erschépfung des Markenrechts fol-
gendes Votum ab (Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [Stédnderat] vom
29.1.1992 S. 23):
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«Die Studienkommission hat sich . . . gegen eine Regelung . . . der Erschopfung
des Markenrechtes ausgesprochen. Dieser Standpunkt wurde in der Vernehmlassung
denn auch mehrheitlich untertiitzt. Es sei - wurde argumentiert - . . . zugunsten einer
Fortfiihrung der bisherigen Bundesgerichtspraxis zu verzichten. . . . Denn sie geht
bekannilich dahin, dass sie . . . . Parallelimporte - das ist ja das wirtschaftlich ent-
scheidende -. . . . zuldsst . . . . Der Bundesrat hat sich dieser Argumentation ange-
schlossen»

g) Bei dieser Situation verbietet sich der Schluss, dass das geltende Gesetz iiber
den Art. 3 Abs. 1 lit. a die Parallelimporte uneingeschrinkt verbietet. Der Verlauf der
parlamentarischen Behandlung des Gesetzes spricht dagegen, und es ist nicht auszu-
schliessen, dass die Ausfithrungen auf S. 60 der bundesritlichen Botschaft, die in die
gegenteilige Richtung zielen, auf einem Versehen beruhen (August Rosenkrangz,
a.a.0. S. 122).

Damit ist der Gesuchsgegnerin beizupflichten, dass Parallelimporte auch nach
dem heutigen Recht nur insoweit zu untersagen sind, als das Publikum tiber die be-
triebliche Herkunft der Ware getduscht werden konnte. In gleicher Weise wie das al-
te geht auch das neue Markenschutzgesetz beim Markenbegriff von der Unterschei-
dungs- und Herkunftsfunktion der Marke aus. Auch geméss Art. 1 Abs. 1 MSchG
dient die Marke dazu, Waren bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nachdem die Gesuchsgegnerin Nikon-Ori-
ginalapparate anbietet, kann von einer Tauschung hinsichtlich der betrieblichen Wa-
renherkunft nicht gesprochen werden. Im weiteren ist auch der Umstand, dass die
Gesuchsgegnerin keine Werkgarantie abzugeben in der Lage ist, unter dem Ge-
sichtspunkt des Markenrechts nicht erheblich. Wie das Bundesgericht ausgefiihrt hat,
umfasst der Markenschutz die weiteren dem Kiufer eingerdumten Vorteile wie Zusi-
cherungen betreffend Garantie- und Reparaturservice nicht (BGE 84 IV 124 f). Dar-
an wollte im neuen Gesetz nichts geéindert werden. In gleicher Weise wie im alten
Recht bezweckt Art. 1 Abs. 1 MSchG nicht den Schutz sidmtlicher Funktionen der
Marke, insbesondere etwa die Garantie einer gleichbleibenden Qualitit, Verkaufs-
vorteile sowie die Werbewirkung. Diese Funktionen primédr Skonomischer Natur
werden als solche auch im revidierten Recht nicht selbstidndig geschiitzt (Botschaft
S. 19).

Das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen muss aus diesen
Griinden abgewiesen werden.
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Art. 3 Abs. 11it. a, 13, 59 Abs.2 MSchG - «PENTAX»

— Der Nachweis einer Gefahr der Tduschung schweiz. Verbraucher ist nach Art.

3 Abs. 1 lit. a MSchG fiir identische Marken und gleiche Waren nicht mehr er-
forderlich, wie aus dem Vergleich mit lit.b und c deutlich hervorgeht.
Ausserdem gilt entsprechend den Materialien zum MschG auch im neuen Mar-
kenrecht der Grundsatz der Territorialitit und nicht jener der internationalen
Erschdpfung; damit bietet das revidierte MSchG Schutz gegen unautorisierte
Parallelimporte.

Art. 59 Abs. 2 MSchG ist nicht abschliessend formuliert und umfasst auch an-
dere geeignete vorsorgliche Massnahmen, wie den Druck von Zusatzblittern
zu einem Verkaufskatalog.

Das Fotokopieren einer Bedienungsanleitung zu einer Fotokamera ist eine Ur-
heberrechtsverletzung.

L’article 3 alinéa 1 lettre a LPM, applicable lorsque les marques et les pro-
duits sont identiques, n’exige plus la preuve d’un risque de confusion du con-
sommateur suisse; cela ressort clairement de la comparaison avec les lettres
betc.

En outre, comme cela découle des travaux préparatoires de la LPM, le nou-
veau droit des marques est fondé sur le principe de la territorialité et non sur
celui de I’épuisement international; des lors, la LPM permet de se protéger
contre les importations paralléles non autorisées.

L’article 59 alinéa 2 n’est pas exhaustif et permet d’octroyer aussi d’autres
mesures provisionnelles appropriées, telle 'impression de pages supplémen-
taires a insérer dans un catalogue de vente.

Photocopier le mode d’emploi d’un appareil de photographie constitue une
violation du droit d’auteur.

AppH BE vom 6. Oktober 1993,

Ein Discounthaus verkaufte in der Schweiz parallel importierte Kameras «Pentax
IQ-Zoom 115», die es als «Pentax Espio 115» anpries, und gab Fotokopien
entsprechender Bedienungsanleitungen ab. Die Inhaberin der schweiz. Marke 295
555 «ASAIT Pentax» erwirkte beim Gerichtsprédsident von Fraubrunnen ein vorsorg-
liches Verbot des Verkaufs dieser Kamera und der Abgabe von fotokopierten Be-
dienungsanleitungen; ausserdem musste das Discounthaus in einem Zusatzblatt zu
seinem Verkaufsprospekt festhalten, dass ihm der Verkauf der von ihm als «Pentax
Espio 115» bezeichneten Kamera «Pentax IQ-Zoom 115» durch gerichtliche vor-
sorgliche Massnahme verboten worden war. Der Appellationshof des Kantons Bern
bestitigt.
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8. Art. 3 Abs. 1 des seit 1. April 1993 in Kraft getretenen MSchG lautet wortlich:
«Vom Markenrecht ausgeschlossen sind weitere Zeichen, die:

a) mit einer dlteren Marke identisch und fiir die gleichen Waren oder Dienstlei-
stungen bestimmt sind wie diese;

b) mit einer #lteren Marke identisch und fiir gleichartige Waren oder Dienstlei-
stungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;

c) einer alteren Marke dhnlich und fiir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt.»

Der Schutzbereich umfasst sachlich die gleichen Waren oder Dienstleistungen so-
wie gleichartige Waren oder Dienstleistungen, falls sich daraus eine Verwechslungs-
gefahr ergibt (David, «Das neue Markenschutzgesetz: Anderungen aus der Sicht des
Praktikers», SIZ 89, S. 113).

Art. 13 Abs. 2 lit. b und d MSchG bestimmen ausdriicklich, dass der Inhaber der
schweizerischen Marke anderen verbieten kann, Waren, die seine Marke tragen, ein-
oder auszufiihren, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu la-
gern. Die Bestimmung verweist ihrerseits ausdriicklich auf Art. 3 Abs. 1 lit. a
MSchG, der Kklarstellt, dass das Erfordernis der Tduschungsgefahr des schweizeri-
schen Verbrauchers nach dem nun geltenden Recht fiir identische Marken (sc. Pen-
tax) und gleiche Waren (sc. Fotokameras) nicht mehr gegeben sein muss. Der Ver-
gleich von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG mit lit. b und c der gleichen Bestimmung macht
deutlich, dass auf das Erfordernis der Verwechslungsgefahr in lit. a verzichtet wurde.
Auf die Priifung der Verwechslungsgefahr kann somit vorliegend, da unbestrittener-
massen ein Tatbestand gemass lit. a vorliegt, zum vornherein verzichtet werden.

Die Appellantinnen bringen denn auch zur Hauptsache vor, dass das neue
MSchG keinen Schutz gegen unbewilligte Parallelimporte biete. Zur Begriindung
ziehen sie Ziff. 124.3 des allgemeinen Teils der Botschaft heran, wo das Problem
des Erschopfungsgrundsatzes im Rahmen des Vorverfahrens darlegt wird (S. 14 der
Botschaft).

Im besonderen Teil der Botschaft wird dieser Themenkreis erneut aufgegriffen:
«Zwar fehlt im Entwurf eine ausdriickliche Bestimmung tiber die Erschopfung des

. Markenrechts; fiihrt jedoch das Bundesgericht seine Praxis auch unter der Herrschaft
des neuen Gesetzes fort und geht es vom Grundsatz einer auf die Schweiz be-
schrinkten Erschopfung aus, so wird der Inhaber einer schweizerischen Marke auch
weiterhin anderen deren Gebrauch fiir Waren verbieten konnen, die - mit oder ohne
seine Zustimmung - ausserhalb der Schweiz in Verkehr gesetzt wurden. Dieser Ab-
wehranspruch wird nach neuem Recht freilich ein absoluter und daher nicht mehr
von der Existenz einer Tauschungsgefahr beziiglich der betrieblichen Herkunft der
Waren abhingig sein (jedenfalls insoweit, als Marken und Waren identisch sind;
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Verweis auf Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG; Botschaft des Bun-
desrates vom November 1990, S. 60).

David (a.a.0.) stellt zundchst ebenfalls fest, dass sich das Gesetz nicht zur Frage
der Erschopfung des Markenrechts, die namentlich im Hinblick auf die Zuldssigkeit
von Parallelimporten von Bedeutung ist, dussert. Es sei deshalb einstweilen vom
Grundsatz der Territorialitit auszugehen, Da das Erfordernis der Irrefithrung des Pu-
blikums bei der Anbringung identischer Marken auf gleichen Waren fallengelassen
worden sei, miisste sich eine schweizerische Vertriebsgesellschaft, welche alleinige
Inhaberin schweizerischer Marken sei, aufgrund des neuen MSchG gegen unbewil-
ligte Graumarktimporte zur Wehr setzen konnen. Somit bahne sich eine Angleichung
an das Patentrecht an (S. 111; vgl. Rauber, AJP 1993, S. 593).

Entgegen der Auffassung der Appellantinnen ist somit davon auszugehen, dass
das neue MSchG in einem Fall wie dem vorliegenden Schutz gegen unautorisierte
Parallelimporte bietet und sich der Markeninhaber somit dagegen zur Wehr setzen
kann. Dies um so mehr, als nach neuem MSchG bei einer identischen Marke und fiir
die gleichen Waren eine Verwechslungsgefahr nicht mehr erforderlich ist. Der von
den Appellantinnen zitierte Auszug aus der Botschaft zur Situation unter der
Herrschaft des aMSchG sah indes das Téuschungserfordernis noch vor. Nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung hatte ein Markeninhaber in gewissen Fillen das
Inverkehrbringen importierter Waren in der Schweiz, die von ihm oder von einem
mit ihm eng verbundenen Unternehmen im Ausland in Verkehr gesetzt wurden, zu
dulden. Der Grund dafiir lag aber nicht in der Erschopfung des schweizerischen
Markenrechts. Das Bundesgericht verneinte vielmehr in diesen Fillen die Verletzung
des Markenrechts, weil die Abnehmer nicht iiber die betriebliche Herkunft der Ware
getduscht werden konnten. Die Appellantinnen verkennen, dass diese besonderen
Fiélle unter dem neuen MSchG aus bereits genannten Griinden ihre Bedeutung
verloren haben. Der Entscheid des Vorrichters ist mithin in diesem Punkt zu
bestatigen.

In bezug auf die von der Gesuchstellerin geforderte Publikation eines Zusatzblat-
tes zum Sommerprospekt 1993 wird in der Vernehmlassung zutreffend festgehalten,
dass in Art. 59 Abs. 2 MSchG zwar nicht expressis verbis vorgesehen sei, dass der
Beklagte zum Druck von Zusatzblittern verpflichtet werden kénne, dass es sich da-
bei aber auch bloss um eine nicht abschliessende Enumeration handle («Er kann ins-
besondere verlangen, dass ...»). Dem Richter steht es demnach offen, auch eine
Massnahme anzuordnen, welche in Abs. 2 keine spezielle Erwihnung findet. Der
von den Appellantinnen vorgebrachte Einwand, der Katalog sei breit gestreut und die
Massnahme sei deshalb verfehlt, zielt ins Leere. Gerade dieser Umstand spricht fiir
eine solche Massnahme, wihrenddem es beispielsweise unverhéltnisméassig wire zu
verlangen, den bereits verteilten Katalog einzuziehen und/oder neu zu drucken. In-
folge der Markenrechtsverletzung ist das Interesse der Gesuchstellerin an einem Zu-
satzblatt zum Prospekt evident. Die Gefahr, dass Kaufinteressenten eine 1Q-Zoom
115 statt einer Espio 115 verkauft wird, ldsst die vom Vorrichter verfiigte Massnah-
me als angemessen erscheinen und ist demnach nicht zu beanstanden.
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Die Appellantinnen machen geltend, sie hitten sich ausdriicklich bereit erklért,
die Bedienungsanleitungen nicht mehr zu fotokopieren und/oder abzugeben. Bereits
der Vorrichter hat in seinen Erwidgungen festgehalten, dass die Gesuchstellerin
glaubhaft gemacht habe, dass die Gesuchsgegnerinnen beim Verkauf von IQ-Zoom
115 weiterhin fotokopierte Bedienungsanleitungen abgeben wiirden. In der Ver-
nehmlassung wird diesbeziiglich ergénzend ausgefiihrt, dass die Appellantinnen
nicht mehr fotokopierte, sondern selber iibersetzte bzw. abgeschriebene Bedienungs-
anleitungen abgeben wiirden. So oder anders, der Verweis der Appellantinnen auf ih-
re unpréjudiziell und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegebene Erklarung
vom 14. Juni 1993 ist nicht dazu angetan, um von einer Massnahme gegen eine be-
reits begangene und erneut drohende Urheberrechtsverletzung abzusehen. Somit ist
die Verfiigung des Gerichtsprisidenten auch in diesem Punkt zu bestitigen.

Im iibrigen werden von den Appellantinnen keine weiteren, in tatséchlicher oder
rechtlicher Hinsicht relevanten Gesichtspunkte vorgebracht. Es kann mithin an die-
ser Stelle auf die in jeder Hinsicht zutreffenden und detaillierten vorinstanzlichen Er-
wigungen (pag. 91 ff.) verwiesen werden. Es hat keinen praktischen Wert, in mehr
oder weniger veranderter Redaktion das gleiche zu sagen (Leuch, «Zivilprozessord-
nung fiir den Kt. Bern, 1956/85, N. 1 zu Art. 351 ZP0; BGE 103 Ia 407).

Der Entscheid des Vorrichters vom 31. August 1993 ist demnach vollumfinglich
zu bestitigen.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die damit im Zusammenhang ste-
henden Kosten den Appellantinnen zur Bezahlung auferlegt.

Artikel 13 Abs. 2 lit. b und e sowie Art. 15 Abs. 1 MSchG; Art. 3 lit. e UWG
i.Vm. Art. 28 c und d ZGB - «McDonald’s / MacToni»

Glaubhaftmachung der Verletzung der beriihmten Marke McDonald’s.
Unlautere Ausniitzung des Rufs der Kligerinnen durch die Beklagte.

Vraisemblance de la violation de la marque de haute renommée «McDonald’s».
Appropriation illicite par la défenderesse de la renommée des demanderesses.

|

ER am HGer ZH vom 8. Juli 1994 i.S. McDonald’s Corp. und McDonald’s Re-
staurants (Suisse) SA ca Aebi/BDO AG und Tonilait AG.

Die Kldgerin 1 ist Inhaberin der Marke «McDonald’s». Die Kl'aigerin 2 betreibt
unter dieser Enseigne verschiedene Restaurants in der Schweiz. Die Beklagten lan-
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cierten im Frithsommer 1994 eine Werbekampagne, in welcher Toni-Yogurth als
«MacToni» angepriesen wurde. Mit Eingabe vom 8. Juli 1994 verlangten die Kla-
gerinnen eine superprovisorische Verfiigung, welche der Einzelrichter gleichentags
wie folgt erlies:

~ Nach Einsicht in das Gesuch der Kldgerinnen vom 8. Juli 1994, womit sie die
superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen beantragt,

~ in der Erwigung, dass glaubhaft scheint, dass die Beklagten mit ihren B12-Pla-
katen auf denen oberhalb eines Birchermiiesli-Burgers der Schriftzug «MacTo-
ni» figuriert, die beriithmte Marke «McDonald’s» der Kligerin 1 verletzen, und
dass dasselbe fiir die B200-Plakate, die Birchermiiesli-Packungen und die dort
angekiindeten T-Shirts gilt,

— in der Erwigung, dass glaubhaft scheint, dass mit dem B12-Plakat der Ein-
druck erweckt wird, es werde ein gemeinsames Produkt der Kldgerinnen 1
und/oder 2 und der Beklagten 2 angeboten, jedenfalls aber auf die Leistungen
der Kldgerinnen eindeutig Bezug genommen wird, wodurch die Beklagten in
Ausniitzung des Rufes der Kl4gerinnen in unlauterer Weise anlehnende Wer-
bung betreiben,

— in der Erwigung, dass beziiglich der Massnahmebegehren 1.-5. besondere
Dringlichkeit gegeben scheint, wihrend dies bei den Begehren 7.1-2 nicht
der Fall ist, und das Begehren 6. als zu unbestimmt nicht angeordnet werden
kann,

— in der Erwigung, dass die Anordnung der vorsorglichen Massnahme den Be-
klagten schaden kann,

— in Anwendung von Art. 13 Abs. 2 lit. b und e, Art. 15 Abs. 1 und Art. 59
MSchG, Art. 3 lit. e und Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28 ¢ und d ZGB,

— in der Erwigung, dass die Klagerin 1, mit Sitz im Ausland, kautionspflichtig ist
(§ 73 Ziff. 1 ZPO),

verfiigt der Einzelrichter:

1. Mit sofortiger Wirkung wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme

a) den Beklagten 1 und 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen die weitere Verbrei-
tung von Werbeunterlagen und der weitere Aushang von Werbeplakaten, die mit
der Aufschrift «MacToni» versehen sind, verboten,

b) den Beklagten 1 und 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen der Vertrieb von T-

Shirts und Birchermiiesli-Packungen, auf denen in irgendeiner Form die Auf-
schrift «MacToni» angebracht ist, verboten,
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c) den Beklagten 1 und 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen befohlen, die von ih-
nen beauftragte(n) Druckerei(en) und Plakatgesellschaft(en) und andere Verteiler
von Werbematerial unverziiglich und schriftlich per Telefax anzuweisen, den wei-
teren Vertrieb von Material, das mit der Aufschrift «MacToni» versehen ist, ein-
zustellen und keine weiteren Plakate mehr aufzuhingen,

d) den Beklagten 1 und 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen befohlen, die von ih-
nen beauftragten Plakatgesellschaften und andere Verteiler von Werbeplakaten
unverziiglich und schriftlich per Telefax anzuweisen, die bereits ausgehéngten
Plakate innert zwei Werktagen zu entfernen,

e) der Beklagten 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen befohlen, alle Vertriebsstel-
len, involvierten Tochtergesellschaften, Detailhdndler usw. unverziiglich und
schriftlich per Telefax anzuweisen, die mit der Aufschrift «MacToni» versehenen
T-Shirts aus dem Verkehr zu nehmen und zuriickzubehalten und auf den Bircher-
miiesli-Packungen angebrachte Kleber mit der Aufschrift «MacToni» innert zwei
Werktagen zu entfernen,

alles unter der Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtli-
che Verfiigung im Sinne von Art. 292 StGB (Haft oder Busse) im Widerhand-
lungsfalle.

5. Der Klidgerin 1 wird aufgegeben, bis /2. Juli 1994 (Datum des Eingangs) bei der
Obergerichtskasse eine Prozesskaution von Fr. 25°000.— zu leisten, widrigenfalls
auf ihr Massnahmebegehren nicht eingetreten wiirde.

6. Den Klidgerinnen wird aufgegeben, bis /2. Juli 1994 (Datum des Eingangs) bei
der Obergerichtskasse eine Massnahmekaution von Fr. 300°000.— zu leisten,
widrigenfalls die vorlaufige Anordnung aufgehoben wiirde.

PS

Anlisslich der bereits am 13. Juli 1994 stattfindenden miindlichen Verhandlung
schlossen die Parteien einen Vergleich, in welchem sich die Beklagten u.a. ver-
pflichteten, den Aushang von Werbeplakaten sowie den Vertrieb von T-Shirts und
Birchermiiesli-Packungen mit der Aufschrift «MacToni» zu unterlassen und nicht
mehr mit einem «Burger-Sujet» fiir das Toni-Miiesli zu werben. Die Parteien ver-
pflichteten sich, gegeniiber Dritten nur den Vergleichsinhalt bekannt zu geben und
im iibrigen iiber das Verfahren Stillschweigen zu bewahren. Indessen waren sich die
Parteivertreter nach Absprache einig, dass die Vertraulichkeitsklausel nicht die 5
Tage vor der Vergleichsverhandlung ergangene superprovisorische Verfiigung be-
treffe.

LD
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IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 3 lit. d UWG - «SWICA 7/ SWISSCARE I»

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist fiir den Bereich des gesamten Kenn-
zeichnungsrechts einheitlich zu beurteilen (E.3).

SWICA und SWISSCARE sind optisch, akustisch und auch vom Wortsinn her
nicht verwechselbar (Verweis auf BGE 112 Il 362: Escolino/Seccolino), auch
fehlt sowohl die direkte als auch die indirekte Verwechselbarkeit (E.4 und 5).
Das Freihaltebediirfnis steht der Ausdehnung des Schutzumfanges von
Akronymen und Phantasiebezeichnungen auf naheliegende Sachbezeichnun-
gen entgegen.

Art. 3 lit. d UWG will nicht die Verwechslungsgefahr als solche verhindern,
sondern nur deren Ausnutzung zwecks unzuldssiger Aneignung fremder Ar-
beitsergebnisse im Sinne einer Anlehnung (Verweis auf BGE 107 II 363).
Nicht jede entfernte Moglichkeit einer Verwechslungsgefahr ist schon erheb-
lich; vielmehr muss ein nicht unbeachtlicher Teil der in Betracht fallenden
Verkehrsteilnehmer der Gefahr von Verwechslungen unterliegen (E.6).

Bei gegebener Verwechselbarkeit kann ein Massnahmebegehren nur dann gut-
geheissen werden, wenn glaubhaft erscheint, dass sich der Beklagte dank dem
verletzenden Kennzeichen eine ungerechtfertigte Verbesserung seiner wirt-
schaftlichen Situation versprechen kdnnte.

Auch eine einfache Gesellschaft hat ein Namensrecht, sofern der Name im
konkreten Fall tatsdchlich der Kennzeichnung und Individualisierung dient.
Art. 28 ZGB gewdhrt jedoch keinen weitergehenden Schutz als Art. 3 lit. d
UWG und Art. 29 ZGB, wo es iiberwiegend um wirtschaftliche Interessen geht.
Die Benutzung des Namens SWISSCARE stellt keine Anmassung des Zeichens
SWICA dar (E.8).

Das vorsorgliche Verbot der Verwendung eines Namens ist analog zum Fir-
menrecht wegen der faktischen Irreversibilitit besonders dann unverhdltnis-
méssig, wenn erhebliche wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen und
wenn die strittige Bezeichnung bereits grosse Beachtung gefunden hat.

Le risque de confusion doit s’apprécier de la méme facon dans tout le domai-
ne des signes distinctifs (c. 3).

Il n’existe pas de risque de confusion, direct ou indirect, entre SWICA et
SWISSCARE, que ce soit du point de vue visuel ou auditif ou encore quant au
sens des mots (voir ATF 112 Il 362 Escolino / Seccolino) (c. 4 et 5).

On ne saurait étendre 1'aire de protection d’acronymes et de dénominations
de fantaisie a des désignations génériques qui leur sont proches mais qui doi-
vent demeurer a la libre disposition du public.

L’article 3 lettre d LCD ne vise pas a empécher le risque de confusion en tant
que tel, mais seulement son exploitation ayant pour but une appropriation il-
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licite et parasitaire du résultat du travail d’un tiers (voir ATF 107 11 363). Une
possibilité tres éloignée d’un risque de confusion ne suffit pas; il faut au con-
traire qu’une partie non négligeable des personnes concernées risque d’étre
induite en erreur (c. 6).

— Méme si l’'on admet I’existence d’un risque de confusion, une mesure provi-
sionnelle peut étre octroyée seulement s’il a été rendu vraisemblable que le
défendeur pouvait attendre de [’usage du signe litigieux une amélioration in-
Jjustifiée de sa situation économique .

— Une société simple posséde également un droit a son nom, pour autant que ce
dernier serve effectivement, dans le cas d’espéce, a la désigner et a ’indivi-
dualiser. L’article 28 CC n’accorde toutefois pas une protection plus étendue
que les articles 3 lettre d LCD et 29 CC, lorsqu’il s’agit essentiellement de
protéger des intéréts économiques. L'usage du nom SWISSCARE ne constitue
pas une usurpation de la dénomination SWICA (c. 8).

— L’interdiction provisionnelle d’utiliser un nom, comme celle d’utiliser une
raison de commerce, étant en fait irréversible, elle apparait particulierement
disproportionnée lorsque d’importants intéréts économiques sont en jeu et
lorsque la dénomination litigieuse a déja acquis une notoriété certaine.

OGer ZH, 2. Ziv.K. vom 11. April 1994

Im Herbst 1992 schlossen sich vier Krankenkassen zu einer einfachen Gesell-
schaft unter dem Namen SWICA zusammen. Ab diesem Zeitpunkt benutzten sie den
Namen SWICA als Kennzeichen fiir die von ihnen angebotenen Dienstleistungen.
Drei andere Krankenkassen schlossen sich am 27. Oktober 1993 unter dem Namen
SWISSCARE zusammen, um unter diesem Kennzeichen Krankenkassenleistungen
zu erbringen. Der Verein wurde am 29. Oktober 1993 im Handelsregister des Kan-
tons Ziirich eingetragen. Am 8. November 1993 stellten die Klidgerinnen beim Ein-
zelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Ziirich das Begehren, dem
Verein (Beklagten) superprovisorisch und vorsorglich zu verbieten, den Namen
SWISSCARE zu fiihren und diese Bezeichnung fiir angebotene Waren- oder Dienst-
leistungen zu gebrauchen. Der Einzelrichter wies das Begehren um Erlass einer Ver-
fiigung ohne vorherige Anhdrung der Beklagten und mit Verfiigung vom 8. Dezem-
ber 1993 auch das Massnahmegesuch mit der Begriindung ab, es kénne von einer ab-
strakten Verwechslungsgefahr in Bezug auf die beiden strittigen Kennzeichen nicht
gesprochen werden. Der hiergegen erhobene Rekurs blieb erfolglos.

Aus den Erwdgungen des Obergerichtes:

2. Vorsorgliche Massnahmen im Sinne des Art. 14 UWG in Verbindung mit Art.
28c ff. ZGB konnen angeordnet werden, wenn der Kldger glaubhaft macht, dass er
durch eine unlautere Wettbewerbshandlung der Gegenpartei in seinen Rechten ver-
letzt wurde oder eine Verletzung befiirchten muss und dass ihm daraus ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil vermdgensrechtlicher oder immaterieller Na-
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tur droht, welcher nur durch die anbegehrte Massnahme abgewendet werden kann.
Voraussetzung fiir den Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist mithin das Glaub-
haftmachen eines rechtlich geschiitzten Anspruchs einerseits sowie eines drohenden,
nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils anderseits.

Der vorsorgliche Rechtsschutz ist notwendigerweise auf den Hauptanspruch be-
zogen, d.h. die Massnahme setzt voraus, dass dem Kléger ein entsprechender recht-
licher Anspruch auf Grund des UWG (Art. 9) zusteht. Gemiss Art. 9 Abs. 1 UWG
hat derjenige, der durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit
oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschiftsbetrieb oder sonst in seinen wirt-
schaftlichen Interessen bedroht oder verletzt ist, unter anderem den Anspruch auf
Feststellung der Widerrechtlichkeit und denjenigen auf Unterlassung. Der Kldger hat
deshalb die Wahrscheinlichkeit der anspruchsbegriindenden Tatsachen darzulegen,
und es ist hierauf vom Richter zumindest summarisch zu priifen, ob sich der behaup-
tete materielle Anspruch auf Grund dieser Tatsachen ergebe (BGE 104 Ia 413; ZR
82/1983 Nr. 94; Vogel, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes in SJZ 76/1980
S. 95f.). Ist die Darstellung des Kldgers glaubhaft, so kann der Beklagte diese nur
entkridften, wenn er seinerseits Tatsachen dartut, die Zweifel an der Richtigkeit der
klagerischen Behauptungen aufkommen lassen. Beruft sich der Beklagte auf ein bes-
seres Recht, so hat er seinerseits die dieses Recht begriindenden Tatsachen glaubhaft
zu machen (ZR 76/1977 Nr. 38).

3. Die Kldgerinnen stiitzen ihr Begehren in erster Linie auf Art. 3 lit. d UWG, wo-
nach unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen
mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines Mitbewerbers
herbeizufiihren. Gegen das Lauterkeitsgebot verstosst folglich jedes Verhalten, das
die Gefahr der Tduschung und Irrefiihrung des Publikums in sich birgt. Entscheidend
ist dabei, ob die Abnehmer Gefahr laufen, eine Leistung mit derjenigen eines Mitbe-
werbers zu verwechseln oder diesem zuzurechnen, oder den Eindruck erhalten kénn-
ten, die verwechselbaren Leistungen stammten von zwei wirtschaftlich eng verbun-
denen Unternehmen (BGE 118 IT 324, 116 I1 368, 114 I 111, 109 IT 489 E 5, 102 II
126, 90 II 201 f.; SMI 1993 S. 74, SMI 1986 S. 101 ff.; Mario M. Pedrazzini, Un-
lauterer Wettbewerb, Bern 1992, S. 86, 102; Patrick Troller, Kollisionen zwischen
Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1980, S. 77 f., 130 f.; Meier-
Hayoz/Forstmoser, a.a.0., § 5 N 162).

Einen solchen Fall stellt insbesondere die Verwendung bzw. der Mitgebrauch ei-
nes individualisierenden dusserlichen Kennzeichens (Namen, Firma, Marke, Titel,
Signete, Slogans etc.) fiir eigene Leistungen dar, welches mit dem vorbenutzten
Kennzeichen eines Mitbewerbers (= fremdes Zeichen) verwechslungsfihig ist (Ma-
rio M. Pedrazzini, a.a.0., S. 102; Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht,
2. Auflage, Bern 1988, S. 82). Massgebend ist im iibrigen allein die Wirkung einer
Massnahme, nicht die Absicht des Handelnden; Unlauterkeit setzt daher weder bose
Absicht noch Verschulden, sondern bloss ein objektiv gegen Treu und Glauben ver-
stossendes Verhalten voraus (BGE 116 II 369, 109 IT 488, 107 IT 363, 104 IT 59 E 2,
9711 160, 91 II 24, 90 II 322; Patrick Troller, a.a.0., S. 124). Ob im zu beurteilenden
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Fall eine Verwechselbarkeit von verschiedenen Leistungen bzw. Kennzeichen vor-
liegt, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie beim Durchschnittsabneh-
mer hinterlassen, wobei den charakteristischen, pragenden Elementen besondere Be-
deutung zukommt. Massgebend fiir die Beurteilung ist dabei das Erinnerungsbild,
und nicht die unmittelbare Reaktion auf einen direkten Vergleich der beiden Lei-
stungen (BGE 11611370, 11411374 E 1, 108 I1 329 E 4, ZR 91/92 1992/1993 Nr. 57
S. 215; Alois Troller, Immaterialgtiterrecht, Band I, 3. Auflage, Basel 1985, S. 932
bei FN 195; Mario M. Pedrazzini, a.a.0., S. 86; Lucas David, a.a.0., S. 85 N 230).
Der Begriff der Verwechselbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr ist fiir den Bereich des
Wettbewerbsrechts und des gesamten Kennzeichnungsrechts einheitlich zu beurtei-
len (BGE 11711201, 116 II 370 E 4a, 107 II 363, 109 II 483). Es ist deshalb im hier
zu beurteilenden Fall auch der Praxis zum Firmen- und Markenrecht Beachtung zu
schenken.

Die weitere Voraussetzung fiir die Anwendbarkeit des UWG, das Bestehen eines
wirtschaftlichen Wettbewerbes, d.h. einer auf Gelderwerb bzw. Handel mit geldwer-
ten Giitern oder Leistungen ausgerichteten Tatigkeit (SMI 1993 S. 71; BGE 8011170
E 3; Alois Troller, a.a.0., S. 910 f.; Lucas David, a.a.0., S. 29 N 19; Mario M. Pe-
drazzini, a.a.0., S. 31), ist hier gegeben; die Parteien sind als Anbieter von Kranken-
kassenleistungen sogar direkte Konkurrenten.

Unbestritten ist zwischen den Parteien, dass dem Kennzeichen «SWICA» der
Kldgerinnen auf Grund seines fritheren tatsichlichen Gebrauchs Prioritdt zukommt.
Das gesamte Wettbewerbs- und Kennzeichnungsrecht ist vom Grundsatz der zeitli-
chen Prioritit beherrscht, wonach bei einer Kollision gleichartiger oder verschieden-
artiger Kennzeichen der Zeitpunkt der Entstehung des Rechts fiir den Vorrang ent-
scheidend ist (BGE 109 II 483 ff., 107 II 363; ZR 91/92 1992/1993 Nr. 38 S. 138 {;
Patrick Troller, a.a.0., S. 212; B. von Biiren, Kommentar zum Bundesgesetz {iber
den unlauteren Wettbewerb vom 30.9.1943, Ziirich 1957, S. 146 N 112; Meier-
Hayoz/Forstmoser, a.a.0., § 5N 152),

4. Zunichst ist die Verwechslungsgefahr im eigentlichen, engeren Sinn zu priifen,
d.h. die Frage zu entscheiden, ob die Zeichen SWICA und SWISSCARE als solche
verwechselt werden, d.h. ob A fiir B gehalten werde und umgekehrt, so dass die da-
mit gekennzeichneten Unternehmen und Titigkeiten miteinander verwechselt wer-
den.

a) Vorab ist zu beachten, dass sich die von den Parteien gewahlten Kennzeichen
durch ihre jeweilige Verwendung als Logo klar voneinander unterscheiden (vgl.
2.B. act. 11 S. 8). Dies ist bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit mitzu-
berticksichtigen (SMI 1989 S. 47 ff.). Mit Bezug auf den optischen Eindruck fallt
sodann ins Gewicht, dass die Wortldnge ein deutliches Unterscheidungsmerkmal
darstellt, wobei zusitzlich auffillt, dass «<SWICA» als Einheit aufgefasst wird,
wihrend «SWISSCARE» offensichtlich in die zwei Wortbestandteile «SWISS»
und «CARE» zerfdllt.
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b) Die beiden Bezeichnungen heben sich aber auch hinsichtlich des Wortklangs
und der Intonation deutlich voneinander ab. Wahrend «SWICA» kurz, hart und
mit deutlicher Betonung auf der ersten Silbe ausgesprochen wird, setzt sich das
Zeichen «SWISSCARE» aus zwei betonten Silben und somit klangprigenden
Elementen zusammen - unabhingig davon, ob man sich der richtigen englischen
oder der deutschen Sprechweise befleissigt. Die Befiirchtung der Klidgerinnen,
SWISSCARE werde wegen der mangelnden Englischkenntnisse der Bevolkerung
phonetisch zunéchst als «<SWIS-CAR», und schliesslich, weil das R lautmalerisch
im Rest des Worts weitgehend verschwinde, als «<SWISCA» ausgesprochen, ist
unbegriindet, weil doch etwas weit hergeholt. Einerseits sind die Englischkennt-
nisse der Bevolkerung nicht derart schlecht, andererseits wiirde die phonetische
Sprechweise von «SWISSCARE» doch wohl eher «SWISSKARE» sein. Zudem
tragt der Zischlaut - ss - dazu bei, dass die beiden Kennzeichen ein klar unter-
schiedliches Klangbild aufweisen (SMI 1991 S. 49/50). Es kann auch nicht gesagt
werden, im verschwommenen Erinnerungsbild des Durchschnittpublikums blie-
ben vor allem die Anfangssilben der beiden Kennzeichen, ndmlich «Swi» bzw.
«Swiss» haften. Zumindest bei «<SWISSCARE» bleibt weder «SWISS» noch
«CARE» je fiir sich allein, sondern das Gesamtwort im Erinnerungsbild haften.
Die Anfangssilbe «SWI» haben die Kldgerinnen geméss Teledata mit mindestens
78 in der Schweiz gebrauchten Unternehmenszeichen gemeinsam, weshalb die
Anfangssilbe «SWI» kennzeichenrechtlich Gemeingut ist (vgl. hiezu SMI 1993 S.
76 ff. zu Trigress/Trimatic sowie SMI 1989 S. 201 zu Unicos/Inacos). Angesichts
der hdufigen Verwendung dieser Anfangssilbe ist nicht anzunehmen, sie wiirde
vom Publikum als Kriterium zur Unterscheidung der Firmen angesehen. Positiv
ausgedriickt sind sie nicht geeignet, den Eindruck zu erwecken, die Firmen mit
solchen Anfangssilben seien in irgendeiner Form miteinander verbunden.

Bei genauer Betrachtung der beiden Zeichen liegt mithin auch keine akustische
Ahnlichkeit vor, die eine Verwechslungsgefahr bewirken wiirde.

¢) Die beiden Kennzeichen unterscheiden sich auch im Sinngehalt. SWICA ist
nach Auffassung beider Parteien ein reines Phantasiegebilde ohne begrifflichen
Sinn. Demgegeniiber handelt es sich bei «SWISSCARE» um ein Wortgebilde mit
Assoziationswirkung bzw. mit sachbezeichnendem Charakter, ungeachtet dessen,
wie scharf dieser Begriffsinhalt ist. Dieser Unterschied allein schon schliesst eine
Kollision im Rechtssinne aus (Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgiiter-
rechts, 3. Auflage, Basel und Frankfurth am Main 1989, S. 58; BGE 87 II 40 ff.).
Wird weiter das Tétigkeitsgebiet, in welchem der Krankenkassenverband SWISS-
CARE titig ist (Gesundheitswesen), beriicksichtigt, so handelt es sich um ein
Wortgebilde mit branchenspezifischem Inhalt. Als starke, individualisierende
Zeichen gelten in der Praxis solche, die ausgeprigt assoziative Elemente enthal-
ten (BGE 118 I1 324 f.; E. Kramer, «Starke» und «schwache» Firmenbestandteile,
in Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini, Bern 1990, S. 607).
Da, wie bereits erwidhnt, nur das Kennzeichen des Beklagten eine Gedankenver-
bindung hervorruft, indem «Swiss» klar als schweizerisch und die englische Vo-
kabel «<CARE» als Sammelbegriff fiir «Pflege», «Betreuung» und «irztliche Be-
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handlung» verstanden wird. Das Kennzeichen stellt demnach eine Verbindung
zweier auf das Titigkeitsgebiet des Beklagten hinweisender Sachbegriffe dar,
dem ein allerdings nicht sehr scharf umrissener Sinngehalt zukommt. Der Hin-
weis auf Patrick Troller (a.a.O., S. 97), wonach von einer Sachbezeichnung nur
gesprochen werden konne, wenn das in Frage stehende Wort als solches einen
Sinn habe, eben zur Bezeichnung einer Sache diene, hilft den Klégerinnen nach
dem Gesagten nicht. Der von der Vorinstanz zitierte Entscheid (BGE 112 1T 362
ff.) ist ein passendes Prijudiz: Das Bundesgericht verneinte die Verwechslungs-
fahigkeit der beiden Zeichen «Escolino» und «Seccolino», indem es erwog, die
gleichlautende Wortendung «lino» mache nur einen schwachen Eindruck,
wihrend die wesentlicheren Bestandteile «esco» und «secco» gut unterscheidbar
seien, da allein der letztere Bestandteil in weiten Kreisen eine Gedankenassozia-
tion hervorrufe. Der Schluss der Vorinstanz, hier kénne umso weniger eine Ver-
wechslungsgefahr angenommen werden, zumal das Kennzeichen «SWICA» als
Abkiirzung fiir sich alleine iiberhaupt keine gedankliche Assoziation zu wecken
vermdge und sich die beiden Kennzeichen sowohl optisch als auch akustisch viel
deutlicher als im bundesgerichtlichen Prijudiz unterschieden, ist nicht zu bean-
standen. In der Praxis hat sich liberdies gezeigt, dass Kurzbezeichnungen unter-
einander trotz ihrer ausserordentlich weiten Verbreitung nur hochst selten ver-
wechselt werden, da das Publikum ihnen offensichtlich mit der erforderlichen
Aufmerksamkeit zu begegnen pflegt (Lucas David, Das Akronym im Firmen- und
Markenrecht, SMI 1991, S. 334 f.). Eine Verwechselbarkeit ist daher umso mehr
auszuschliessen, wenn - wie hier - auf der einen Seite eine solche Kurzbezeich-
nung und auf der anderen Seite eine Sachbezeichnung im Vergleich zu beurteilen
sind.

5. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr geht es darum, ob das Durchschnitts-
publikum, obschon es den Unterschied zwischen den beiden Zeichen erkennt, wegen
bestehender Gemeinsamkeiten annimmt, es handle sich um zwei Kennzeichen des-
selben Unternehmens. Die Kldgerinnen stellen richtig fest, die fiinf Buchstaben von
SWICA finden sich alle auch im Kennzeichen SWISSCARE, und zwar in identi-
scher Reihenfolge; ihre daraus abgeleitete Folgerung, ein Teil des Publikums werde
den Unterschied zwischen den beiden Zeichen bemerken, wegen dieser ins Auge
springenden Gemeinsamkeiten der beiden Zeichen jedoch annehmen, SWICA sei
die Abkiirzung von SWISSCARE bzw. SWISSCARE sei die ausgeschriebene Form
von SWICA, iiberzeugt nicht. Es kann hier vorab auf die Ausfiihrungen zum opti-
schen Eindruck der beiden Zeichen verwiesen werden. Die dort dargelegten Unter-
schiede zwischen den beiden Zeichen schliessen nicht nur eine direkte Verwechsel-
barkeit, sondern auch eine indirekte Verwechselbarkeit aus.

6. Die Klidgerinnen machen weiter geltend, die Verwechselbarkeit der beiden Zei-
chen sei durch tatsédchlich aufgetretene Verwechslungen belegt.

Die Vorinstanz erwog, die von den Kldgerinnen eingereichten Urkunden, die Ver-
wechslungsfille belegen sollten, seien allesamt von Mitarbeitern der Kldgerinnen
selber aufgenommen worden und stellten somit blosse Parteibehauptungen dar, wel-
chen kaum beweisbildende Kraft zukomme. Vor allem aber beleuchteten sie die ge-
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nauen Umstdnde und Ursachen der angeblichen Verwechslungen nicht, ja es bleibe
unklar, ob die behaupteten Vorfille iiberhaupt auf Verwechslungen mit dem Kenn-
zeichen des Beklagten zuriickzufiihren seien, oder nicht eher auf den Umstand, dass
die Bevolkerung noch nicht im Bilde sei, welche Krankenkassen sich unter welchem
Namen zusammengeschlossen hitten (act. 2/2 S. 14 £.).

Zunichst ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den von den Kligerinnen einge-
reichten Urkunden nicht jeglichen Beweiswert absprach, sondern diesen lediglich als
gering beurteilte. Entscheidend ist indes, dass es sich bei den von den Klédgerinnen
genannten Fillen nicht ausschliesslich um eigentliche Verwechslungen handeln
muss: Teilweise diirfte es sich, namentlich bei den von den Klidgerinnen eingereich-
ten Zeitungsartikeln, um versehentliche Bezeichnungen handeln; in beiden Artikeln
wurden die Ereignisse korrekt und unter richtiger Zuweisung an «SWICA» und
«SWISSCARE» geschildert; im Titel diirfte moglicherweise ein versehentlicher
Austausch der beiden Namen erfolgt sein. Dadurch ist nun aber kein addquat kausa-
ler Zusammenhang mit einer Ahnlichkeit der beiden Namen glaubhaft gemacht. An-
derenteils sind die eingelegten Beweismittel nicht aussagekriftig, weil die einge-
reichten Mitarbeiterrapporte die Ereignisse stark zusammenfassend und wertend
wiedergeben und daher nicht Verwechslungen glaubhaft machen, welche adidquat
kausal durch die angebliche Anlichkeit der beiden Kennzeichen verursacht sind.

Die Klidgerinnen folgern aus den tatsichlich aufgetretenen Verwechslungen, die
rechtlich relevante Verwechslungsgefahr sei damit rechtsgenugend glaubhaft ge-
macht (act. 1 S.17).

Gemiss gefestigter Lehre und Rechtsprechung ist nicht jede entfernte Moglich-
keit einer Verwechslungsgefahr schon erheblich, vielmehr muss der durchschnittli-
che Verkehrsteilnehmer oder ein nicht unbeachtlicher Teil der in Betracht fallenden
Verkehrsteilnehmer der Gefahr von Verwechslungen unterliegen (ZR 1992/93 Nr. 38
S. 138). Tatsdchlich vorgekommene Verwechslungen ausserhalb konkreter Ge-
schiftsbeziehungen sind als Indiz fiir fehlende Unterscheidbarkeit zu werten (BGE
118 II 326). Das Gesetz spricht von Massnahmen, die geeignet sind, eine Verwechs-
lung herbeizufiihren. Massnahmen, die dazu nur bestimmt sind (so Art. 1 Abs. 2 lit.
d aUWG), werden zu Recht nicht mehr aufgefiihrt, denn es kommt auf das Ergebnis
der Massnahme und nicht auf die Absicht des Handelnden an (Mario M. Pedrazzini,
a.a.0., S. 85 f.). Die Weglassung der beiden Worter «bestimmt oder» stellt nun aber
keine materielle Anderung des Gesetzes dar: Da eine Verwechslung nicht beabsich-
tigt sein muss, sondern die obektive Verwechslungsgefahr fiir die Unlauterkeit
geniigt, kann auf den unnétigen Passus verzichtet werden (Botschaft zu einem Bun-
desgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 18. Mai 1983, BBI. Band II, S.
1063). Es handelt sich somit um eine Anpassung des Gesetzes an die bereits gelebte
Praxis. Dieselbe Korrektur im Gesetzestext ist im iibrigen auch in Art. 3 lit. c UWG
vorgenommen worden; sie ist in der Botschaft wie folgt kommentiert worden: «Die
Bestimmung entspricht, ausser einer Vereinfachung durch Weglassen der Worte <be-
stimmt oder>, dem geltenden Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe c UWG» (Botschaft, a.a.O.,
S. 1062). Diese «Vereinfachung» ist nicht einer materiellen Anderung der Rechtsla-
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ge gleichzusetzen; gemiss Praxis wurde bereits ein objektiver Massstab angesetzt;
die unlautere Wettbewerbshandlung setzte bei ihrem Urheber weder bosen Glauben
noch ein Verschulden voraus; es geniigte eine objektive Verletzung der Regeln von
Treu und Glauben (BGE 107 II 357 ff, = Praxis 71/1982 Nr. 8 S. 11 ff.).

Im Lichte dieser Erwigungen und unter Beriicksichtigung der Mitgliederzahlen
der beteiligten Krankenkassen - die unter dem Namen «SWISSCARE» zusammen-
geschlossenen Krankenkassen zdhlen rund 2,5 Millionen Versicherte, die Klagerin-
nen mehr als eine halbe Million Versicherte - wiire mit den behaupteten Verwechs-
lungen, selbst wenn es sich hiebei um eigentliche, auf der geltend gemachten Ahn-
lichkeit der beiden Zeichen beruhende handelte, eine Verwechslungsgefahr nicht
glaubhaft gemacht.

Besteht nach dem Gesagten keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden
Kennzeichen, lidsst sich das von den Kldgerinnen verlangte Verbot nicht auf das
UWG abstiitzen.

7. Der Vollstindigkeit halber sei auf weitere Einwendungen der Klagerinnen im
Zusammenhang mit der Anwendung des UWG eingegangen: Die Kldgerinnen kriti-
sieren die Auffassung der Vorinstanz, wonach das UWG nicht die Verwechslungsge-
fahr als solche verhindern wolle, sondern allein ihre Ausbeutung zum Zwecke der
unzuldssigen Aneignung des fremden Arbeitsergebnisses; die Verwechslungsgefahr
miisse geeignet sein, eine ungerechtfertigte Verbesserung der wirtschaftlichen Situa-
tion des Urhebers zu begiinstigen und dergestalt einen eigentlichen Missbrauch des
wirtschaftlichen Wettbewerbs darstellen (act. 2/2 S. 18).

Ziel des UWG ist die Gewihrleistung des lauteren und unverfilschten Wettbe-
werbs (Art. 1 UWG). Mit der Revision wurde im Jahre 1986 die Zielsetzung des
UWG neu auf die Gewéhrleistung des unverfilschten Wettbewerbs erweitert, womit
die funktionale Seite des UWG eine Verwirklichungsméglichkeit erfuhr. Das Gesetz
gibt nun aber keine positive Definition dieser Kriterien, sondern umschreibt viel-
mehr in Art. 2 UWG negativ lediglich den unlauteren, nicht auch den verfilschten
Wettbewerb, was deutlich zeigt, dass primire Zielsetzung die Gewihrleistung der
Lauterkeit ist (Mario M. Pedrazzini, a.a.0., S. 36 ff.; Lucas David, a.a.0., S. 22/23).
Der unlautere Wettbewerb wird in Art. 2 UWG negativ definiert als jedes tduschen-
de oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende
Verhalten oder Geschiftsgebaren, welches das Verhiltnis zwischen Mitbewerbern
oder zwischen Anbietern und Abnehmem beeinflusst. Die Definition in Art. 2 UWG
weist im Zusammenhang mit den Art. 3-8 UWG die typischen Ziige einer General-
klausel auf. Neben der Anlehnung an den generellen Parameter von Treu und Glau-
ben weist auch die ausdriicklich nur beispielhafte Aufzihlung einzelner Tatbestinde
darauf hin.

Diese Zielsetzung des UWG darf nicht aus den Augen verloren werden. Die
Vorinstanz stiitzte sich bei ihrer Ansicht auf den San Marco-Entscheid des Bundes-
gerichtes (BGE 107 II 357 ff. = Praxis 71/1982 Nr. 8 S. 11 ff.). In diesem Prédjudiz
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wird festgehalten, eine Massnahme, die geeignet sei, Verwechslungen mit der Ware,
den Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines andern herbeizufiihren,
falle nur dann unter Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG, wenn sie einen Missbrauch des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs darstelle, gemiss der allgemeinen Voraussetzung von Art.
1 aUWG. Wie die Vorinstanz unter Hinweis auf Martin-Achard hervorhebe, wolle
das UWG nicht die Verwechslungsgefahr als solche verhindern, sondern ihre Aus-
beutung zum Zwecke der unzulissigen Aneignung des fremden Arbeitsergebnisses;
die Verwechslungsgefahr miisse geeignet sein, eine ungerechtfertigte Verbesserung
der wirtschaftlichen Situation des Urhebers zu begiinstigen. Die unlautere Wettbe-
werbshandlung setze bei ihrem Urheber weder bosen Glauben noch ein Verschulden
voraus; es geniige eine objektive Verletzung der Regeln von Treu und Glauben.

Dieses Préjudiz ist heute nicht tiberholt. Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei
der Anderung des Gesetzestextes von Art. 3 lit. d UWG in Form der Weglassung der
beiden Worter «bestimmt oder» lediglich um eine Anpassung an die bereits gelebte
Praxis, wonach es auf die subjektive Absicht nicht ankommt, sondern allein auf die
objektive Eignung eines konkreten Verhaltens, den fairen und unverfélschten Wett-
bewerb zu storen. Entscheidend ist, dass die inkriminierte Téatigkeit sich auf die ei-
gene oder auf eine fremde Wettbewerbsstellung direkt oder indirekt auswirkt (Mario
M. Pedrazzini, a.a.O., S. 32). Das Massnahmegesuch der Kldgerinnen konnte mithin
nur gutgeheissen werden, wenn bei gegebener Verwechselbarkeit der beiden Kenn-
zeichen zudem glaubhaft erschiene, dass sich der Beklagte dank dem Kennzeichen
SWISSCARE eine ungerechtfertigte Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation
versprechen konnte. Dies hat die Vorinstanz mit Grund verneint (act. 2/2 S. 18 f.).

8. Die Vorinstanz verneinte in zweiter Linie, dass die Kldgerinnen durch die Wahl
des Kennzeichens des Beklagten in ihren personlichen Verhéltnissen verletzt worden
seien und dass der Beklagte zudem ihr Recht auf den Namen verletzt habe. Sie ging
davon aus, die Lehre billige den Rechtsgemeinschaften zu, Triager von immaterial-
giiterrechtlichen Personlichkeitsrechten sein zu konnen; aber auch aus praktischen
Bediirfnissen heraus sei in Anlehnung an die herrschende deutsche Lehre der einfa-
chen Gesellschaft ein Recht am Namen zuzuerkennen, vorausgesetzt, der Name die-
ne im konkreten Fall tatséichlich der Kennzeichnung und Individualisierung.

a) Wer in seiner Rechtsstellung dadurch beeintrachtigt wird, dass ein anderer sich
seinen Namen anmasst, hat Anspruch auf Unterlassung und - nach Rechtspre-
chung - auch auf Beseitigung der Beeintridchtigung (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Eine
Namensanmassung liegt nicht nur dann vor, wenn jemand den Namen eines ande-
ren unberechtigterweise fiir sich selbst in Anspruch nimmt, sondern auch, wenn er
ihn als Bezeichnung einer Sache gebraucht. Als Namensanmassung wird ausser-
dem schon die Ubernahme des Hauptbestandteils eines Namens oder sogar die
Verwendung eines dhnlichen Namens betrachtet, sofern dadurch die Gefahr einer
Verwechslung oder falschen Zuordnung hervorgerufen wird (BGE 108 II 243, 102
II 305, 95 11 487, 92 11 309, 90 II 319, 87 II 111, 82 II 343, 80 II 140; Pedrazzi-
ni/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4. Auflage, Bern 1993, S. 189; A.
Bucher, Natiirliche Person und Personlichkeitsschutz, Basel/Frankfurt am Main
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1986, S. 224 Rz 812 ff.; P. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Ziirich
1984, S. 65 Rz 449; D. Lack, Privatrechtlicher Namensschutz, Diss. Bern, Dieti-
kon 1992, S. 127 ff.; Patrick Troller, a.a.0., S. 156).

b) Es bedarf keiner weiteren Erorterung, dass der Beklagte sich nicht des gleichen
Namens wie die Kldgerinnen bedient. Da zudem - wie bereits dargelegt - der Na-
me der Kligerinnen eine Phantasiebezeichnung bzw. eine Kurzform ist und der
Beklagte demgegeniiber einen Sachbegriff mit assoziativem Charakter verwen-
det, versteht sich von selbst, dass auch keine Abwandlung des gleichen Namens
vorliegt. Alsdann kann auch nicht gesagt werden, der Beklagte habe insofern eine
Namensanmassung begangen, als er die Hauptbestandteile des Namens der Kli-
gerinnen - «SWI» und «CA» - iibernommen habe, weil es sich bei den beiden
Buchstabengruppen nicht um Wortstimme mit selbstidndiger Bedeutung, sondern
um einfache Silben handelt, die nicht als hervorstechende Bestandteile eines Na-
mens gelten konnen, deren Ubernahme die Kl4gerinnen in ihrem Namensrecht
verletzen wiirde. Die Kl4gerinnen kénnen sich auch nicht mit Erfolg auf BGE 90
IT 319 und 82 II 343 berufen: In jenen Fillen waren ein selbstindiges Wort bzw.
mehrere Worte, die den Hauptbestandteil des Namens bildeten, iibernommen wor-
den. Der Beklagte hat keinen tiduschend dhnlichen Namen verwendet, der geeig-
net ist, Verwirrung zu stiften, da die Kriterien der Verwechselbarkeit im Namens-
recht grundsitzlich dieselben sind wie im UWG und ein auf diesem Gesetz beru-
hender Anspruch bereits verneint wurde.

c¢) Die Vorinstanz hat auch den weiteren Einwand der Klidgerinnen, der Beklagte
habe durch agressives Verhalten das Image und den guten Namen der Kldgerinnen
geschadigt und dadurch die kooperative Zusammenarbeit mit den iibrigen Anbie-
tern im Gesundheitswesen erschwert, mit zutreffender Begriindung widerlegt (act.
2/2 S. 21 f.). Personlichkeitsrechtliche Anspriiche aus Art. 28 ff. ZGB konnen
zwar grundsitzlich kumulativ zu denjenigen aus unlauterem Wettbewerb geltend
gemacht werden, sie vermdgen aber keine Rechtsgrundlage fiir den Schutz von
offensichtlich wirtschaftlichen Interessen zu bieten und dienen insbesondere nicht
dazu, Liicken des Leistungsschutzrechts auszufiillen (BGE 110 II 413 ff.; Mario
M. Pedrazzini, a.a.0., S. 58). Das allgemeine Personlichkeitsrecht verschafft hier
keinen weitergehenden Schutz als das UWG und das spezielle Namensrecht, da es
hier einerseits um den Schutz tiberwiegend wirtschaftlicher Interessen geht und
andererseits das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nicht anders als unter dem
Aspekt des UWG auszuschliessen ist.

9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die verlangte vorsorgliche Mass-
nahme weder auf das UWG noch auf das Personlichkeitsrecht stiitzen 14dsst und sich
mithin der Rekurs als unbegriindet erweist.
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3 lit. d UWG - «SWICA/SWISSCARE I1»

Art. 3 lit d schiitzt Kennzeichen, wozu Firma, Insignien, Marken, Zeit-
schriftentitel, Etiketten, Warenformen, Signete und Slogans gehdren. Bei einer
Kollision gleichartiger oder verschiedenartiger Kennzeichen gilt der Grund-
satz der zeitlichen Prioritit.

SWICA und SWISSCARE sind verwechselbar, weil die Kennzeichentriger sich
an dieselben (potentiellen) Kunden wenden, weil die Zeichen im geschriebe-
nen Text normal geschrieben sind und in der Erinnerung des durchschnittlich
aufmerksamen Konsumenten nicht deutlich auseinandergehalten werden und
weil SWICA als Abkiirzung von SWISSCARE aufgefasst wird.

Auch vom Wortklang her sind SWICA und SWISSCARE verwechselbar. Denn
ein erheblicher Teil des schweizerischen Publikums beherrscht kein Englisch
und spricht daher SWISSCARE nicht englisch, sondern phonetisch aus, wo-
durch das «e» lautmalerisch verschwindet.

Eine Anndherung in der Absicht, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaf-
fen, ist kein Tatbestandsmerkmal von Art. 3 lit. d UWG.

L’article 3 lettre d LCD protége les signes distinctifs, notamment les raisons
de commerce, les enseignes, les marques, les titres de journaux, les étiquettes,
les formes de produits, les sigles d’imprimeur et les slogans. Le principe de la
priorité s’applique en cas de conflit entre signes distinctifs de méme genre ou
de genres différents.

Il existe un risque de confusion entre SWICA et SWISSCARE parce que les ti-
tulaires de ces signes distinctifs s’adressent a la méme clientéle (potentielle),
parce que les signes sont représentés en caractéres ordinaires dans des textes
écrits, parce qu’ils ne se différencient pas clairement dans ’esprit du con-
sommateur moyennement attentif et, enfin, parce que SWICA est compris com-
me une abréviation de SWISSCARE.

L’effet sonore améne aussi a confondre SWICA et SWISSCARE. En effet, une
importante part de la population suisse ne maitrise pas I’anglais et ne pro-
nonce dés lors pas SWISSCARE a I’anglaise, mais phonétiquement, faisant
disparaitre le <e» final.

Larticle 3 lettre d LCD n’exige pas que I’imitation ait été effectuée dans 'in-
tention d’améliorer sa position concurrentielle.

Justizkommission am OGer LU vom 18. Januar 1994

Vier Krankenkassen hatten sich im Herbst 1992 zu einer einfachen Gesellschaft
mit dem Namen SWICA zusammengeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt benutzten sie
den Namen SWICA als Kennzeichen fiir die von ihnen angebotenen Dienstleistun-

gen.

Das Massnahmebegehren vom 28. Oktober 1993 richtet sich gegen eine kon-

kurrenzierende Krankenkasse, die zusammen mit zwei weiteren Krankenkassen am
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27. Oktober 1993 den Verein SWISSCARE gegriindet hat und unter dieser Bezeich-
nung auf dem Markt auftreten will. Die Justizkommission bestitigte ein zunédchst am
29. Oktober 1993 superprovisorisch erlassenes Verbot der Verwendung der Bezeich-
nung SWISSCARE als Kennzeichen jeglicher Art fiir angebotene Waren- oder
Dienstleistungen gegen Leistung einer Sicherheit von Fr. 200°000.-.

Aus den Erwdgungen der Justizkommission:

3.- Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder
beruflichen Ansehen, in seinem Geschiftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftli-
chen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemiss Art. 9 UWG den Richter an-
rufen. Gestiitzt auf Art. 14 UWG, der auf die Bestimmungen der Art. 28¢c-28f ZGB
hinweist, kann der Richter vorsorgliche Massnahmen erlassen. Der Gesuchsteller hat
dabei glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei gegen gesetzliche Bestimmungen
verstossen hat oder solche Verstdsse vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm dabei
ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnah-
me abgewendet werden kann (vgl. Art. 28c ZGB und §§ 349 ff. ZPO). Da ein vor-
laufiges Verbot nur bei einer Wiederholungsgefahr in Frage kommt, ist auch die
Fortdauer der Verletzung glaubhaft zu machen (David Lucas, Schweizerisches Wett-
bewerbsrecht 2. Aufl., Bern 1988, N 638). Grundsitzlich wird kein strikter Beweis
gefordert, doch ist dem Richter aufgrund der objektiven Anhaltspunkte der Eindruck
einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tat-
sachen zu vermitteln (vgl. Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 1068). In
rechtlicher Hinsicht sind die Erfolgsaussichten der Hauptklage darzutun, wobei sich
der Richter im Massnahmeverfahren mit einer vorldufigen rechtlichen Wiirdigung
begniigen darf, da er sonst der Entscheidung am Hauptprozess vorgreifen wiirde. In
prozessualer Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass gemiss Luzerner Praxis Zeugen-
bescheinigungen im Verfahren betreffend einstweilige Verfiigungen zulissig sind,
d.h. behauptete Tatsachen konnen durch solche Urkunden glaubhaft gemacht werden
(LGVE 1989 I Nr. 25).

4.- Die Gesuchstellerinnen behaupten, die Verwendung des Kennzeichens SWIS-
SCARE durch die Gesuchsgegnerin verstosse gegen Art. 3 lit. d UWG. Nach dieser
Bestimmung handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechs-
lungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines andern
herbeizufiihren. Art. 3 lit. d UWG hat den sogenannten Kennzeichnungsschutz im
Auge, das heisst den Schutz dessen, was einen Wettbewerber, sein Unternehmen und
seine Leistungen dusserlich kennzeichnet und von den Mitbewerbern unterscheidet.
Zu diesen Kennzeichen kénnen Firma, Enseigne, Marken, Zeitschriftentitel, Etiket-
ten, Warenformen, Signete und Slogans gehoren (David Lucas, a.a.0., N 24). Bei ei-
ner Kollision gleichartiger oder verschiedenartiger Kennzeichen ist der Zeitpunkt
der Entstehung des Rechts fiir den Vorrang massgebend (Grundsatz der zeitlichen
Prioritit).
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Unbestritten kommt dem von den Gesuchstellerinnen 6ffentlich verwendeten
Kennzeichen SWICA aufgrund seines friitheren tatsdchlichen Gebrauchs der Prio-
ritdtsschutz zu. Streitig ist hingegen die Frage der Verwechselbarkeit der beiden
Kennzeichen SWICA und SWISSCARE. Auf diese Hauptproblematik des vorlie-
genden Falles ist vorab einzugehen.

a) Ob zwei Firmen geniigend unterscheidbar sind oder ob Verwechslungsgefahr
besteht, hingt in erster Linie von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen iib-
lich ist, mit denen die betreffenden Unternehmen geschéftlich verkehren. Ver-
wechslungsgefahr ist dabei nicht erst dann anzunehmen, wenn die Firma eines
Unternehmens fiir die eines anderen gehalten werden kann; es geniigt bereits die
Gefahr, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit
der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen rechtlich oder
wirtschaftlich verbunden. Haben sodann zwei Unternehmen ihren Sitz am glei-
chen Ort, stehen sie miteinander im Wettbewerb oder wenden sie sich aus andern
Griinden an die gleichen Kreise, erheischt die Firmenwahl besondere Zuriickhal-
tung, weil solche Umstinde die Gefahr von Verwechslungen erhdhen. Uber das
Vorliegen dieser Gefahr im konkreten Fall befindet der Richter aufgrund der ge-
samten Umstidnde nach seinem Ermessen im Sinne von Art. 4 ZGB. Abzustellen
hat er auf den Gesamteindruck einer Firma nach ihrem Schriftbild und Wortklang.
Dabei geniigt nicht, dass zwei gleichzeitig und aufmerksam miteinander vergli-
chene Firmen unterscheidbar sind; sie miissen auch in der Erinnerung deutlich
auseinandergehalten werden kénnen (BGE 118 II 324 f. mit zahlreichen Hinwei-
sen auf Judikatur und Literatur; Urteil der I. Kammer vom 29.1.1993 i.S. Arch-
plan AG/Archplan Willisau AG, bestitigt mit BG-Urteil vom 9.6.1993).

b) Mit der Gesuchsgegnerin ist davon auszugehen, dass sich die beiden hier zu be-
urteilenden Firmen zwar beziiglich ihren Logos deutlich voneinander abheben.
Die beiden Unternehmen wenden sich aber nicht nur in dieser Form an ihre (po-
tentiellen) Kunden. Im geschriebenen Text werden vielmehr die normalen Schrift-
bilder SWICA und SWISSCARE verwendet, denen aber eine gewisse Ahnlich-
keit keineswegs abgesprochen werden kann. Immerhin finden sich sémtliche
Buchstaben von SWICA auch im Kennzeichen SWISSCARE, und zwar in identi-
scher Reihenfolge, und die ersten drei einpragsamen Buchstaben «SWI» der er-
sten Silbe sind ebenso identisch wie die zweite Silbe «CA». Zwar wird der auf-
merksame Leser trotz dieser Gemeinsamkeiten den Unterschied zwischen den
Zeichen bemerken und sich auch einprdgen. Ein durchaus beachtlicher Teil der
aus allen Bevolkerungskreisen stammenden Leser resp. Kunden wird aber der ge-
nauen Bezeichnung die nétige Aufmerksamkeit nicht entgegenbringen, sich daher
die Unterschiede nicht oder nur schwer merken konnen und diese daher mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit verwechseln. Das bestitigen denn auch die aufgelegten
Urkunden glaubhaft. Zudem liegt nahe und ist durch die Gesuchstellerinnen eben-
falls glaubhaft dokumentiert worden, dass ein Teil des angesprochenen Publikums
annimmt, SWICA sei eine Abkiirzung von SWISSCARE resp. SWISSCARE sei
die ausgeschriebene Form von SWICA.
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¢) Beim Wortklang ist nicht nur die korrekte englische Aussprache von SWISS-
CARE, die eine deutliche Unterscheidbarkeit herbeizufiihren vermag, in die ge-
samtheitliche Betrachtungsweise einzubeziehen. Vielmehr muss ebenso beachtet
werden, dass ein erheblicher Teil des schweizerischen Publikums die englische
Sprache nicht beherrscht und daher das Wort SWISSCARE nicht englisch, son-
dern phonetisch als «<SWIS-CAR» liest und ausspricht. Erfahrungsgeméss wird
dabei vor allem bei Auslidndern siidlicher Staaten das R’ undeutlich ausgespro-
chen werden. Abgesehen davon verschwindet das «R» lautmalerisch im Rest des
Worts weitgehend. Das derart auf «SWIS-CA reduzierte Wort kann aber letztlich
von SWI-CA kaum mehr unterschieden werden. Dadurch entsteht der unzutref-
fende Eindruck, die beiden Firmen seien miteinander rechtlich oder wirtschaftlich
verbunden.

d) Ob es sich beim Kennzeichen SWICA um ein Akronym oder eine frei gebil-
dete Abkiirzung handelt, ist nicht entscheidend. Ebenso braucht im vorliegenden
summarischen Verfahren nicht abschliessend beurteilt zu werden, ob das Wort
SWISSCARE eine Sach- oder Phantasiebezeichnung oder eine Zusammenset-
zung darstellt. Denn auch Firmenbestandteile, die als Sachbezeichnungen Art
und Titigkeiten eines Unternehmens beschreiben oder wenigstens darauf hin-
weisen, indem sie Gedankenassoziationen wecken, diirfen zu keinen T#uschun-
gen Anlass geben. Erforderlich ist daher auch bei Firmen, die aus Sach- oder
Gattungsbegriffen mit assoziativem Charakter zusammengesetzt sind, dass der
Nachbeniitzer fiir eine deutliche Abhebung von &lteren Firmen sorgt, indem er
seine Firma eigensténdig ausgestaltet oder im Falle reiner und damit gemeinfrei-
er Sachbezeichnungen der Verwechslungsgefahr mit individualisierenden Zusit-
zen begegnet (BGE 118 II 325 mit Hinweisen; unvertffentlichtes BG-Urteil vom
9.6.1993 i.S. Archplan AG/Archplan Willisau AG). Mit dem Namen SWISSCA-
RE vermag die Gesuchsgegnerin diesen Voraussetzungen nicht zu geniigen. Die
Verwechslungsgefahr ist vorliegend umso eher zu bejahen, als das Betitigungs-
feld der im wirtschaftlichen Wettbewerb stehenden Prozessparteien nicht nur
dhnlich, sondern sogar identisch ist und sich dieses zudem auch geographisch
iiberschneidet.

€) Damit ist die Verwechslungsgefahr glaubhaft dargetan. An diesem Schluss ver-
mag nichts zu dndern, dass eine Vielzahl von eingetragenen Firmen, wie bei-
spielsweise «Swical», «Swice , «Swico» oder «Swissca», existieren, die dem Na-
men SWICA sehr nahe kommen. Dass sich die Gesuchstellerinnen der Verwen-
dung dieser Firmen nicht widersetzt haben, wire hchstens dann zu beachten,
wenn die Gesuchsgegnerin in diesem Verhalten einen Verzicht auf die Durchset-
zung deren Rechte ihr gegeniiber hitte erblicken kénnen (BGE 109 1T 340). Das
ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Zudem haben die erwéhnten Firmen allesamt
ein v6llig anderes Betitigungsfeld.

f) Entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin und des Ziircher Audienzrichters ist
unter neuem UWG sicher nicht erforderlich, dass sich die Gesuchsgegnerin mit
ihrem Kennzeichen SWISSCARE an das Kennzeichen SWICA angenihert hitte,
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um sich einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Vielmehr
wollte der Gesetzgeber mit der Revision des UWG gerade dieses zusétzliche Qua-
lifikationsmerkmal laut klarer Aussage in der Botschaft vom 18. Mai 1983 (BBI.
1983 I1 S. 1059 ff.) eliminieren. Damit aber scheint das Verhalten der Gesuchs-
gegnerin als unlauter im Sinne von Art. 3 lit. d UWG. Ob daneben auch eine Ver-
letzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB (Namensanmassung) oder Art. 28 ZGB (Persén-
lichkeitsschutz) vorliegt, braucht unter diesen Umstéinden nicht mehr gepriift zu
werden.

5. a) Die Glaubhaftmachung der schon erfolgten Verletzungshandlungen der
Gesuchsgegnerin l4sst deren Weiterfiihrung in der Zukunft vermuten (vgl. Pedra-
zzini M., Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 216). Zudem haben die Ge-
suchstellerinnen unwidersprochen festgehalten, dass die Gesuchsgegnerin und ih-
re Partnerinnen nach wie vor beabsichtigen, den Namen SWISSCARE so schnell
als moglich (wieder) in geschiftlichen Verkehr zu bringen. In diesem Sinne ver-
langen sie denn auch die sofortige Aufhebung des vom Luzerner Obergericht su-
perprovisorisch verfiigten Verbots. Damit ist sowohl die Wiederholungsgefahr, als
auch die fiir die Anordnung der beantragten vorsorglichen Massnahme verlangte
Dringlichkeit glaubhaft dargetan.

b) Erfiillt ist schliesslich auch die weitere Voraussetzung des nicht leicht wieder-
gutzumachenden Nachteils (Art. 14 UWG i.v.m. Art. 28c ZGB). In diesem
Zusammenhang tragen die Gesuchstellerinnen glaubhaft und - soweit ersichtlich -
von der Gesuchsgegnerin unbestritten vor, dass die oben erwdhnten Verwechslun-
gen zwischen SWICA und SWISSCARE zu einer Marktverwirrung bzw. zur Ver-
wisserung des kldgerischen Kennzeichens und letztlich auch zu einem Image-
verlust der Gesuchstellerinnen gegeniiber ihren Kunden filhren. Zudem ist
anzunehmen, dass ihnen durch entgangene und entgehende Versicherungs-
abschliisse durchaus ein Schaden entstehen konnte, der erfahrungsgemaiss nicht
genau zu ermitteln wére und daher als nicht leicht ersetzbar zu gelten hat (BGE
108 II 228 ff.).

c) Die Abwigung der divergierenden Interessen zeigt ferner, dass die beantragte
Massnahme verhiltnisméssig ist, zumal ein vorsorgliches Verbot im jetzigen Zeit-
punkt fiir die Gesuchsgegnerin einen relativ kleinen wirtschaftlichen Schaden be-
wirken diirfte, wihrend auf der anderen Seite das prioritdtsgeschiitzte Kennzei-
chen der Gesuchstellerinnen bestehen bleiben und damit ein erheblicher Schaden
vermieden werden kann.

6.- Die Gesuchsgegnerin macht geltend, es kénne ihr nicht verboten werden, ihren
registrierten Namen zu fiihren, solange nicht der am 27. Oktober 1993 gegriindete
Verein SWISSCARE als Namenstrédger daran gehindert werde. Dem halten jedoch
die Gesuchstellerinnen in ihrer Vernehmlassung vom 22. November 1993 zutreffend
entgegen, dass die Gesuchsgegnerin unabhingig vom Dachverband eigenstiindig un-
ter dem Kennzeichen SWISSCARE Dienstleistungen anbietet. Das geht klar und un-
missverstindlich aus dem wie folgt umschriebenen Zweck des Vereins hervor:
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... dient damit den Beziigern von Gesundheitsleistungen im allgemeinen und
insbesondere den Versicherten der einzelnen Mitglieder (Partnerkassen); leitet
im Rahmen dieses Zweckes als Dachverband die Geschiftstitigkeit der Mit-
glieder (Partnerkassen) und tritt selber als Anbieter von Gesundheitsleistungen
auf.

Damit steht fest, dass der Verein zwar selbst Produkte unter dem Kennzeichen
SWISSCARE vertreiben wird, dass aber ebenso sidmtliche Mitglieder, mithin auch
die Gesuchsgegnerin Dienstleistungen mit dem zu verbietenden Kennzeichen anbie-
ten werden. Folglich besteht durchaus ein Rechtsschutzinteresse am Erlass des vor-
liegend gegen die Gesuchsgegnerin beantragten Verbots.

7.- Entgegen der Auffassung der Gesuchsgegnerin ist das von den Gesuchstelle-
rinnen beantragte und am 29. Oktober 1993 vom Obergericht erlassene Verbot klar
auf den geschiftlichen Verkehr der Gesuchsgegnerin eingegrenzt. Die superproviso-
risch angeordnete Massnahme gemiss Entscheid vom 29. Oktober 1993 bleibt daher
in ihrem vollen Wortlaut aufrechterhalten.

8.- Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann der
Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 3 ZGB;
Art. 14 UWG). Die Gesuchsgegnerin beantragt, die Gesuchstellerinnen seien solida-
risch zu verpflichten, eine Sicherheitsleistung von mindestens Fr. 200°000.— zu lei-
sten.

Durch das ausgesprochene Verbot wird die Gesuchsgegnerin daran gehindert, das
von ihr zusammen mit den Partnerkassen geschaffene und bereits bekannte Kennzei-
chen SWISSCARE bis auf weiteres zu gebrauchen. Ob ihr schon dadurch ein wirt-
schaftlicher Schaden entstehen wird, ist offen. Immerhin schadet das Verbot der Ge-
suchsgegnerin moglicherweise insofern, als sie ein neues Kennzeichen erarbeiten
muss und ihr in diesem Zusammenhang Kosten entstehen wiirden. Insgesamt recht-
fertigt es sich daher, den Gesuchstellerinnen eine Sicherheitsleistung von Fr.
200’000.— aufzuerlegen. Diese ist innert 30 Tagen zu leisten, andernfalls das Verbot
dahinfillt.
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Art. 23i.Vm., Art. 3 lit. b, Art. 9 und 10 UWG, Art. 270 Abs. 1 BStP - «INSERAT».

— Auf die Beschwerde eines Wirtschaftsverbandes ist einzutreten, sofern eine Zi-
vilforderung aus der eingeklagten strafbaren Handlung denkbar ist und der
angefochtene Entscheid sich auf deren Beurteilung auswirken kann.

— Unter den «Zivilforderungen» im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP sind nicht
nur Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen, sondern auch Anspriiche
derin Art. 9 Abs. I und 2 UWG genannten Art zu verstehen, zumal ihnen eine
Widergutmachungsfunktion zukommt.

— Die Freiheit der graphischen Gestaltung findet ihre Beschrdnkung dort, wo
sie den unbefangenen Leser irrefiihrt.

— Wer eine in Tat und Wahrheit freiwillige Offentliche Versteigerung nach dem
massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers als eine amtli-
che Zwangsversteigerung ankiindigt, macht damit im Sinne von Art. 3 lit.b
UWG irrefiihrende Angaben iiber die Preise der angebotenen Waren, da er
den Eindruck erweckt, die Waren kdnnten bei diesem Anlass besonders giin-
stig erworben werden. Die Angabe iiber Preise im Sinne von Art. 3 lit.b UWG
setzt nicht Zahlenangaben voraus.

— Il convient d’entrer en matiére sur le pourvoi en nullité d’une association éco-
nomique, pour autant qu’une prétention civile puisse découler de I’acte pour-
suivi pénalement et que la décision attaquée puisse influer sur le sort de cette
prétention.

— Il faut entendre par «prétentions civiles» au sens de I’article 270 alinéa 1 PPF
non seulement les prétentions en dommages-intéréts et en réparation du tort
moral, mais aussi celles découlant de [’article 9 alinéas 1 et 2 LCD, pour
autant qu’elles visent a I’indemnisation du lésé.

— La liberté de la création graphique trouve sa limite la ou le lecteur non aver-
ti est induit en erreur.

— Celui qui annonce une enchére volontaire publique de facon qu’elle apparais-
se aux yeux du lecteur moyen non averti comme une enchere forcée officielle
donne des indications fallacieuses, au sens de ’article 3 lettre b LCD, sur le
prix des marchandises offertes; il suscite en effet I'impression que les produits
pourraient étre obtenus a cette occasion de fagon particuliérement avanta-
geuse. Donner des indications sur ses prix au sens de I'article 3 lettre b LCD
n’implique pas que des chiffres soient énoncés.

BGE vom 19. April 1994 (mitgeteilt durch Dr. Reto Thomas Ruoss, Rechtsanwalt
in Ziirich).

A) O. liess als Verantwortlicher der Kunstersteigerungen AG in der Woche vom
1. November 1989 mittels Inseraten in verschiedenen Zeitungen auf eine Versteige-



156

rung von Orientteppichen aufmerksam machen, die am 4. November 1989 in einer
Garage in L. stattfinden sollte. Die Inserate hatten folgendes Aussehen:

STEIGERUNGSANZEIGE
GEMEINDE L

Vollstreckung der Zwangsraumung gemiss Gerichts-
beschluss No 33049/89 und Sicherstellung durch den
Volistreckungsbeamten (Protokoil DR 1l 1093/89)
sofortige Versteigerung
konfiszierter wertvoller Lagerbestand
echt handgeknuptter

Perser- und Orientteppiche

Bricken und tAufer sowig Exemplare aus dem Kauka-

sus, Turke“k ghanistan, Persien, indlan und China vom
Keinsten Mass bis zu Grossformaten.

Versteigerung direkt in der

GARAGE |

£ uper Bahnuoergang]

Samstag,4.November 1989 10.00 Uhr
Fraigabe zur Besichtigung 1 Stunde vor Gambeginn

Zu jedem ersieigertan Teppich wird vom anwesenden
beaurtragten Sachverstanaigen ein Echtheitszertfikat
ausgestelit

Zur Befriedigun g der Glaubiger und Gewahrieistung der

Einnanme von Barmnteln eriolgt der Zuschiag zu jedem
annehmbaren Gebot.

Beaurtragter Liguidator: Kunstversteigerungen | AG

. Versteigerung: {reiw.offend. und unter Autsicnt
Gemeindeammannamt: i k

Durch 4hnliche Anzeigen liess O. fiir weitere Versteigerungen im Zeitraum No-
vember 1989 bis April 1990 inserieren.
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B) Das Strafgericht Nidwalden verurteilte O. am 30. Oktober 1992 wegen wie-
derholten unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. b UWG zu
einer Busse von Fr. 4°000.—.

Das Obergericht des Kantons Nidwalden sprach O. am 6. Mai 1993 auf dessen
Appellation hin von Schuld und Strafe frei.

C) Gegen den Entscheid des Obergerichts fiihren die Staatsanwaltschaft des Kan-
tons Nidwalden sowie die B & Co. und die Interessengemeinschaft Sauberer Orient-
teppichhandel in getrennten Eingaben eidgenodssische Nichtigkeitsbeschwerde mit
den Antrigen, er sei aufzuheben und die Sache zur Verurteilung von O. wegen
(mehrfachen) unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. b UWG
an die Vorinstanz zuriickzuweisen.

D) O. stellt die Antrdge, auf die Nichtigkeitsbeschwerde der Interessengemein-
schaft. Sauberer Orientteppichhandel sei mangels Legitimation nicht einzutreten,
eventuell sei sie abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1) Der Beschwerdegegner macht geltend, die Beschwerdefiihrerin habe weder ad-
hédsionsweise im vorliegenden Strafverfahren noch in einem anderen Prozess Scha-
denersatz verlangt. Sie konne als Verband gar nicht Schadenersatz- und Genugtu-
ungsanspriiche bzw. Anspriiche auf Gewinnherausgabe geltend machen. Im iibrigen
sei kein Schaden entstanden und habe er nicht schuldhaft gehandelt. Die Beschwer-
defiihrerin sei daher nicht zur Beschwerde legitimiert.

a) Nach Art. 270 Abs. 1 BStP in der Fassung gemiss Bundesgesetz iiber die Hilfe an
Opfer von Straftaten (OHG) vom 4. Oktober 1991, in Kraft seit 1. Januar 1993,
steht die eidgenossische Nichtigkeitsbeschwerde unter anderem dem Geschédig-
ten zu, wenn er sich bereits vorher am Verfahren beteiligt hat und soweit sich der
Entscheid auf die Beurteilung seiner Zivilforderung auswirken kann. Der Strafan-
tragsteller und der Privatstrafkléger sind mithin, anders als nach dem alten Recht
(Art. 270 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 aBStP), nicht mehr schon in dieser Eigenschaft
zur eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert (siehe das zur Publikati-
on bestimmte Urteil des Kassationshofes vom 23. Februar 1994 i.S. P, E. 3a).

Die Legitimation zur eidgengssischen Nichtigkeitsbeschwerde bestimmt sich vor-
liegend nach dem neuen Recht, da der angefochtene Entscheid nach dem 1. Janu-
ar 1993, also unter der Herrschaft des neuen Rechts, ausgefillt worden ist (siehe
ebenda E. 1).

aa) Der Geschidigte ist zur eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein
den Angeschuldigten freisprechendes Urteil nur unter der Voraussetzung legiti-
miert, dass er, soweit zumutbar, im kantonalen Verfahren adhésionsweise eine
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Zivilforderung geltend gemacht hat. Gegen einen (gerichtlich bestitigten) Ein-
stellungsbeschluss kann er dagegen ungeachtet der Geltendmachung von Zivil-
forderungen im Strafverfahren eidgendssische Nichtigkeitsbeschwerde erheben
(ebenda E. 4).

bb) Allerdings miissen die in Art. 270 Abs. 1 BStP ausdriicklich genannten und
die sich aus dieser Bestimmung ergebenden Legitimationsvoraussetzungen nicht
in jedem Fall erfiillt sein. So kann der Strafantragsteller unabhéngig von diesen
Legitimationsvoraussetzungen einen Entscheid mit eidgendssischer Nichtigkeits-
beschwerde anfechten, soweit es um Fragen des Strafantragsrechts als solches
geht (ebenda E. 7).

cc) Sodann ist der Privatstrafkldger ungeachtet der in Art. 270 Abs. 1 BStP ge-
nannten Voraussetzungen zur eidgenossischen Nichtigkeitsbeschwerde legiti-
miert, wenn andernfalls mangels Beschwerdelegitimation der Anklagebehdrden
der Rechtsweg allzu stark eingeschrankt wire und das Bundesgericht daher nicht
mehr ausreichend fiir die einheitliche Anwendung des Bundesrechts sorgen konn-
te (ebenda E. 3b).

dd) Da die Auslegung von Art. 270 Abs. 1 BStP sowie die iibergangsrechtlichen
Fragen in verschiedener Hinsicht einige Schwierigkeiten bereiten, tritt der Kassa-
tionshof im Sinne einer {ibergangsrechtlichen Losung einstweilen auf die eid-
gendssischen Nichtigkeitsbeschwerden von Strafantragstellern und Privatstraf-
kldgern, die nach dem alten Recht dazu legitimiert waren, €in, wenn eine Zivil-
forderung aus der eingeklagten strafbaren Handlung immerhin denkbar ist und der
angefochtene Entscheid sich auf deren Beurteilung auswirken kann (ebenda E. 9).

b) Im Lichte der vorstehenden Erwégungen ist im vorliegenden Fall wie folgt zu ent-
scheiden.

aa) Die Nichtigkeitsbeschwerde richtet sich gegen ein freisprechendes Urteil.
Darin wird erkannt, dass das inkriminierte Verhalten den Tatbestand von Art. 23
1.V.m. Art. 3 lit. b UWG nicht erfiille. Es geht nicht um Fragen des Strafantrags-
rechts als solches. Die Beschwerdefiihrerin ist nicht Privatstrafkldgerin im Sinne
von Art. 270 Abs. 3 aBStP. Sie hat sich aber am kantonalen Verfahren beteiligt.
Allerdings hat sie nicht adhésionsweise Zivilforderungen geltend gemacht. Sie ist
aber Strafantragstellerin (siehe Art. 23 Satz 2 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 UWG), und sie
war in dieser Eigenschaft nach dem alten Recht (Art. 270 Abs. 1 Satz 2 aBStP) zur
eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert. Auf ihre Beschwerde ist da-
her im Sinne der vom Kassationshof getroffenen Ubergangslosung (siehe vorn E.
la/dd) einzutreten, sofern eine Zivilforderung aus der eingeklagten strafbaren
Handlung immerhin denkbar ist und der angefochtene Entscheid sich auf deren
Beurteilung auswirken kann.

bb) Gemiss Art. 10 Abs. 2 lit. a und b UWG konnen die dort genannten Berufs-
und Wirtschaftsverbinde sowie Konsumentenschutzorganisationen «nach Artikel
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9 Absatz 1 und 2 klagen». Sie kénnen mithin dem Richter beantragen, eine dro-
hende Verletzung zu verbieten, eine bestehende Verletzung zu beseitigen respek-
tive die Widerrechtlichkeit einer sich weiterhin strend auswirkenden Verletzung
festzustellen (Art. 9 Abs. 1 lit. a-c UWG). Sie koénnen insbesondere verlangen,
dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder vertffentlicht wird
(Art. 9 Abs. 2 UWG). Dagegen konnen die in Art. 10 Abs. 2 lit. aund b UWG ge-
nannten Berufs- und Wirtschaftsverbande sowie Konsumentenschutzorganisatio-
nen nicht geméss Art. 9 Abs. 3 UWG ausserdem nach Massgabe des Obligatio-
nenrechts auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Ge-
winns entsprechend den Bestimmungen tiber die Geschiiftsfiihrung ohne Auftrag
klagen.

Unter den «Zivilforderungen» im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP sind indessen
nicht nur Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen, sondern auch Anspriiche
der in Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG genannten Art zu verstehen. Gerade etwa bei
UWG-Widerhandlungen geht es den davon Betroffenen oft weniger um den Er-
satz eines hiufig ohnehin nur schwer nachweisbaren - Schadens oder um eine Ge-
nugtuungssumme, sondern vielmehr einerseits um die Beseitigung einer Verlet-
zung oder die Feststellung der Widerrechtlichkeit einer sich weiterhin stdrend
auswirkenden Verletzung sowie anderseits um eine Berichtigung respektive eine
Verdffentlichung des Urteils. Auch Anspriiche dieser Art des durch unlauteren
Wettbewerb Verletzten, also nicht nur Schadenersatz- und Genugtuungsforderun-
gen, sind als «Zivilforderungen» im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP zu qualifi-
zieren, zumal auch Anspriichen der genannten Art eine Wiedergutmachungsfunk-
tion zukommt.

Im angefochtenen Urteil wird der Beschwerdegegner mit der Begriindung freige-
sprochen, dass das inkriminierte Verhalten nicht den objektiven Tatbestand von
Art. 23 1.V.m. Art. 3 lit. b UWG erfiille. Dieser Entscheid kann sich auf die Beur-
teilung einer Zivilforderung im genannten Sinne auswirken, da diese Anspriiche
die Erfiillung des objektiven Tatbestandes einer UWG-Widerhandlung vorausset-
zen.

cc) Allerdings sind die in Art. 10 Abs, 2 lit. a und b UWG genannten Berufs-. und
Wirtschaftsverbidnde sowie Konsumentenschutzorganisationen als solche nicht eo
ipso «Geschadigte» im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP. Vielmehr nehmen sie die
Interessen von (potentiell) Geschidigten, etwa von Konkurrenten oder von Kun-
den, wahr (siehe auch Botschaft des Bundesrates zum UWG, BB1 1983 IT 1009 ff.,
1076 ff.). Dennoch miissen sie, da sie geméss Art. 23 Satz 2 i.V.m. Art. 10 Abs. 2
UWG strafantragsberechtigt sind, weiterhin, wie nach Art. 270 Abs. 1 Satz 2
aBStP, zur eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde etwa gegen einen letztin-
stanzlichen kantonalen Freispruch legitimiert sein. Es ist nicht sinnvoll und kann
nicht der Wille des Gesetzgebers sein, ausgerechnet beispielsweise den Konsu-
mentenschutzorganisationen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b UWG, die nach
dem heute geltenden UWG vom 19. Dezember 1986, anders als nach dem alten
UWG vom 30. September 1943, gerade auch zur Wahrung der Interessen der Kun-
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den (Konsumenten) strafantragsberechtigt sind, die Legitimation zur eidgendssi-
schen Nichtigkeitsbeschwerde zu entziehen. Wohl sollen nach Art. 270 Abs. 1
BStP die Strafantragsteller und die Privatstrafkldger nicht mehr schon in dieser
Eigenschaft, sondern nur noch unter den in Art. 270 Abs. 1 BStP genannten Vor-
aussetzungen zur eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde befugt sein, da es nach
Ansicht des Gesetzgebers «sachgerechter (ist), die Beschwerdebefugnis von der
Schédigung durch die Straftat abhéngig zu machen, als an einen Strafantrag anzu-
kniipfen» (Botschaft des Bundesrates, BBl 1990 II 998/999). Der Gesetzgeber
dachte bei der Anderung von Art. 270 BStP, durch welchen die Geschadigten, die
nicht Opfer im Sinne des OHG sind, wenigstens hinsichtlich der Legitimation zur
eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde den Opfern gleichgestellt werden soll-
ten (siche Botschaft des Bundesrates, BBl 1990 II 996/997), offenbar allein an
Straftaten gegen Individualinteressen, durch die bestimmte Personen materiell ge-
schidigt werden und denen daher ein Anspruch auf Schadenersatz und allenfalls
auf Genugtuung zusteht. Er dachte offenbar nicht an Spezialfille der vorliegenden
Art, wonach gewissen Verbanden und Organisationen etwa zur Wahrung der In-
teressen anderer Personen (Mitglieder, Konsumenten) hinsichtlich bestimmter
Straftaten ein Strafantragsrecht zusteht. Die gemiss UWG strafantragsberechtig-
ten Berufs- und Wirtschaftsverbdnde sowie Konsumentenschutzorganisationen
miissen daher, auch wenn sie, soweit sie die Interessen von Mitgliedern und Kon-
sumenten wahmehmen, nicht Geschiddigte im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP
sind, in ihrer Eigenschaft als Strafantragstellerinnen unter den in Art. 270 Abs. 1
BStP genannten Voraussetzungen zur eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde
befugt sein.

dd) Die Beschwerdefiihrerin ist demnach im Sinne der vom Bundesgericht ge-
troffenen Ubergangslosung als Strafantragstellerin zur eidgendssischen Nichtig-
keitsbeschwerde legitimiert, da Anspriiche im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2
UWG denkbar sind und der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung sol-
cher Zivilforderungen auswirken kann.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.) Unlauter und widerrechtlich ist gemiss Art. 2 UWG («Grundsatz») jedes tiu-
schende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstos-
sende Verhalten oder Geschiftsgebaren, welches das Verhiltnis zwischen Mitbewer-
bern oder zwischen Anbietern und Abnehmemn beeinflusst. Nach Art. 3 UWG («un-
lautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes widerrechtliches Verhalten»)
handel unlauter unter anderem, wer iiber sich, seine Firma, seine Geschiftsbezeich-
nung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorridtige Menge oder
seine Geschiftsverhiltnisse unrichtige oder irrefiihrende Angaben macht oder in ent-
sprechender Weise Dritte im Wettbewerb begiinstigt (lit. b). Wer vorsitzlich unlaute-
ren Wettbewerb nach den Artikeln 3, 4, 5 oder 6 begeht, wird auf Antrag mit Ge-
fangnis oder Busse bis zu 100’000 Franken bestraft (Art. 23 Satz 1 UWG).
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a) Der Begriff der «Angaben» in Art. 3 lit. b UWG ist nicht enger als der Begriff der
«Ausserungen» in Art. 3 lit. a UWG. Welche Bedeutung einer bestimmten Ausse-
rung bzw. Angabe zukommt, ist Rechtsfrage. Massgebend ist der Sinn, den ihr der
angesprochene Personenkreis in guten Treuen beilegt. Bei Angaben in Zeitungen
etc. ist dies der unbefangene Durchschnittsleser, der den Text weder nur ganz
fliichtig liest noch griindlich analysiert. Der Sinn, den der unbefangene Durch-
schnittsleser beispielsweise einem Zeitungsinserat beilegt, hingt dabei nicht nur
von dessen Wortlaut, sondern auch von dessen Aufmachung und Gestaltung ab
BGE 1171V 193E. 3,941V 34E. 1,90 IV 43 E. 1; siehe auch zur Ausverkaufs-
verordnung BGE 116 IV 371 E. 5c mit Hinweisen). Auch inhaltlich an sich rich-
tige Ausserungen konnen irrefiihrend sein. In Art. 3 lit. a und b UWG ist denn
auch einerseits von unrichtigen, anderseits von irrefiihrenden Ausserungen bzw.
Angaben die Rede.

aa) Das in Frage stehende Inserat trigt in vergleichsweise grossen Buchstaben
die Uberschrift «STEIGERUNGSANZEIGE GEMEINDE L.». In «Voll-
streckung der Zwangsrdumung gemdss Gerichtsbeschluss No. 33049/89 und
Sicherstellung durch den Vollstreckungsbeamten (Protokoll DR IT 1093/89)» soll
die sofortige Versteigerung konfiszierter ... Orientteppiche» durchgefiihrt wer-
den, wobei «zur Befriedigung der Glaubiger und Gewihrleistung der Einnahme
von Barmitteln ... der Zuschlag zu jedem annehmbaren Gebot» erfolgt. Das Inse-
rat erweckt beim unbefangenen Durchschnittsleser den Eindruck, dass es sich bei
der angekiindigten Versteigerung um eine amtliche Zwangsversteigerung handle.
In Tat und Wahrheit sollte aber eine freiwillige 6ffentliche Versteigerung durch-
gefihrt werden.

bb) Die Vorinstanz fiihrt zur Begriindung ihrer gegenteiligen Auffassung aus, dass
das Inserat den Vermerk «freiw. 6ffentl.» enthalte, dass es im Werbeteil der Zei-
tungen erschienen sei, in dem amtliche Publikationen nicht erfolgten, dass die
Kunstversteigerungen AG im Inserat als «Beauftragter Liquidator» bezeichnet
werde und dass im Kanton Ziirich auch freiwillige offentliche Versteigerungen
unter der Aufsicht der jeweiligen Gemeindeammannémter stattfinden. Dies alles
dndert indessen nichts daran, dass der unbefangene Durchschnittsleser das Inserat
angesichts der Aufmachung und der hervorgehobenen Passagen als Anzeige einer
amtlichen Zwangsversteigerung versteht. Der Vermerk «freiw. offentl.» steht
kleingedruckt am unteren Rand des Inserats und wird leicht iibersehen. Es ent-
spricht nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass amtliche Zwangsversteige-
rungen beispielsweise von Orientteppichen nur im «amtlichen Teil» von Zeitun-
gen angezeigt werden. Die Bezeichnung der Kunstversteigerungen AG als «Be-
auftragter Liquidator» sagt nichts dariiber aus, ob es sich bei der angekiindigten
Veranstaltung um eine freiwillige 6ffentliche Versteigerung oder um eine amtliche
Zwangsversteigerung handle. Wohl bediirfen freiwillige 6ffentliche Versteigerun-
gen im Kanton Ziirich unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen der Mitwirkung
des Gemeindeammanns (§ 223 EGzZGB/ZH). Gemiss § 1 der ziircherischen Ver-
ordnung des Obergerichts iiber das Verfahren bei freiwilligen offentlichen Ver-
steigerungen vom 19. Dezember 1979 sind freiwillige 6ffentliche Versteigerun-
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gen entweder unter Leitung und Verantwortung des Gemeindeammanns (dazu §§
11 ff.) oder unter Leitung und Verantwortung einer Privatperson (Auktionator),
unter Mitwirkung des Gemeindeammanns (dazu §§ 16 ff.), durchzufiihren. Durch
das fragliche Inserat, das eine Auktion betrifft, wird indessen nicht bloss auf eine
solche Mitwirkung des Gemeindeammanns hingewiesen.

Das Inserat ist mithin angesichts seiner Aufmachung und der vorstehend wieder-
gegebenen Passagen fiir den unbefangenen Durchschnittsleser, der es nicht einge-
hend analysiert, im Sinne von Art. 3 lit. b UWG irrefiihrend. Wohl ist die grafi-
sche Gestaltung ein iibliches Mittel der Werbung; die Freiheit der grafischen Ge-
staltung findet aber ihre Beschrinkung dort, wo sie den unbefangenen Leser
irrefiihrt.

b) Das Durchschnittspublikum geht davon aus, dass bei einer amtlichen Zwangsver-
steigerung die Waren giinstiger zu erwerben sind als bei einer freiwilligen offent-
lichen Versteigerung, da bei einer amtlichen Versteigerung die Waren in Voll-
streckung von Gerichtsentscheiden zur Befriedigung von Glaubigern unbedingt
losgeschlagen werden miissten. Durch die irrefiihrenden Angaben hat der Be-
schwerdegegner somit sein Angebot im Vergleich zum Angebot anderer begiin-
stigt.

Die Irrefithrung betrifft die Art des Verkaufsanlasses bzw. dessen Grund. Diesbe-
ziigliche unrichtige und irrefithrende Angaben werden in Art. 3 lit. b UWG aller-
dings nicht ausdriicklich genannt. Darin ist von unrichtigen und irrefiihrenden
Angaben «iiber sich, seine Firma, seine Geschiftsbezeichnung, seine Waren, Wer-
ke oder Leistungen, deren Preise, die vorrdtige Menge oder seine Geschiftsver-
haltnisse» die Rede. Zwar ist die Aufzidhlung der unlauteren Werbe- und Ver-
kaufsmethoden in Art. 3 UWG nicht abschliessend («Unlauter handelt insbeson-
dere ..»); unter dem Gesichtspunkt des Strafrechts konnen nach dem
Legalitdtsprinzip (Art. 1 StGB) indessen nur unlautere Werbe- und Verkaufsme-
thoden der in Art. 3 UWG genannten Art gemiss Art. 23 UWG strafbar sein.
Doch ist die extensive Auslegung einer Strafbestimmung zu Ungunsten des An-
geschuldigten zuldssig. Wer eine in Tat und Wahrheit freiwillige dffentliche Ver-
steigerung nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittsle-
sers als eine amtliche Zwangsversteigerung ankiindigt, macht damit im Sinne von
Art. 3 lit. b UWG irrefiihrende Angaben liber die Preise der angebotenen Waren,
da er den Eindruck erweckt, die Waren kénnten bei diesem Anlass besonders giin-
stig erworben werden. Die Angabe iiber Preise im Sinne von Art. 3 lit. b UWG
setzt nicht Zahlenangaben voraus.

Indem der Beschwerdegegner das im angefochtenen Urteil wiedergegebene Inse-
rat erscheinen liess, erfiillte er somit den objektiven Tatbestand von Art. 23 i.V.m.
Art. 3 lit. b UWG.

¢) Der Beschwerdegegner erfiillte den objektiven Tatbestand von Art. 23 i.V.m. Art.
3 1it. b UWG auch in bezug auf weitere, im angefochtenen Urteil nicht wiederge-
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gebene dhnliche Inserate, die ebenfalls Gegenstand des kantonalen Verfahrens bil-
deten. In diesen Inseraten wird im wesentlichen iibereinstimmend «auf Anord-
nung einer Bank» die «kurzfristig angesetzte» «dffentliche Versteigerung» «we-
gen Nichterfiillung filliger Kreditforderungen» von als «hochwertige Pfandsi-
cherheiten» bezeichneten Perserteppichen angekiindigt mit dem Hinweis: «Da die
Bankverbindlichkeiten umgehend getilgt werden miissen, erfolgt der Zuschlag zu
einem Bruchteil des vom bankbeauftragten Experten ermittelten Wertes.» Auch
durch diese Inserate wird beim unbefangenen Durchschnittsleser der Eindruck er-
weckt, dass es sich bei den angekiindigten (in Tat und Wahrheit freiwilligen 6f-
fentlichen) Versteigerungen um Zwangsversteigerungen handle.

3) Die Nichtigkeitsbeschwerde ist daher gutzuheissen, das angefochtene Urteil
aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zuriickzuwei-
sen. Diese wird unter anderem zu priifen haben, ob der Beschwerdegegner vorsitz-
lich gehandelt habe.

Art. 3 lettre d LCD et 29 OST - «320 20 20».

~ Il n’appartient pas a I’autorité judiciaire d’ordonner a I’Entreprise des PTT,
qui n’est pas partie a la procédure, de modifier un numéro de téléphone.

— Un numéro de téléphone étant attribué d’office par I’ Entreprise des PTT, il n’y
a pas lieu d’examiner si ce numéro crée un risque de confusion.

— Die Gerichte konnen gegeniiber den PTT-Betrieben, so lange diese nicht Pro-
zesspartei sind, keine Anderung einer Telefonnummer anordnen.

— Solange eine Telefonnummer von Amtes wegen durch die PTT-Betriebe zuge-
teilt wird, besteht keine Méglichkeit zur Priifung der Frage, ob sie eine Ver-
wechslungsgefahr schafft.

Ordonnance de la cour de justice de Genéve du 16 novembre 1993 dans la cause
C.c. ASA.

Attendu, en fait:

A. Que la requérante exploite depuis 1979 une compagnie de taxis utilisant com-
me embléme un logo triangulaire jaune disposé sur le toit de ses véhicules sur lequel
est rappelé le numéro de téléphone du central 202 202 devenu 3 202 202;

Qu’il s’est récemment créé a Geneve, sous 1’appellation A. SA, une nouvelle so-
ciété d’exploitation de taxis opérationnelle depuis le ler novembre 1993, dont le
numeéro d’appel téléphonique est le 320 20 20 et qui utiliserait un logo en double tri-
angle soit losange coupé avec 1’inscription du numéro de téléphone sur le fond;
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Que la requérante reproche 2 la citée d’entretenir volontairement, dans 1’esprit de
la clientele, la confusion entre les deux entreprises concurrentes du fait de la simili-
tude des numéros d’appel téléphonique et des logos utilisés par chacune d’elles et,
partant, de violer I’art. 1 al. 2 lit. d L.CD;

C. Qu’A. SA conteste I’existence de tout risque de confusion entre les deux entre-
prises;

Que la citée rappelle qu’elle s’est vu attribuer son numéro d’appel t€léphonique
par décision des Télécom du 20 juillet 1993 en réponse a sa demande, préalablement
exprimée par lettre du 15 juillet 1993 a la Direction des télécommunications, que ce
numéro soit «extrémement facile & mémoriser»;

Que la citée a été autorisée a exploiter sa centrale téléphonique d’ordres de
courses sous le numéro 320 20 20 par arrété du Département de Justice et Police en
date du 26 octobre 1993.

3. Considérant en droit d’abord qu’A. SA n’a pas délibérément choisi I’'usage du
numéro d’appel téléphonique 320 20 20 qui lui a été attribué d’ office par I’Entrepri-
se des PTT en exécution de I’art. 29 al. 1 de 1’Ordonnance sur le services de télé-
communications (RS 784.101.1) qui précise que «nul ne peut prétendre a un numéro
d’appel déterminé»;

Que le fait, pour la citée, d’avoir sollicité, obtenu et mis en service un numéro de
téléphone mnémotechnique imposé par 1’administration fédérale et entériné par le
Département genevois de justice et police, ne la rend pas coupable d’agissements
déloyaux au sens de I’art. 3 LCD du seul fait que ce numéro est composé, par rapport
a celui de la requérante, de trois mémes chiffres arabes disposés en série dans un or-
dre différent;

Que, si le numéro attribué 2 la citée est «la cause d’inconvénients», la partie la
plus diligente peut en requérir la modification par 1’Entreprise des PTT conformé-
ment a I’art. 29 al. 2 OST;

Que la situation serait différente si A. SA avait la pleine maitrise de I’inscription
dans I’annuaire téléphonique (voir SJ 1989 p. 644 consid. 3a; ATF 104 I 58 = JdT
1978 1282).

Que point n’est donc besoin, dans le cas d’espece, d’examiner plus avant si les
deux numéros incriminés sont ou non de nature 3 provoquer une confusion dans
I’esprit des usagers;

Qu’en effet la Cour de c€ans n’aurait pas la compétence, le ¢as échéant, d’ordon-
ner quoi que ce soit a ’Entreprise des PTT, laquelle n’est pas partie a la procédure et
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dont il n’est méme pas allégué qu’elle a agi sur I’instigation de la citée (ATF 108 II
312 consid. 2¢).

Note:
L’ ordonnance publiée ci-dessus suscite trois remarques:

1. La Cour affirme qu’elle n’aurait pas la compétence d’ordonner quoi que ce soit a
I’Entreprise des PTT, qui n’est pas partie a la procédure. Il est exact que les juge-
ments n’obligent que les parties au proces (voir les références citées dans Ia note
du soussigné publiée in RSPI 1988, 245); toutefois, dés lors que I'article 29 al. 2
OST autorise la partie la plus diligente a requérir la modification d’un numéro de
téléphone, lorsque ce dernier est la cause d’inconvénients, on ne voit pas pourquoi
la Cour n’aurait pas pu ordonner 2 la citée, au besoin méme sous la menace des
peines de I’article 292 CP, de requérir la modification de son numéro de télépho-
ne (voir notamment L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgiiterrecht, in
Schweizerisches Immaterialgiiterrecht- und Wettbewerbsrecht, vol. 172,
Bile,1992, p. 72 et les références a la note 267). Lorsqu’une partie est condamnée
a requérir du registre du commerce une modification de sa raison sociale, I’admi-
nistration n’est pas non plus partie a la procédure (par exemple RSPI 1993, 259
REISS).

2. L’ordonnance indique que la citée n’a pas délibérément choisi le numéro de télé-
phone litigieux, qui lui a été attribué d’office. Or, il est notoire que, 2 juste titre,
I’Entreprise des PTT fait preuve d’une grande compréhension envers ceux qui,
pour un motif sérieux, notamment pour des raisons professionnelles, cherchent a
obtenir un numéro facile 8 mémoriser; le futur abonné peut se voir remettre une li-
ste de numéros disponibles parmi lesquels il a 1a possibilité d’effectuer son choix.
I1 parait fort peu vraisemblable que la citée, qui avait demandé I’attribution d’un
numéro mnémotechnique, se soit vu imposer «par hasard» le 320 20 20, alors que
la requérante utilisait le 3 202 202!

3. De toute fagon, puisqu’ un abonné peut requérir la modification de son numéro, le
mode d’attribution de ce dernier n’est guere pertinent. Il convenait par conséquent
de rechercher si, objectivement, le numéro de la citée était de nature 2 faire naitre
une confusion avec la requérante. La réponse a cette question me semble devoir
étre affirmative.

Michel Muhlstein



166

Art. 1 FL UWG - «<NETWARE II»

— Wer in einer Werbeankiindigung ausfiihrt, der Kauf von rechtmdssigen Kopien
sei fiir eine kleine Unternehmung zu teuer und dabei erkliirt, er biete ein Pro-
dukt an, mit dem dieses Problem gelJst werden konne, betreibt unlauteren
Wettbewerb.

— Indiquer, dans une annonce publicitaire, que I’achat d’exemplaires réalisés li-
citement est trop onéreux pour une petite entreprise constitue un acte de con-
currence déloyale, lorsqu’il est précisé qu’un produit est offert qui permet de
résoudre ce probléme.

FL OGer vom 21. Oktober 1993 (publ. in LES 1/1994 S. 32).

Die Sicherungswerberin (im folgenden kurz Antragsstellerin genannt), beschif-
tigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Computer-Programmen,
insbesondere von Netzwerksystemen fiir PC’s. Sie verfiigt iiber die Urheber- und
Markenrechte an ihren Software-Produkten. Beim Kauf eines derartigen Software-
Paketes verpflichtet sich der Kaufer, dieses nur auf einem einzigen File-Server zu
verwenden; sofern er das Netware-Programm auf mehreren File-Servern betreiben
will, muss er mehrere Netware-Pakete kaufen. Zur Sicherung des Programms, aber
auch zur Sicherung der Urheberrechte der Antragstellerin enthilt ein Programm eine
bestimmte Seriennummer.

Die Sicherungsgegnerin (im folgenden Antragsgegnerin genannt) vertreibt unter
dem Namen SNU ein Computer-Programm, das es dem Beniitzer erméglicht, die Se-
riennummer eines Netware-Paketes zu dndern. Dabei wird der verschliisselte Code
zur Bestimmung der Seriennummer geknackt und dem Netware-Paket eine neue, von
der urspriinglichen Nummer verschiedene Seriennummer zugeteilt. Die Antragsgeg-
nerin hat fiir ihr Produkt in den Vereinigten Staaten, in Grossbritannien und in
Deutschland geworben. Dabei hat sie in ihrer Werbung festgehalten, der Kauf von
rechtmissigen Kopien sei fiir eine kleine Unternehmung zu teuer und sie biete ein
Produkt an, mit dem dieses Problem geldst werden konne. Durch das SNU-Pro-
gramm wird die Seriennummer als Erkennungszeichen abgedndert; diese bildet aber
einen wichtigen Teil des Netware-Pakets und ist an verschiedenen Stellen innerhalb
des Programms verschliisselt eingebaut. Mit jedem verkauften SNU-Programm ver-
liert die Antragstellerin einen potentiellen Kunden. Ausserdem wird ihr die Verfol-
gung von Software-Piraten verunmoglicht, da sich nach Abanderung der Seriennum-
mer die Herkunft einer Raubkopie nicht mehr feststellen lasst.

Die Antragsgegnerin fiihrt bei einer liechtensteinischen Bank ein Konto, weshalb
sie gegeniiber dieser Bank eine der Hohe nach nicht feststellbare Forderung haben
diirfte. Die Antragstellerin beantragte daher, der Antragsgegnerin jede Verfiigung
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iiber das genannte Konto bis zu einem Betrage von US$ 400’000.— zu untersagen und
der Bank zu befehlen, bis auf weitere gerichtliche Anordnung das der Antragsgegne-
rin Geschuldete bei eigener Haftung nicht zu zahlen oder sonst etwas in bezug auf
diese Forderung zu unternehmen, was die Exekution vereiteln oder erheblich er-
schweren konnte. Das Landgericht erliess ein entsprechendes Sicherungsgebot, wo-
bei es die Auffassung vertrat, dass die Antragsgegnerin entgegen urheberrechtlichen
Bestimmungen Programme vertreibe, die in die geschiitzten Programme der Antrag-
stellerin eingreifen wiirden; der Zweck der ersteren liege nur darin, den Kéufer eines
Programms der Antragsgegnerin zu ermdglichen, billiger zu einem Programm der
Antragstellerin zu kommen. Aufgrund dieses schuldhaften und rechtswidrigen Ver-
haltens der Antragsgegnerin entstehe fiir die Antragstellerin ein Schadenersatzan-
spruch in der bescheinigten Hohe von US$ 360°000.-. Gegen dlese Verfiigung rich-
tet sich der Rekurs der Antragsgegnerin.

Aus den Erwigungen des fiirstlichen Obergerichtes:
Der Rekurs ist nicht begriindet.

Die Rekurswerberin (im folgenden kurz Rekurrentin genannt) bestreitet, Verdnde-
rungen des Programms der Antragstellerin vorgenommen zu haben; die von ihr geédn-
derte Seriennummer des Netware-Programms kénne nicht zum Programm gezihlt
werden.

Dieser Auffassung vermag das OGer nicht zu folgen. Jedem Netware-Paket wird
eine nur einmal vergebene Seriennummer zugeteilt, so dass die Nummer jedes ver-
kauften Netware-Sets sich von den Nummern aller anderen Netware-Sets unter-
scheidet. Diese einmaligen Seriennummern erméglichen es der Antragstellerin, die
legitimen Kunden und legalen Produkte zu identifizieren. Die Seriennummer ist
auch fiir das interne Sicherheitssystem von Netware von Bedeutung. Danach ist es
unmdoglich, ein Netware-Produkt mit der gleichen Seriennummer im selben Netz-
werk auf zwei File-Servern zu installieren; das interne Sicherheitssystem erkennt die
doppelt vergebene Seriennummer, und das Programm gibt eine Fehlmeldung an den
Benutzer des Netzwerkes aus. Die Seriennummer bildet daher einen wichtigen Be-
standteil des Computer-Programmes und ist an verschiedenen Stellen innerhalb die-
ses Programms verschliisselt eingebaut. Wenn daher die Antragsgegnerin diese Seri-
ennummer #ndert, verindert sich auch das Programm, weil die Nummer zum Pro-
gramm gehort.

Die Rekurrentin stellt in Abrede, sie vertreibe entgegen urheberrechtlichen Be-
stimmungen Programme, die in die geschiitzten Programme der Antragsstellerin ein-
greifen wiirden. Es kann dahingestellt werden, ob die streitgegenstindlichen Com-
puter-Programme urheberrechtlich geschiitzt sind. Diese Frage ist in der Bundesre-
publik Deutschland, in Osterreich und in der Schweiz unterschiedlich beantwortet
worden. Fiir die Bescheinigung des Sicherungsanspruches geniigt es, dass die An-
tragsgegnerin unlauteren Wettbewerb betrieben hat. Der unlautere Wettbewerb ist al-
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lein schon darin begriindet, dass sie eine Werbeankiindigung gemacht hat, worin sie
ausgefiihrt hat, der Kauf von rechtmissigen Kopien sei fiir eine kleine Unterneh-
mung zu teuer und dass sie deshalb ein Produkt anbiete, mit dem dieses Problem
gelost werden kénne. Diese Werbeankiindigung beinhaltet deshalb unlauteren Wett-
bewerb, weil die Antragsgegnerin ausdriicklich einridumt, eine Problemldsung anzu-
bieten, die jhren Kunden Kopien verschafft, die nicht rechtmissig zustande gekom-
men sind. Wer sich im Wettbewerb gegeniiber einem Konkurrenten widerrechtlich
verhilt, verstosst gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 1 FLUWG).

Ergénzend bleibt anzufiigen, dass ein Wettbewerbsverhiltnis gegeben ist, da die
von den Parteien angebotenen Leistungen geeignet sind, sich im Kampf um den
Kunden zu storen, (v. Biiren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, allgemeines). Die
von der Antragsgegnerin betriebene Werbung iiberschreitet die Grenzen der Beein-
flussung und ist deshalb unlauter, weil sie den potentiellen Kunden unrechtméssig
hergestellte Kopien zu einem Preis anbietet, der weit unter dem Preis fiir eine recht-
missige Kopie liegt (v. Biiren, AAO N2 ff zu Art. 1).

PS

Im Anschluss an das Rekursverfahren vor Obergericht wurde vor dem Fiirstlichen
Liechtensteinischen Landgericht das ordentliche Verfahren auf Zusprechung von
Schadenersatz durchgefiihrt. Das Landgericht hat dabei mit Urteil vom 21.3.1995
nochmals bestitigt, dass die Herstellung und der Vertrieb eines Computerprogram-
mes, dessen einzige Funktion darin besteht, den Anwendern zu erméglichen, entge-
gen den Lizenzvertréigen und urheberrechtlichen Bestimmungen Kopien von Com-
puterprogrammen anzufertigen und Schutzmechanismen zu umgehen, gegen funda-
mentale Grundsétze des Wettbewerbs und damit gegen die Generalklausel nach Art.
1 Abs. 1 des Liechtensteinischen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (ent-
spricht dem alten schweizerischen UWG vom 3.9.1943) verstosst.

Das Urteil war bei Drucklegung der vorliegenden Mitteilungen noch nicht rechts-
kriftig.



169

V. Prozessrecht / Procédure

BV 57 - «<SCHUTZSCHRIFT»

— Petitionen an Gerichte sind nur dann zuldssig, wenn sie kein konkretes Ver-
fahren betreffen; (auch zukiinftigen) Verfahrensbeteiligten stehen nur die pro-
zessualen Mittel zur Verfiigung; die Kenntnisnahme weiterer Eingaben ge-
fidhrdet die Unvoreingenommenheit des Richters. Schutzschriften sind daher
als Petitionen unzuldssig.

— Des pétitions adressées a des tribunaux sont irrecevables lorsqu’elles sont en
rapport avec une procédure déterminée; les parties (méme futures) a la procé-
dure disposent seulement des voies autorisées par les lois de procédure; si le
juge prenait connaissance d’autres écritures, il risquerait de ne plus étre a
U’abri d’idées précongues. Des mémoires déposés a titre préventif sont dés
lors illicites.

BGer v. 3. Februar 1993, publ. in BGE 119/19931 a, S. 53 {f.

Art. 61 al. 1 lettre b LPM; 24 lettre c LMF; 7, 346 al. 2, 350 ch. 1 al. 2 et 351
CP - «<FORUM PRAEVENTIONIS».

— Méme si la requéte en désignation de for peut étre présentée a la Chambre
d’accusation du Tribunal fédéral jusqu’au jugement, le requérant (soit une
autorité ou un particulier) doit agir, pour favoriser la célérité de la procédu-
re, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances du cas. Est ainsi
abusive, donc irrecevable, la requéte présentée par des particuliers, qui
avaient contesté dés le début la compétence quant au lieu des autorités du
canton ou l’instruction avait été ouverte et qui disposaient de tous les élé-
ments nécessaires au dépot de la requéte mais qui n’avaient pas observé le
délai raisonnable imparti par ces autorités pour la déposer, n’agissant que
quatre mois aprés I’échéance de ce délai (consid. 1).

— L’art. 7 CP ne s’applique que lorsque 'auteur a agi a l’étranger et que le
résultat s’est produit en Suisse. Cette disposition est donc inapplicable en ma-
tiere de for intercantonal (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2a).

— Dans une procédure pénale relative a des infractions de méme nature et aussi
a des infractions de nature différente (mais passibles de la méme peine), com-
mises en matiére de protection des marques et de concurrence déloyale dans
deux cantons, le for a éte fixé dans le canton ou la premiére instruction avait
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€té ouverte, bien que le centre de gravité de I’activité délictueuse se soit trou-
vé dans I’autre canton, lequel avait décliné sa compétence (consid. 2a).

Auch wenn das Gesuch an die Anklagekammer des Bundesgerichts um Be-
stimmung des Gerichtsstandes bis zum Zeitpunkt des (erstinstanzlichen) Ur-
teils gestellt werden kann, ist der Gesuchsteller (Behdrde oder Privater) aus
Griinden der Beschleunigung des Verfahrens gehalten, ein solches einzurei-
chen, sobald ihm dies nach den konkreten Umstiinden zugemutet werden kann.
Als missbréuchlich und daher unzuldissig wurde das Gesuch in einem Fall er-
achtet, in welchem die Gesuchsteller - obwohl sie die oriliche Zustdndigkeit
der Behorden des Kantons, in welchem die Untersuchung angehoben wurde,
von Anfang an bestritten und ihnen alle fiir die Einreichung des Gesuches
erforderlichen Elemente bekannt waren - die ihnen durch die kantonale
Behorde fiir die Einreichung des Gesuches gesetzte angemessene Frist nicht
beachteten und das Gesuch erst vier Monate nach Ablauf der Frist einreichten
(E. 1).

Art. 7 StGB findet nur Anwendung, wenn der Ausfiihrungsort im Ausland liegt
und der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Die Bestimmung ist daher nicht
anwendbar, wenn der interkantonale Gerichtsstand streitig ist (Bestitigung
der Rechtsprechung) (E. 2a).

In einem Strafverfahren wegen gleichartiger und ungleichartiger, aber mit
gleicher Strafe bedrohter, in zwei Kantonen veriibter MSchG- bzw. UWG-Wi-
derhandlungen wurde als Gerichtsstand der Kanton des Ortes der ersten Un-
tersuchungshandlung bestimmt, obwohl das Schwergewicht der deliktischen
Titigkeit im anderen Kanton lag, welcher die Ubernahme des Verfahrens ab-
gelehnt hatte (E. 2a).

Arrét du tribunal fédéral (chambre d’accusation) du 25 mars 1994 dans la cause
B., C. et D. c. Ministere public du canton du Tessin (publié in ATF 120 IV 146).
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VI. Buchbesprechungen/ Bibliographie

MELANGES Joseph Voyame, Recueil de travaux offerts 3 M.Joseph Voyame, pro-
fesseur honoraire. Université de Lausanne, faculté de droit. Payot 1989. XXI et
335 pages, relié. Fr. 80.—.

Ce recueil de travaux a été offert a M.Joseph Voyame, a I’issue de sa derniére le-
¢on. Le texte des travaux offerts est précédé d’un hommage chaleureux du professeur
Frangois Dessemontet, hommage auquel ne peuvent que se joindre les lecteurs de
notre revue. M.Frangois Dessemontet rappelle, ce qui intéresse tout particuliérement
ces lecteurs, que M.Joseph Voyame exerga successivement la fonction de directeur
de I’Office fédéral de la propriété intellectuelle dés 1963, puis dés 1968 celle de vice-
directeur de I’OMPI et, enfin, dés 1973 celle de directeur de 1’Office fédéral de la ju-
stice. Il rappelle aussi I’enseignement que prodigua M.Joseph Voyame a I’Université
de Berne dés 1964 comme chargé de cours de droit des obligations et de la propriété
intellectuelle, puis dés 1970 & 1’Université de Lausanne comme professeur du droit
de la propriété intellectuelle, ainsi que dés 1988 a I’Institut des hautes études en
administration publique de Lausanne ot il donna un cours sur les méthodes et tech-
niques législatives. M.Joseph Voyame soutint aussi la création en 1982 de I’Institut
suisse de droit comparé, & Lausanne, qu’il présida, de méme que le Conseil de
fondation du Centre de droit de I’entreprise de 1'Université de Lausanne
(«CEDIDACY»). En fin de ce volume est donnée la liste des principales publications
de M. Joseph Voyame, ol nous relevons ses chroniques de jurisprudence en propriété
intellectuelle et raisons de commerce au Journal des Tribunaux et des articles sur
I’OMPI et sur I’évolution du droit des brevets. Cette liste est suivie de celle des 21
théses de doctorat qu’il dirigea, toutes en propriété intellectuelle et dont notre revue
rendit compte en son temps.

Vingt-deux exposés composent ce volume, émanant de spécialistes du droit de la
propriété intellectuelle et de la concurrence en Suisse, France et Allemagne, et aussi
de la Chine, d’Espagne, des Etats Unis, de Finlande, d’Italie, de Pologne et de Sue-
de. Nous en mentionnons quelques-uns ici pouvant plus particuliérement intéresser
nos lecteurs suisses; mais tous méritent notre attention:

André Bouju, professeur au CEIPI et & ’ESE, conseil en propriété industrielle,
«Dans les litiges de propriété industrielle entre Frangais et Suisses, 1’une des par-
ties bénéficie-t-elle d’un préjugé favorable ? Un test significatif: les récents con-
flits de marques ».

Roland von Biiren, Lehrbeauftragter fiir Immaterialgiiterrecht an der Universitéit
Bemn, Stellvertretender Direktor und Leiter der Rechtsabteilung der Wander AG,
Bern, «Uberschneidungen zwischen Markenschutz und Urheberrecht».
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Jean-Jacques BURST, professeur a 1’Université de Strasbourg, « Les conflits en-
tre noms patronymiques en droit frangais des marques ».

Ivan CHERPILLOD, docteur en droit, « Originalité et banalité. A propos de la
protection des programmes d’ordinateur ».

Frangois CURCHOD, chargé de cours a I’Université de Neuchatel, directeur du
Cabinet du directeur général de 1’Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI), « Le statut des étrangers en droit de la propriété intellectuelle: vers
un retour en force du principe de la réciprocité ».

Frangois DESSEMONTET, professeur aux Universités de Lausanne et Fribourg,
« La présentation des marchandises ».

Bernard DUTOIT, professeur a 1I’Université de Lausanne, directeur du Centre
Universitaire de droit comparé, « Indications de provenance et appellations d’ori-
gine a I’aune du droit communautaire ».

André FRANCON, professeur a 1’Université de Paris 2, président de I’IRPI Hen-
ri-Desbois, « La jurisprudence frangaise récente et le droit moral ».

Hans Peter KUNZ.HALLSTEIN, Rechtsanwalt in Miinchen, « Volkerrechtliche
Fragen einer Anderung des Madrider Markenabkommens und seiner Verkniipfung
mit dem kiinftigen System der Gemeinschaftsmarke. »

Marie-Angele PEROT-MOREL, directeur de recherche au CNRS, directeur du
CUERPI, Faculté de droit de Grenoble, « La protection du design industriel en
France ».

Walter R. SCHLUERP, professeur a I’Université de Zurich, « Wirtschaftsrechtliche
Aspekte der Verleitung zum Vertragsbruch ».

Luigi Carlo UBERTAZZI, professeur a 1’Université de Ferrara, «I marchi com-
munitari di gruppo ».

Jaques Guyet
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DUTOIT Bernard: Le nouveau droit suisse des indications de provenance et des
appellations d’origine: ombres et lumiéres, in Revue de droit suisse, vol. 112,
1993, p. 271 a4 286.

Dans cette intéressante contribution, le professeur Bernard Dutoit dresse une ana-
lyse critique des art. 47 a 51 LPM, sans omettre d’aborder aussi le cas particulier de
I’horlogerie et de mentionner les conventions internationales multilatérales et
bilatérales. Il fait egalement référence a la législation vinicole suisse, fédérale et
cantonale. Dans la derniére partie de cette contribution, le professeur Bernard Dutoit
expose le droit européen en matieére d’indications de provenance et d’appellations
d’origine, réglements et jurisprudence de la Cour de justice. On ne peut qu’approu-
ver la critique des art. 47ss LPM qu’il exprime, ces dispositions prévoient en effet
des conditions et un contenu de la protection identique pour les indications de pro-
venance et les appellations d’origine, ce a I’encontre de 1’évolution actuelle et des
besoins et interéts des producteurs. Tandis que les travaux préparatoires tendant a
une révision des dispositions de la LPM sont engagés en vue d’édicter des regles spé-
cifiques aux appellations d’origine et aux dénominations traditionnelles, les remar-
ques du professeur Bernard Dutoit sont d’actualité.

O.M.P1.: L'exploitation commerciale de personnages, rapport du Bureau internatio-
nal. Réf. WO/INF/108, décembre 1994. 34 pages, annexes I et II 38 pages.

Ce rapport fort intéressant examine successivement la notion de personnage, la
notion d’exploitation commerciale de personnages puis les formes licites de cette ex-
ploitation et enfin les formes et 1’étendue de la protection juridique. Son annexe I
traite de la protection dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Canada, Etats-
Unis d’ Amérique, France et Royaume-Uni et, dans une moindre mesure: Chili, Inde,
Japon et Nigéria. Son annexe II est une liste des textes 1égislatifs de ces pays et de la
CEE. Sa lecture sera trés utile aux praticiens, commergants, publicitaires, conseils de
notre pays.

DUTOIT Bernard, Les contrats de concession exclusive et de distribution sélective
sous le double projecteur du droit suisse et du droit européen des ententes, in Re-
vue de droit suisse, vol. 112, 1993, p. 337 a 398.

TERCIER Pierre: Du droit des cartels au droit de la concurrence, in Revue de droit
suisse, vol. 112, 1993, p. 399 2 417.
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VII. Mitteilungen und Veranstaltungen / Renseignements

Internationale Liga fiir Wettbewerbsrecht
Studientage Salzburg 28.9. - 1.10.1995

Die Ligue Internationale du Droit de la Concurrence - Internationale Liga fiir
Wettbewerbsrecht - LIGA - hat nach ihrem XXXIII. Kongress, der im September
1994 in Berlin stattfand, die Arbeit an neuen Themen aufgenommen. Es sind dies die
folgenden 4 Fragen: «In welchem Umfang soll sich das Kartellrecht auf oligopolisti-
sche Mirkte beziehen?», Internationaler Berichterstatter: Rechtsanwiltin Mary-
Claude Mitchell, Paris, Arbeitsgruppen-Vorsitz: Prof. John Huntley, Strathclyde; soll
das Kartellrecht dazu verwendet werden, die Inhaber von geistigem Eigentum dazu
zu verpflichten, Lizenzen an ihren Schopfungen zu gewdhren?», Internationaler
Berichterstatter: Rechtsanwalt David Latham, London, Arbeitsgruppen-Vorsitz:
Rechtsanwalt Andy Baum, New York; «Ist das Verhiltnis zwischen Kartellrecht und
dem Recht des unlauteren Wettbewerbs zufriedenstellend ?», Internationaler Bericht-
erstatter: Rechtsanwalt Bernard Remiche, Lehrbeauftragter, Briissel, Arbeitsgrup-
pen-Vorsitz: Prof. Dominique Brault, Paris; «Ist das wettbewerbsrechtliche Verbrau-
cherleitbild in Rechtssprechung und Gesetzgebung zufriedenstellend?», Internatio-
naler Berichterstatter: Prof. Dr. jur. Fritz Traub, Frankfurt, Arbeitsgruppen-Vorsitz:
Prof. Dr. Hans-Georg Koppensteiner, Salzburg. Die Studientage in Salzburg dienen
der ersten Diskussion dieser Themen aufgrund von Linderberichten, die von den in-
ternationalen Berichterstattern zusammengefasst werden. Es ist geplant, die Arbeiten
am XXXIV. Kongress der LIGA abzuschliessen, der vom 18.-22. September 1996 in
Cambridge stattfinden wird.

Interessenten an der Teilnahme an den Studientagen der LIGA in Salzburg, die
vom Donnerstag, 28. (Anreisetag) bis Sonntag, 1.10.1995 (Ausflugs- und Abreise-
tag) abgehalten werden, erhalten Anmeldungsformulare entweder im Sekretariat der
schweizerischen Landesgruppe der LIGA, c¢/o Dr. Christian Englert, Rechtsanwalt,
Augustinerstrasse 11, 4001 Basel, Tel: 061 - 261 97 16, Fax: 061 - 261 27 78 oder bei
der die Studientage organisierenden &sterreichischen Landesgruppe der LIGA,
c/o Dr. Peter Poch, Rechtsanwaltskanzlei Ortner Poch Foramitti, Strauchgasse 1,
1010 Wien, Tel *43-1-535 37 21, Fax; *43-1-533 15 55.
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Die Verwertung von Leistungsschutzrechten*

Dr. Yvonne Burckhardt, Swissperform, Ziirich

1. Vorbemerkung

Ich muss vorausschicken, wenn ich im heutigen Zeitpunkt von der Verwertung
der Leistungsschutzrechte spreche, dass vieles erst Skizze ist. Viele Fragen sind
noch offen. Die Verwertung der Leistungsschutzrechte - und ich meine damit die
kollektive Verwertung - ist noch im Anfangsstadium. Das neue Urheberrechtsge-
setz stellt gewisse Rahmenbedingungen auf, die sonst nirgends anzutreffen sind.
Ich werde auf die schweizerischen Spezialititen noch zu sprechen kommen. Dabei
geht es darum, sie erst einmal festzustellen. Ein Urteil dariiber, ob sie sich schlies-
slich zum Vorteil oder zum Nachteil der Leistungsschutzberechtigten auswirken,
ist heute noch zu friih.

2. Die Kategorien von Leistungsschutzberechtigten

Wie Sie wissen, umfassen die Leistungsschutzrechte drei Kategorien von Be-
rechtigten:

— die ausiibenden Kiinstler und Kiinstlerinnen

— die Produzenten von Ton- und Tonbildtrigern

— die Sendeunternehmen

Diese Dreiteilung in Rechte der Kiinstler, in Rechte der Produzenten und in
Rechte der Sendeunternehmen war vorgegeben durch das internationale Abkom-
men auf dem Gebiet der Leistungsschutzrechte, das Rom-Abkommen von 1961,
welches gewisse Mindestrechte fiir die drei Berechtigtenkategorien vorsieht. Die
Absicht des schweizerischen Gesetzgebers war, mit dem neuen Gesetz auch die-
sem internationalen Abkommen beizutreten. Das URG geht aber insofern iiber das
Rom-Abkommen hinaus, als es neben den Herstellern von Tontrdgern auch den
Herstellern von Tonbildtrigern originire Leistungsschutzrechte gibt.

* Vortrag ALAI-Generalversammlung, 23. Mai 1995
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3. Privatautonomie und kollektive Verwertung von Leistungsschutzrechten

Wenn man von der Verwertung der Leistungsschutzrechte spricht, denkt man
oft nur oder zuerst nur an die kollektive Verwertung durch eine Verwertungsge-
sellschaft. Dabei ist zu unterscheiden zwischen jenen Rechten, welche von den Be-
rechtigten selber verwaltet werden, und jenen, die dem Verwertungsrecht unterste-
hen, fiir die das Gesetz also die kollektive Verwaltung durch eine Verwertungsge-
sellschaft vorschreibt.

In die Privatautonomie der einzelnen Berechtigten gehoren im Prinzip die aus-
schliesslichen Rechte, wie das Aufnahmerecht, das Vervielfaltigungsrecht, das
Verbreitungsrecht, das Senderecht oder Auffiihrungsrecht. Die Exklusivrechte sind
fiir die Kiinstler in Art. 33, fiir die Produzenten in Art. 36 und fiir die Sendeunter-
nehmen in Art. 37 geregelt.

Im Bereich der ausschliesslichen Rechte besteht - mit Ausnahme der Rechte der
simultanen Weitersendung und des 6ffentlichen Sendeempfanges - keine gesetzli-
che Pflicht, sie durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen zu lassen. Die
Exklusivrechte sind vielmehr ein wichtiges Instrument in den Hénden der Berech-
tigten, in den Vertrdgen mit den Nutzern dariiber zu verfiigen. Vor allem bei den
Produzenten und den Sendeunternehmen besteht in der Regel kein Bediirfnis, die
exklusiven Rechte kollektiv wahrzunehmen. Die kollektive Verwaltung ist im
Grunde genommen eine subsididire Form der Rechtswahrnehmung. Sie hat dort
ihren Platz, wo es um Nutzungen geht, die von den einzelnen Berechtigten nicht
oder nur schwer geltend gemacht werden kénnen.

Bei den ausiibenden Kiinstlern kann die Lage allerdings etwas anders sein als
bei den Produzenten. Bei den Kiinstlern kann es eine Stirkung ihrer Position be-
deuten, wenn auch ihre ausschliesslichen Rechte kollektiv wahrgenommen wer-
den. Zum Beispiel haben die schweizerischen Berufsorchester ihre Rechte beziig-
lich der Weiterverwertung von Live-Darbietungen an die SIG, die Schweizerische
Interpreten-Geselischaft abgetreten. Diese verwaltet die Aufnahme- die Vervielfil-
tigungs- oder die Senderechte ihrer Mitglieder. Zum Beispiel werden die Vertrdge
iiber Konzertiibertragungen aus dem Konzertsaal von der Schweizerischen Inter-
preten-Gesellschaft geschlossen.

Der Bereich der obligatorischen kollektiven Verwertung von Leistungsschutz-
rechten ergibt sich aus Art. 40 Abs. 2 lit. b des Gesetzes. Dazu gehoren die Vergii-
tungsrechte fiir die Nutzung von kommerziellen Tontrdgern und Videos. Dann die
Vergiitungen fiir das private Kopieren, also die Leerkassettenabgabe, oder die Ver-
giitungen fiir das Vermieten von Tontrigern und Tonbildtrigern. Die einzigen Ex-
klusivrechte, die von der Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden miis-
sen, sind - wie bereits erwihnt - die Weitersenderechte im Bereich der simultanen
Weiterleitung von Programmen und der simultane 6ffentliche Empfang von Radio-
und Fernsehprogrammen.
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4. Die Verwertungsgesellschaft fiir Leistungsschutzrechte,
SWISSPERFORM

Ich konzentriere mich im folgenden auf den Bereich der obligatorischen kollek-
tiven Verwertung von Leistungsschutzrechten.

Das URG schreibt vor, dass es fiir die Leistungsschutzrechte in der Regel nur ei-
ne Verwertungsgesellschaft geben soll. Das bedeutet, dass sich die verschiedenen,
recht heterogenen Kreise von Leistungsschutzberechtigten zusammenfinden
mussten.

Im Februar 1993 griindeten die Schweiz. Interpreten-Gesellschaft, IFPT -
Schweiz, IFPI - Video, der Verband fiir Spiel und Dokumentarfilmproduktion, der
Verband der Schweizer Film und Video Produzenten und die SRG die SWISS-
PERFORM als die Verwertungsgesellschaft fiir die verwandten Schutzrechte.
SWISSPERFORM hat die Rechtsform eines Verein. Im Juli 1993 erhielt sie vom
Bundesamt fiir Geistiges Eigentum die fiir ihre Tatigkeit notwendige Bewilli-

gung.

Die Struktur von SWISSPERFORM

Die Organisationsstruktur von SWISSPERFORM ist einigermassen komplex.
In ihr sind drei Berechtigtengruppen vereinigt, die auf weite Strecken unterschied-
liche Interessen haben. Es galt Wege zu finden, um den einzelnen Gruppen in je-
nen Bereichen, die nur sie etwas angehen, grosstmogliche Autonomie zu geben.

SWISSPERFORM kennt zwei Arten von Mitgliedern: Die Einzelmitglieder
und die Verbandsmitglieder.

Einzelmitglieder konnen origindre Inhaber von Leistungsschutzrechten werden,
welche ihren Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. Verbandsmitglieder sind
Organisationen, welche originir Berechtigte vertreten. Vor allem am Anfang spie-
len die Verbandsmitglieder eine wichtige Rolle. Uber sie erreicht SWISSPER-
FORM rascher eine breite Reprisentativitit. Das Mittel der Verbandsmitglied-
schaft ermoglicht auch, die verschiedenen Interessen gebiindelt in die Gesellschaft
einzubringen. Dies diirfte sich wiederum zum Vorteil der einzelnen Berechtigten
auswirken.

Oberstes Organ ist die Delegiertenversammlung. Darin stellt die Interpreten-
seite 40 %, die Produzentenseite ebenfalls 40 % und die Sendeunternehmen 20 %
der Stimmen. Im gleichen Verhiltnis sind diese Kreise im 15-képfigen Vorstand
vertreten. Die Geschdiftsleitung besteht aus einem 4er-Ausschuss des Vorstandes,
je einem Vertreter der Interpreten, der Phonogrammproduzenten, der Tonbildtra-
gerhersteller und der Sendeunternehmen sowie der Direktorin.

Auf der Ebene der Verteilung sollen die verschiedenen Berechtigtenkreise sel-
ber entscheiden konnen. Die Verteilaufgaben wurden daher fiinf Fachgruppen zu-
gewiesen, namlich je eine fiir die Kiinstler im Tonbereich, fiir die Kiinstler im au-
diovisuellen Bereich, die Phonogrammproduzenten, die Audiovisionsproduzenten
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und die Sendeunternehmen. Die Fachgruppen haben sich iiber die Grobaufteilung
der Tarifeinnahmen zu einigen und das Verteilreglement fiir die interne Verteilung
der Vergiitungen aufzustellen.

Die Zusammenfassung aller Leistungsschutzberechtigter in einer Gesellschaft
ist nun eine der Spezialititen, die nirgends sonst zu finden ist. Im Ausland, wo sol-
che Gesellschaften zum Teil seit Jahrzehnten bestehen, umfassen sie nur die Pho-
nogrammproduzenten und die ausiibenden Kiinstler. In einigen Landern sind auch
die Interpreten und die Phonogrammproduzenten in selbstiandigen Gesellschaften
organisiert.

Fiir SWISSPERFORM bedeutet das, dass sie sich nur in Teilbereichen an aus-
landischen Mustern orientieren kann und fiir viele Fragen eigene Losungen suchen
muss. Und dies auch wegen einer weiteren Spezialitdt unseres Gesetzes: ndmlich
der Konzentration aller kollektiv wahrzunehmenden Leistungsschutzrechte in ei-
ner Gesellschaft. Im Ausland ist die Wahrnehmung der verschiedenen Rechte, wel-
che den Leistungsschutzberechtigten zustehen, auf mehrere Gesellschaften aufge-
splittert. Die ausldndischen Leistungsschutzgesellschaften verwalten regelméassig
die Vergiitungsrechte fiir das Senden und die 6ffentliche Wiedergabe von kommer-
ziellen Tontrdgern. Es sind dies die Rechte nach Art. 12 des Rom-Abkommens.
Manche ausldndischen Schwestergesellschaften haben auch mit der Leerkassetten-
abgabe zu tun. Die Rechte beziiglich der Kabelweiterverbreitung dagegen werden
durch andere Gesellschaften geltend gemacht.

S. Der Titigkeitsbereich von SWISSPERFORM

Damit habe ich bereits den Tatigkeitsbereich von SWISSPERFORM ange-
sprochen.

Nach den Statuten von SWISSPERFORM beschriankt sich ihre Téatigkeit
grundsitzlich auf jene Leistungsschutzrechte, die von Gesetzes wegen nur von der
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kdnnen.

Ich gehe zuerst auf das Vergiitungsrecht fiir das Senden und die 6ffentliche Vor-
filhrung von Handelstontriigern ein. Es ist in Art. 35 geregelt. Dieses sogenannte
Zweitverwertungsrecht war in der Schweiz lange umstritten und die z6gernde Zu-
stimmung driickt sich im Gegenrechtsvorbehalt gemidss dem letzten Absatz von
Art. 35 aus. Dieser sagt ndmlich, dass den auslidndischen Kiinstlern die Vergiitung
nur dann zukommt, wenn ihr Heimatstaat den schweizerischen Kiinstlern ein sol-
ches ebenfalls gewihrt. Dieser Gegenrechtsvorbehalt ist der einzige im ganzen Ge-
setz. Er wurde erst im letzten Augenblick eingebracht, offenbar in der Absicht, zu
verhindern, dass einseitig Gelder ins Ausland abfliessen. Die Parlamentarier hatten
wohl vor allem die USA im Auge. Allerdings steckt dieser Gegenrechtsvorbehalt
voller Tiicken. Er passt ndmlich schlecht zum Rom-Abkommen, dem die Schweiz
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nun angehort. Der Bundesrat machte dann bei seiner Beitrittserkldrung zum Rom-
Abkommen einen Vorbehalt nach Art. 16 Abs. 1 (a) iii in der Absicht, den Gegen-
rechtsvorbehalt in Abs. 4 des Gesetzes zu erfiillen. Nun bezieht sich aber der Vor-
behalt nach dem Rom-Abkommen auf die Nationalitit des Herstellers des Tontra-
gers und nicht auf diejenige des Kiinstlers, dessen Darbietung auf dem
verwendeten Tontréiger festgehalten ist. Der Vorbehalt nach dem Rom-Abkommen
besagt, dass die ausldndischen Hersteller nur dann Anspruch auf eine Vergiitung
fiir das Senden und die 6ffentliche Vorfiihrung haben, wenn ihr Heimatstaat eben-
falls dem Rom-Abkommen angehort. Die Nationalitdt des Kiinstlers und die Na-
tionalitdt des Produzenten sind aber zwei verschiedene Dinge und haben nichts
miteinander zu tun. Nur die Nationalitét des Produzenten ist im Rom-Abkommen
ein Ankniipfungspunkt fiir die Berechtigung, nicht aber die Nationalitit des Kiinst-
lers. Der Gegenrechtsvorbehalt nach Art. 35 Abs. 4 URG und derjenige, der die
Schweiz beim Beitritt zum Rom-Abkommen gemacht hat, stimmen nicht iiberein.
Folglich kann der Vorbehalt nach dem schweizerischen Recht nur gegeniiber An-
gehorigen aus Drittstaaten, die dem Rom-Abkommen nicht angehoren, spielen.
Nur bringt uns diese Feststellung nicht viel weiter. Denn auf einer Schallplatte ist
meistens die Darbietung mehr als eines Kiinstlers oder einer Kiinstlerin festgehal-
ten. Bei Opernaufnahmen sind es leicht mehr als hundert. Wir haben es regelmas-
sig mit einer Vielzahl von Berechtigten zu tun und in sehr vielen Féllen sind die
Kiinstler von verschiedener Nationalitit. Wie soll der Gegenrechtsvorbehalt ge-
handhabt werden, wenn nur ein Kiinstler aus der Gruppe, deren Darbietung auf
dem Tontrédger fixiert ist, aus einem Land stammt, in dem auch der Schweizer
Kiinstler einen entsprechenden Vergiitungsanspruch hat. Muss dann fiir die Ver-
wendung des Tontrdgers bezahlt werden oder nicht? Das Ankniipfen an die Natio-
nalitdt des Kiinstlers ist kein taugliches Kriterium. Denn wegen der Vielzahl bei
Kollektivauffiihrung fiihrt ein solcher Ankniipfungspunkt unweigerlich zu gross-
ten praktischen Schwierigkeiten.

Aber auch der Vorbehalt nach dem Rom-Abkommen, wonach beim Vergii-
tungsanspruch auf die Nationalitit des Herstellers abzustellen ist, ist fragwiirdig.
Der Schallplattenmarkt wird beherrscht von wenigen multinationalen Gesellschaf-
ten. Die fulhrenden amerikanischen Labels gehoren inzwischen zur deutschen Ber-
telsmann Music Group (BMG) oder zur japanischen Sony Music, oder zur engli-
schen EMI. Und die amerikanische Firma Warner hat einen eigenen europdischen
Sitz in England, wo die Tontrager fiir den europdischen Markt hergestellt werden.
Das bedeutet, dass der Vorbehalt im Rom-Abkommen, das Abstellen auf die Na-
tionalitat des Produzenten seine Bedeutung weitgehend verloren hat.

Die iibrigen Rechte, welche von SWISSPERFORM wahrgenommen werden,
werden durch keinen Gegenrechtsvorbehalt belastet. Es sind dies - ich habe sie be-
reits erwihnt - die Vergiitungsrechte fiir das private Vervielfiltigen, also die Leer-
kassettenvergiitung, die Vergiitungsrechte fiir das Vermieten von Ton- und Ton-
bildtriagern, die Vergiitungsrechte fiir die schulische Nutzung von Ton- und Ton-
bildtrdgern und von Sendungen und schliesslich die Weitersenderechte und der
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offentliche Empfang von Radio- und Fernsehsendungen. Es ist davon auszugehen,
dass beziiglich dieser Nutzungen alle ausldndischen Darbietungen und Produktio-
nen und Sendungen geschiitzt sind. Das zeigt wiederum, wie fragwiirdig der Ge-
genrechtsvorbehalt nach Art. 35 ist. Denn der gleiche Trédger kann einmal als ge-
schiitzt gelten, wenn es um die Leerkassettenabgabe geht, oder als ungeschiitzt,
wenn es um das Senden geht.

6. Die Tarife von SWISSPERFORM

Die Frage des Geltungsbereiches ist nicht eine rein akademische Frage. Sie hat
unmittelbare Auswirkungen auf die Tarifverhandlungen. Welches ist das geschiitz-
te Repertoire, fiir das die Nutzer bezahlen miissen.

Mit dem Stichwort Tarifverhandlungen bin ich bei einer weitern Eigenheit des
schweizerischen Gesetzes, namlich der Pflicht zu gemeinsamen Tarifen.

Die Verwertungsgesellschaften haben Tarife aufzustellen und dariiber mit den
Nutzerverbinden zu verhandeln, bevor sie sie der Eidg. Schiedskommission zur
Genehmigung vorlegen, sagt das Gesetz. Wo mehrere Verwertungsgesellschaften
im gleichen Nutzungsbereich titig sind, haben sie fiir die gleiche Verwendung von
Werken und Darbietungen gemeinsame Tarife aufzustellen. In der Praxis bedeutet
das, dass SWISSPERFORM immer zusammen mit den Urheberrechtsgesellschaf-
ten Tarife aufstellen muss, denn regelmaéssig sind, wenn Leistungsschutzrechte ge-
nutzt werden, auch die Urheberrechte betroffen. Es sind an die zwanzig Tarife,
welche SWISSPERFORM aufstellen muss. Bei etwa einem Drittel handelt es sich
um gemeinsame Tarife aller fiinf Verwertungsgesellschaften, und bei etwa zwei
Dritteln geht es um gemeinsame Tarife von SUISA und SWISSPERFORM.

Die Pflicht zu gemeinsamen Tarifen erleichtert SWISSPERFORM den Einstieg
in die Tarifverhandlungen. Sie kann von der bereits bestehenden Verhandlungs-
struktur und der Erfahrung der Schwestergesellschaften profitieren.

Andrerseits ergeben sich bei der Aufstellung von gemeinsamen Tarifen fiir Ur-
heberrechte und Leistungsschutzrechte besondere Schwierigkeiten. Viele gemein-
same Tarife mit SUISA betreffen das Vergiitungsrecht fiir die offentliche Auf-
fithrung oder Vorfiihrung von im Handel erhiltlichen Tontrdgern. Fiir die Bediirf-
nisse der Urheber ist nicht zu unterscheiden zwischen der Live-Auffiihrung eines
Werkes und dessen Auffithrung mittels Tontdgers. Bei den meisten SUISA-Auf-
fithrungstarifen geht es um beides. Da spielt anlésslich eines Anlasses eine Band
und dazwischen werden noch Tontriger aufgelegt. Oder bei einer Festveranstal-
tung spielt in einem Raum ein Tanzorchester, in einem andern Raum ist eine DIS-
CO eingerichtet. Der SUISA-Tarif bezieht sich auf beides, wihrend SWISSPER-
FORM eine Formel suchen muss fiir jenen Teil des Anlasses, der mit Handelston-
tragern bestritten wird. Auch wenn bei einem bestimmten Anlass Urheberrechte
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und Leistungsschutzrechte genutzt werden, so werden sie eben nicht kongruent ge-
nutzt. Die Integration der Leistungsschutzrechte in die Tarife fiir Urheber ist nicht
leicht, weil es in vielen Fillen nicht einfach um eine parallele Nutzung von Ur-
heber- und Leistungsschutzrechten geht.

7. Die Verteilung der Vergiitungen

Zum Schluss noch eine Bemerkung zur Verteilung der Vergiitungen aus Lei-
stungsschutzrechten. SWISSPERFORM ist erst daran, ein Verteilreglement auszu-
arbeiten. Deshalb kann ich noch nicht im einzelnen dariiber berichten. Sie miissen
sich aber vor Augen halten, dass es bei der Verteilung zundchst einmal um die Auf-
teilung der Vergiitungen unter die drei Berechtigtenkategorien geht, und erst nach-
her kann eine Verteilung auf die einzelnen Berechtigten erfolgen. Wir haben es bei
den Leistungsschutzrechten mit einer weit grosseren Zahl von Berechtigten zu tun
als bei den Urhebern. Denken wir nur an die Vielzahl der ausiibenden Kiinstler, die
involviert sind. Der Gesetzgeber sagt zur Verteilung, dass sie nach Massgabe der
Nutzung der Darbietung zu erfolgen hat. Auf der andern Seite hat er jedoch auch
eine Hochstgrenze festgelegt, was die Leistungsschutzrechte kosten sollen, ndm-
lich hochstens 3 % des Nutzungsertrages. Er sagt zwar auch, dass die Vergiitung je-
denfalls so gross sein soll, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Ver-
waltung ein angemessenes Entgelt erhalten. Was diese Bestimmung bedeutet, wie
weit sie eine Korrektur der 3 % Regel ist, wird die Zukunft zeigen. Es scheint so,
als ob der Gesetzgeber zwar wiinschbare Ziele aufgestellt hat, ihnen aber dort, wo
es um die finanziellen Konsequenzen geht, die zu deren Erreichung notwendige
Unterstiitzung verwehrt hat. Der Katalog der Leistungsschutzrechte ist zwar ein-
driicklich, die Schweiz kann sich damit sehen lassen. Die Barrieren sind dann im
Verwertungsrecht eingebaut. Die Leistungsschutzrechte wurden zwar eingefiihrt,
sie sollen aber gefilligst nur wenig kosten.

Fiir SWISSPERFORM ist es eine Herausforderung, ein Verteilsystem einzu-
richten, bei dem trotz all der einengenden Vorgaben ein Optimum fiir die Berech-
tigten herausschaut.
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Das europiische Markenrecht im internationalen Umfeld

von Dr. Christian Bock, Fiirsprech und Notar, BAGE Bern*

Das internationale Markenrecht ist in Bewegung: Gemeinschaftsmarke, Madri-
der Protokoll, Trademark Law Treaty und TRIPs sind hierfiir Beweise. Der vorlie-
gende Aufsatz will das europdische Markenrecht in den internationalen Prozess
hineinstellen und die Entwicklungen vornehmlich aus der Sicht eines europdischen
Drittstaates - ndmlich der Schweiz** - aufzeigen.

«Es gilt [...] zu bedenken, dass heute auf internationaler Ebene in
der EG, im Gatt, in der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Bemiihungen im Gange sind, die Kodifikation des geistigen Ei-
gentums im allgemeinen und des Markenrechts im besonderen
einander anzugleichen und den Rechtsschutz auf diesem Gebiet
zu verstirken. Auch ganz unabhingig von der konkreten Ausge-
staltung unseres Verhiltnisses zur EG, also EWR-Vertrag oder ei-
nes Tages EG-Beitritt, ist eine Harmonisierung unseres eigenen
Markenrechts mit demjenigen der EG zweifellos unweigerlich
notig.»1

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt fiir geistiges Eigentum (BA-
GE), Bern. Alle hier vertretenen Auffassungen sind selbstverstindlich nur diejenigen des Ver-
fassers. Ich danke Herrn Fiirsprecher Dr. J. Simon, Vizedirektor, Leiter der Abt. Marken- u.
Herkunftsangaben im BAGE, fiir die kritische Durchsicht des Manuskripts und verschiedene
Hinweise.

** Das Fiirstentum Lichtenstein ist wohl mit der Schweiz patent (vgl. den schweizerisch-liech-
tensteinischen Patentschutzvertrag v. 22.12.1978; SR (.232.149.514), aber nicht marken-
rechtlich (wenn man vom MMA absieht) verbunden. In bezug auf die immaterialgiiterrechtli-
chen Beziehungen eines Kleinststaates zur Europdischen Union stellen sich aber besondere
Probleme. Vgl. die Auffassung von Ubertazzi, Bemerkungen zum Benutzungszwang der Ge-
meinschaftsmarke, GRUR Int. 1995, S. 478 Fn. 25, dass der Gebrauch der Gemeinschafts-
marke im Fiirstentum Lichtenstein (angenommen als Mitgliedstaat der EU) keine ernsthafte
Benutzung sei und mit dem Verfall der Marke sanktioniert wiirde.

1 Sten. Bull. NR 1992, S. 397 (Eintretensvotum von BR Koller zur Totalrevision des MSchG).
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Der Unternehmer, der sein Produkt im europiischen Binnenmarkt frei zirkulie-
ren lassen will, wird - auf der Suche nach den einschldgigen européischen Rechts-
vorschriften - schnell feststellen, dass er im Amtsblatt der Europdischen Union
zahlreiche Vorschriften dariiber findet, welchen technischen Anforderungen seine
Ware geniigen muss, wie er sie (nicht) vertreiben darf, wie er seinen Betrieb zu or-
ganisieren hat, mit welchen steuerlichen Belastungen er rechnen muss, aber nur
sehr wenige Vorschriften {iber das Warenzeichen, die Marke, mit welchem er sein
Produkt versieht. Dies erstaunt, denn den Konsumenten ist i.d.R. nur die Marke,
nicht aber die dahinterstehende Produktions- und Vertriebsorganisation bekannt.
Oftmals werden unter ein- und derselben Marke in Europa verschiedene Produkte
vertrieben, die sich wegen gesetzlicher Vorschriften (z.B. bei Medikamenten) oder
wegen unterschiedlicher Konsumentenwiinsche (z.B. bei Lebensmitteln) vonein-
ander unterscheiden.

Namentlich dann, wenn ein Produkt die Landesgrenze iiberquert und unter einer
bestimmten Marke vertrieben wird, wird die Bedeutung des Markenschutzes deut-
lich. So bestand auch schon sehr frith der Wunsch nach einheitlichen und interna-
tional giiltigen Rechtsgrundsitzen iiber den Schutz des geistigen Eigentums? . Es
sei hier nur die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums (PVU)3 aus dem Jahre 1883 erwihnt.

1. Das Markenrecht der EU

Betrachtet man die Entwicklung des Markenschutzes in der Europdischen Uni-
on (EU) in chronologischer Hinsicht und misst man den Schutz am Massstab der
europdischen Integration, so wird man feststellen, dass sie nicht immer gleichmas-
sig verlief.

Bis zur Griindung der Europidischen Gemeinschaften waren die europiischen
Unternehmen auf das Madrider Abkommen {iber die internationale Registrierung
von Marken (MMA)* und allfillige bilaterale Abkommen angewiesen. Aufgrund
einer nationalen Markeneintragung kann der Markenhinterleger mittels einer
einzigen internationalen Eintragung mehrere nationale Marken erhalten. Diese
Moglichkeit bestand aber nicht in allen europiischen Staaten. Namentlich Gross-
britannien, Irland und die skandinavischen Staaten fehlten. Dies bedeutete fiir den
Unternehmer, dass er in diesen Staaten ein weiteres nationales Markeneintra-
gungsverfahren durchlaufen musste.

2 Fiir einen Uberblick siehe Lutz/Heinzelmann, Staatsvertrige im Immaterialgiiterrecht, in: von
Biiren/David, Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht I/1, Basel/Frankfurt
a.M. 1995, S. 39 ff.

3 SR 0.232.04

4 SR 0.232.111.131.
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Mit dem Inkrafttreten des EWG-Vertrags bot namentlich ein Artikel des Ver-
trags dem Markeninhaber Schutz, um sich gegen unberechtigte Einschréankungen
seines Markenrechtes zur Wehr zu setzen. Es handelt sich hierbei um den Art. 305
EGVS. Alle sechs Grindungsmitglieder der EWG waren auch Signatare des
MMA. Dieses Bild dnderte sich mit der «1. Norderweiterung» 1972 (Grossbritan-
nien, Irland, Danemark) und der «1. Siiderweiterung» 1981 (Griechenland). Kei-
ner dieser vier Staaten ist (bis heute) Mitglied des MMAT.

Nach jahrelangen Vorarbeiten erliess die Gemeinschaft schliesslich 1988 die
Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber die Marken (89/104/EWG)38. Die Richtlinie erreicht keine vollstidndi-
ge Harmonisierung der Markenrechte der Zwolf (heute Fiinfzehn), sondern gleicht
diejenigen Rechtsvorschriften an, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionie-
ren des Binnenmarktes auswirken. Damit ergab sich eine dritte Quelle des ge-
meinschaftlichen Markenrechts: neben internationalen Abkommen der Mitglied-
staaten und dem Primérrecht, d.h. die Romer Vertrige, wurde Marken-Sekundér-
recht erlassen.

Aus dem Blickwinkel des Markenrechts und der europdischen Integration stellt
wohl der Erlass der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993

5 Art. 30 EGV (der Vertrag von Maastricht - Vertrag iiber die Europdische Union - liess Art. 30
EWGYV inhaltlich unveréndert) lautet: «<Mengenmissige Einfuhrbeschrinkungen sowie alle
Massnahmen gleicher Wirkung sind unbeschadet der nachstehenden Bestimmungen zwischen
den Mitgliedstaaten verboten.»

6  Vgl. zu dieser «judicial solution» (Groves et.al., Intellectual Property and the Internal Market
of the European Community, London 1993, S. 4 f.) EuGH Slg. 1968, S. 55 (Parke, Davis /
Centrafarm); EuGH Urt. v. 30.11.1993 Rs. C-317/91 (Renault / Audi) sowie unter Beriick-
sichtigung der neuesten Rechtsprechung Joliet, Der freie Warenverkehr: Das Urteil Keck und
Mithouard und die Neuorientierung der Rechtsprechung, GRUR Int. 1994, S. 979 ff.; Dubach,
Der freie Warenverkehr in der neuesten Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofs, SZW
1994, S. 219 ff.

7 Dies schliesst aber nicht aus, dass Hinterleger aus diesen Staaten internationale Marken hin-
terlegen konnen (Souter, The Right of Nationals of Non-Madrid Union Countries to Own In-
ternational Registrations, European Intellectual Property Review (EIPR) 1995, S. 333 ff.),
doch ist umgekehrt eine internationale Schutzausdehnung auf diese Staaten nicht moglich.

8 ABIEG 1989 Nr1. L 40, S. 1; 1992 Nr. L 6, S. 35 = Industrial Property Laws and Treaties / Lois
et Traités de la Propriété Industrielle (IPLT/LTPI) (beides herausgegeben von der OMPI,
Genf) 3002. Statt vieler Schweer, Die erste Markenrechtsrichtlinie der Europdischen Gemein-
schaft, Baden-Baden 1992; Rosini/Roche, Trade Marks in Europe 1992 and Beyond, EIPR
1991, S. 404 ff.; Gielen, Harmonisation of Trade Mark Law in Europe, EIPR 1992, S. 262 ff.
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iiber die Gemeinschaftsmarke® den wichtigsten Schritt dar. Die EU schuf hiermit
erstmals!0 einen supranationalen, immaterialgiiterrechtlichen Schutztitel. Die Ge-
meinschaftsmarke (GM) tritt neben die nationalen Marken und gilt!! auf einheitli-
cher Rechtsgrundlage in der ganzen EU.

Seit dem 1. Januar 1995 verfiigt die EU iiber drei neue Mitgliedstaaten!2. Oster-

reich ist Mitglied des MMA, Schweden und Finnland dagegen nicht.

Die Dynamik!3, welche im gemeinschaftlichen Markenrecht anzutreffen ist, hat

Auswirkungen auf das internationale Markenrecht gehabt. Diese «Ausstrahlungs-

9

ABIEG 1994 Nr. L 11, S. 1 = IPLT/LTPI 3-003; zuletzt gedndert durch Vo. (EG) Nr. 3288/94
des Rates v. 22.12.1994 zur Anderung der Vo. (EG) Nr. 40/94 zur Umsetzung der im Rahmen
der Uruguay-Runde geschlossenen Ubereinkiinfte (ABIEG 1994 Nr. L 349, S. 83). Statt vie-
ler v. Miihlendahl, Das neue Markenrecht der Europdischen Union, in: FS DPA, Miinchen
1994, S. 215 ff.; Mayer, Die Marke nach europiischem Recht - die Gemeinschaftsmarke,
Osterr. B. f. gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht (OBI) 1994, S. 203 ff.; Bonnet, Propriétés
intellectuelles: la marque communautaire: réglement CEE n°® 40/94 du Conseil du 20  dé-
cembre 1993, Revue trimestrielle de droit européen 1995, S. 59 ff.; Nuet, La marque commu-
nautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaitre de sa validité et de
sa contrefacon: Reéglement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, Journal du droit
international 1994, S. 623 ff.

Vgl. zum gemeinschaftlichen Sortenschutz ABIEG 1994 Nr. L 227, S. 1 und zum Gemein-
schaftsgeschmackmuster ABIEG 1994 Nr. C 29, S. 20 sowie zum Gemeinschaftsgebrauchs-
muster das Griinbuch der Europédischen Kommission vom 19.7.1995.

Gesuche fiir GM werden voraussichtlich drei bis vier Monate vor dem Inkrafttreten der GM
beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt oder bei einem nationalen Markenamt eines
EU-Staates (also nicht beim BAGE resp. IGE) eingereicht werden kdnnen (Art. 143 Ziff. 4
Vo. 40/94). Alle vor dem 1.4.1996 (dem derzeit geplanten Zeitpunkt des Inkrafttretens der
GM; Art. 143 Ziff. 3 Vo. 40/94) eingereichten Gesuche tragen das Hinterlegungsdatum des 1.
Aprils.

Der Ratsbeschluss v. 1.1.1995 zur Anpassung der Dokumente betreffend den Beitritt neuer
Mitgliedstaaten zur EU (95/1/EG, Euratom, EGKS) (ABIEG 1995 Nr. L 1, S. 171) brachte
keine Anpassungen des Markenrechts mit sich. Auch die lange umstrittene Sprachregelung
des Art. 115 Vo. 40/94 (vgl. EuG, Urt. v. 19.6.1995 Rs. T107/94 [Kik / Kommission und Rat])
wurde nicht angepasst. Art. 115 sieht vor, dass Amtssprachen des Amtes Deutsch, Englisch,
Franzosisch (gem. Regel 7 der Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung zum Madrider Abkom-
men und Protokoll sind beides Amtssprachen des Madrider Protokolls), Italienisch und Spa-
nisch (Landessprache des Sitzstaates) sind. Die Markenanmeldung kann dagegen in allen
librigen Amtssprachen der EG erfolgen. Erfolgt die Anmeldung in einer Nicht-Amtssprache,
s0 ist eine zweite Amtssprache anzugeben, in der ein allfilliges Widerspruchs-, Verfalls- oder
Nichtigkeitsverfahren durchgefiihrt wird.

Die Markenpublikation erfolgt in allen Amtssprachen, wobei die notwendigen Ubersetzungen
durch das Ubersetzungszentrum fiir die Einrichtungen der EU (vgl. ABIEG 1994 Nr. L 314, S.
1) ausgefiihrt werden.



195

wirkung» des EU-Rechts trifft aber nicht nur das internationale Recht. So hat die
Schweiz, obschon weder Mitglied der EU noch des EWR, als einer der ersten Staa-
ten die 1. Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt oder aber zumin-
dest gebiihrend beriicksichtigt!4/15/16, Wire die Schweiz dem EWR-Abkommen
beigetreten, so hitte das MSchG nicht im Rahmen der Umsetzung des EWR-
Rechts revidiert werden miissen. Auch im Swisslex-Revitalisierungsprogramm
war keine Revision erforderlichl7 .

Das internationale Umfeld des europdischen Markenrechts soll in der Folge auf-
gezeigt werdenl18. Da die 1. Markenrechtsrichtlinie vollstindig in die Gemein-
schaftsmarkenverordnung integriert wurde, kann die Betrachtung auf die GM be-
schrinkt werden. Eine solche Darstellung kann selbstverstindlich nur kurz sein

13 Ebenso Gielen/Strowel, Guide to the New Trademark Law in Europe, Mitt. d. dtsch. Patent-
anw. 1995, S. 198 ff. Ob der Grund fiir diese Dynamik die Tatsache ist, dass «der europiische
Markenschutz [...] gegenwirtig noch am Fortbestehen des nationalen Markenrechts [krankt]»
(so Liider, Die Angst vor der Verhiltnismissigkeitspriifung bei der Abwiigung zwischen na-
tionalem Markenrecht und der Freiheit des Warenverkehrs, EuZW 1995, S. 1 ff.), soll hier da-
hingestellt bleiben.

14 Durch das Bundesgesetz iiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutz-

gesetz; MSchG) vom 28.8.1992 (SR 232.11). Hierzu David, Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Basel 1994; Cherpillod
et.al., La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994.
Vgl. zur «<EG-Kompatibilitdt» des MSchG David, a.a.O., N9 zur Einl. sowie jeweils den Sub-
titel Staatsvertragsrecht; Botschaft zu einem BG iiber den Schutz von Marken und Herkunfts-
angaben, BB1. 1991 I 54 ff.i Wiithrich, Schwerpunkte der schweizerischen Markenrechtsre-
form - eine Ubersicht, in: FS DPA, Miinchen 1994, S. 427 £.; Baudenbacher, Zum Nachvoll-
zug europdischen Rechts in der Schweiz, EuR 1992, S. 311 f.

15 Vgl. Simon, Vom Bundesamt fiir geistiges Eigentum (BAGE) zu einem eidgen&ssischen In-
stitut fiir Geistiges Eigentum (IGE) - Eine Momentaufnahme, in: von Biiren/David, (Fn. 2), S.
162, der von einer administrativen Europiisierung spricht; sehr treffend auch Dicke, Das Ver-
hiltnis der Schweiz zum real existierenden Westeuropiischen Bundesstaat, Ziirich 1991, S. 51
ff.

16 Es ist hier zu erwihnen, dass die Europiische Union in ihrem Weissbuch iiber die Vorberei-
tung der Integration der zentral- und osteuropdischen Staaten in die Europdische Union
(KOM(95) 163 endg.) ausdriicklich die Umsetzung der Richtlinie 89/104 in nationales Recht
als Schliisselbedingung fiir den Beitritt genannt hat.

17 Vgl. Drolshammer/Walter, Die Schweiz und die Gestaltung ihrer Beziehungen zur EG nach
dem 6.12.1992, EuZW 1994, S. 549 ff.

18 Vgl. auch Over, Neue Moglichkeiten internationalen Markenschutzes fiir den deutschen Mar-
keninhaber, Markenartikel 1994, S. 552 ff.; Kur, Entwicklung und gegenwirtiger Stand des
internationalen Markenschutzes, Markenartikel 1994, S. 560 ff.
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und muss sich auf das Wesentlichste beschrinken, namentlich sollen die Bereiche
der Parallelimporte!®, Herkunftsangaben20 und Markenpiraterie2! ausgeklammert
werden.

2. Die Gemeinschaftsmarke und das MMA

Das Flensburger Unternehmen, das seine Marke in Deutschland und Danemark
schiitzen will, muss in beiden Staaten je eine Marke hinterlegen. Dies bedeutet,
dass zwei Mal die vollen Hinterlegungsgebiihren zu bezahlen sind und gegebenen-
falls zwei Mal ein Vertreter zu bestellen ist. Demgegentiber kann das Unternehmen
aus Freiburg i.Br. aufgrund seiner deutschen Markeneintragung den Schutz auf die
Schweiz ausdehnen?2. Der Grund fiir diese Vereinfachung und Vergiinstigung ist,
dass sowohl Deutschland als auch die Schweiz Mitglieder des MMA sind. Auf-
grund einer nationalen Markeneintragung kann der Markenschutz auf andere Mit-
gliedsldnder ausgedehnt werden. Dieses einfache und kostengiinstige Verfahren
verschafft dem Inhaber nicht eine MMA-Marke, sondern ein Biindel nationaler
Marken.

19 Statt vieler Kunz, Parallelimporte und Selektive Vertriebssysteme nach revidiertem Marken-
recht, recht 1994, S. 216 ff.; Rauber, Das neue Markenrecht: Mittel gegen Parallelimporte,
AjP 1993, S. 567 ff.; Rosenkranz; Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz, SZW
1994, S. 120 ff. und die Entgegnung von Tschini in SZW 1994, 178 ff.i Cottier, Das Problem
der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT,
SMI 1995/1, S. 37 ff.; Zich, Recht auf Parallelimporte und Immaterialgiiterrecht, SJZ 1995,
S. 301 ff.; Koppensteiner, Markenrechtsentwicklung und Parallelimport, OB11994, S. 195 ff.;
Sack, Die Erschopfung von Markenrechten nach Europidischem Recht, RIW 1994, S. 897 ff.;
Ders., Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschopfungsgrundsatz im Europdischen Recht,
EWS 1994, S. 333 ff.i Rasmussen, The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Persuant
to Directive 89/104 (and Regulation 40/94), EIPR 1995, S. 174 ff.; vgl. aber auch Willi,
Schutz selektiver Vertriebssysteme durch das Urheberrecht, SJZ 1995, S. 205 ff.

20 Statt vieler Michel, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und
certification marks, Berlin 1995; Meisser, Spezialregister fiir geographische Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen?, SJZ 1995, S. 21 ff.; Ritscher, Die «Herkunft» von Produkten multi-
nationaler Unternehmen, AjP 1993, S. 375i David, (Fn. 14), S. 249 ff., m.w.N. sowie fiir die
EG Vo. (EWG) Nr. 2081/92 des Rates v. 14.7.1992 zum Schutz von geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABIEG 1992 Nr. L
208, S. 1 =IPLT/LTPI 5-001) und die Vo. (EWG) Nr. 2082/92 des Rates vom gleichen Tag
liber Bescheinigungen besonderer Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln
(2.a.0,,8.9).

21 Hierzu Vo. (EG) Nr. 3295/94 des Rates v. 22.12.1994 iiber Massnahmen zum Verbot der Uber-
fithrung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfiltigungsstiicke oder Nach-
bildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum
Verbot ihrer Ausfuhr oder Wiederausfuhr (ABIEG 1994 Nr. L 341, S. 8).

22 Es sei hier nur am Rande der Gedanke aufgegriffen, ob nicht jedem Unternehmen, das in ei-
nem grenziiberschreitendem Wirtschaftsraum (wie etwa der Regio Basiliensis, dem Bodensee
Wirtschaftsraum oder der Regio Insubrica) titig ist, anzuraten wire, seine Marke international
zu hinterlegen.
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Trotz dieser unbestreitbaren Vorteile und sehr grossen Vorziige weist das MMA
auch Nachteile auf. Aus EU-europiischer Sicht ist zu bemerken, dass in Europa
wichtige Staaten fehlen, ndmlich die Mitgliedslinder Grossbritannien, Irland,
Griechenland, Ddnemark, Finnland und Schweden und die EFTA-Staaten Norwe-
gen und Island. Dariiber hinaus sind die iiberaus wichtigen Industriestaaten USA,
Kanada und Japan ebenfalls nicht beteiligt. Zwar konnte der Kreis der Mitglieds-
lander in den vergangenen Jahren um iiber 15 Staaten gesteigert werden (zuletzt
durch den Beitritt Albaniens), doch beruhte dieser «Zuwachs» auf dem Zerfall der
UdSSR, der CSSR und Yugoslawiens. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass das
MMA nicht auf die GM Bedacht nimmt, d.h. ein MMA -Staat, der nicht der EU an-
gehort, kann keine Schutzausdehnung auf die GM vornehmen; aber auch umge-
kehrt bleibt die Verbindung GM-MMA versperrt.

Auch aus der Sicht der OMPI (Organisation Mondiale de 1a Propriété Intellec-
tuelle), dem Verwaltungsorgan des MMA, ist das MMA ungeniigend, denn die GM
droht zu einer Konkurrenz des MMA zu werden. Die OMPI setzte daher bereits im
Jahre 1986 eine «Working Group on Links between the Madrid Agreement and the
Proposed (European) Community Trademark» ein. Die WG kam zum Schluss,
dass eine Revision des MMA nicht angebracht sei, sondern dass stattdessen ein
Protokoll abgeschlossen werden sollte. Dieses Protokoll hatte zwei Anforderungen
zu geniligen: Zum einen sollte es neuen Staaten ermdglichen, dem Madrider Sy-
stem beizutreten und zum anderen sollte eine Verbindung zwischen MMA und GM
hergestellt werden.

Die WIPO konnte dieses Ziel durch das Protokoll vom 27.6.1989 zum Madrider
Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken, dem sog. Madrider
Protokoll, erreichen.

3. Die Gemeinschaftsmarke und das Madrider Protokoll

Das Protokoll?3 ist von 28 Staaten unterzeichnet, doch bisher (Stand: Septem-
ber 1995) einzig von Spanien, Schweden und Grossbritannien ratifiziert worden.
Mit dem Inkrafttreten des Protokolls wird zwischen 1996 und 1997 gerechnet. Ge-
geniiber dem MMA weist das Protokoll folgende Neuerungen auf:

- Im Unterschied zum MMA bedarf es nicht mehr einer nationalen Registrierung
zur internationalen Anmeldung, sondern nunmehr geniigt eine blosse nationale

23 Das Protokoll ist publiziert in IPLT/LTPI 3-007. Die Schweiz wird das Protokoll voraussicht-
lich zusammen mit dem Trademark Law Treaty 1997 ratifizieren und ins nationale Recht um-
setzen.
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Markenanmeldung. Grund hierfiir war der geplante Beitritt von Grossbritannien
und den USA. Beide Linder kennen das System der vollen Amtspriifung, d.h.
das Amt iiberpriift nicht nur, ob Hindernisse gegen die Eintragung an sich be-
stehen (absolute Ausschlussgriinde), sondern zudem, ob bereits dltere Waren-
zeichen hinterlegt sind (relative Ausschlussgriinde). Daher vergehen von der
Anmeldung bis zur Registrierung in der Regel mehr als sechs Monate, so dass
der Hinterleger im Rahmen des Madrider Abkommens seinen Priorititsan-
spruch24 zu verlieren droht. Gemiss dem Madrider Protokoll geniigt nunmehr
entweder die nationale Anmeldung oder die nationale Registrierung zum inter-
nationalen Schutz.

- Die bestehende Frist von zw0lf Monaten ab internationaler Registrierung fiir
die Verweigerung des Schutzes einer Marke wurde von den Staaten mit voller
Amtspriifung als zu kurz angesehen. Das Protokoll sieht daher vor, dass jeder
Staat (unabhéngig von der Tatsache, ob er das System der vollen Amtspriifung
kennt) anstatt der Jahresfrist eine um sechs Monate verlidngerte Frist von nun-
mehr 18 Monaten vorsehen kann.

- Unter dem MMA ist wihrend der ersten fiinf Jahre die internationale Registrie-
rung vom Bestand der nationalen Basiseintragung abhingig. Mit einem central
attack auf die zugrundeliegende nationale Eintragung kann somit eine Marke
wihrend dieser Zeit ihres internationalen Schutzes beraubt werden. Das Proto-
koll behilt diese Rechtsfolge grundsitzlich bei, doch wird sie entscharft. Ver-
liert eine Basisanmeldung oder eine Basiseintragung wihrend der ersten fiinf
Jahre ihre Giiltigkeit, so kann der Markeninhaber in denjenigen Landern, auf die
er den Schutz ausgedehnt haben wollte, Anmeldungen einreichen. Diese An-
meldungen sind so zu behandeln, als ob sie zum Datum der internationalen Re-
gistrierung eingereicht worden wiren.

- Neben dem Franzosischen wird auch - als Zugesténdnis fiir die anglophonen
Staaten - das Englische zur offiziellen Sprache.

- Das Protokoll sieht nur noch eine Schutzdauer von zehn, anstatt wie im MMA
20 Jahren vor.

24 Gem. Art. 4 PVU hat jeder Hinterleger eines Schutztitels wihrend einer bestimmten Zeit-
spanne ein Prioritdtsrecht fur die Hinterlegung in anderen Lindern. Der Hinterleger kann in
diesem Fall die Prioritit seiner friheren Hinterlegung auch im Ausland in Anspruch nehmen.
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- Eine zwischenstaatliche Organisation kann Mitglied des Protokolls werden,
wenn mindestens einer der Mitgliedstaaten Mitglied der PVU ist und sie iiber
eine eigene autonome Markenbehorde verfiigt. Diese Vorschrift ist fiir die Eu-
ropdische Union massgeschneidert worden und erméglicht es ausldndischen
Unternehmen, die Schutzerstreckung auf die GM zu verlangen.

Man kann mit Fug und Recht erwarten, dass einige neue Staaten dem Protokoll
und vielleicht sogar dem Abkommen beitreten werden25, denn es iibernimmt und
fiihrt die grossen Vorziige des Madrider Abkommens weiter: es ist zundchst ein-
fach. Ob es allerdings auch giinstig ist, kann derzeit noch nicht beantwortet wer-
den, denn das Protokoll gibt den Signatarstaaten das Recht fiir eine Protokoll-Ein-
tragung und -Verldngerung die gewohnliche nationale Gebiihr zugrunde zu legen.
Ein Ziel hat aber das Protokoll bislang nicht erreicht: Wegen Uneinigkeit iiber das
Stimmrecht der Europdischen Union, werden die USA das Protokoll vorerst nicht
ratifizieren26. Auf die Stimmrechtsproblematik wird in der néchsten Ziff. zuriick-
zukommen sein.

Das Zusammenspiel von MMA, Protokoll, Gemeinschaftsmarke und nationalen
Markeneintragungen bewirkt, dass dem Markenhinterleger eine Fiille von Kombi-
nationsméglichkeiten offenstehen2? und, auf der anderen Seite, dass Probleme
tiber das gegenseitige Verhéltnis der verschiedenen Markensysteme auftreten wer-
den.

4. Die Gemeinschaftsmarke und der Trademark Law Treaty

Wihrend die Entstehung des Madrider Protokolis sehr stark durch die GM be-
einflusst war, bestand zwischen dem Trademark Law Treaty (TLT)28 und dem Ge-
meinschaftsmarkenrecht eine relativ grosse Unabhéngigkeit.

Eine derartige Ab- resp. Unabhingigkeit kann nur relativer Natur sein. Die
EU verfiigt nicht iiber ein Markenrecht, sondern 16 (15 Mitgliedstaaten und
die GM) verschiedene Warenzeichen-Rechtsordnungen welche durch sekun-
dédrrechtliche Massnahmen (sc. die 1. Markenrechtsrichtlinie) sowie durch

25 In Art. 5 Protokoll 28 des EWR-Abkommens (Fn. 40) verpflichten sich die Vertragsparteien
dem Protokoll beizutreten.

26 GRUR Int. 1994, S. 542.

27 Vgl. Kunze, Madrid Protocol’s practical impact, Managing Intellectual Property 1994, S. 50
ff.; WIPQO, Introduction to Trademark Law & Practice, Genf 1993, S. 112 ff.; Mayer, Madrid
oder Alicante, ecolex 1994, S. 687 ff.

28 Vgl. zum TLT Schneider, Neuerungen im internationalen Markenrecht: Der Trademark Law
Treaty (TLT), AjP 1995, S. 719 ff.; GRUR Int. 1995, S. 93; AIPPI 1995/VI], S. 259 ff.
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die Rechtsprechung des EuGH teilweise angeglichen sind. Eine derart stark
harmonisiertes Rechtssystem hat faktische Auswirkungen auf alle anderen,
namentlich europiischen Staaten.

Das MMA und das Protokoll vereinfachen zwar die internationale Markenregi-
strierung wesentlich, doch es verbleibt der Mangel, dass es den Staaten weiterhin
anheimgestellt bleibt, unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften {iber die Re-
gistrierung von Marken zu erlassen. Das Unternehmen, welches daher eine Marke
nur national hinterlegen will oder das den Markenschutz in einem Staat erlangen
will, welcher nicht am Madrider System beteiligt ist, muss sich mit verschieden-
sten Anmeldeerfordernissen und Priifungsverfahren auseinandersetzen.

Mit dem TLT sollen die administrativen Vorschriften bei der Markenregistrie-
rung vereinfacht und international harmonisiert werden. Dies betrifft nicht nur
Marken, deren Schutz international ausgedehnt werden soll, sondern ebenfalls rein
nationale Marken.

Die Prioritdt des Harmonisierungsabkommens liegt in der Vereinfachung der
Anmeldung, Registrierung und der Registerverwaltung von Marken. Der Vertrag
regelt die maximal zuldssigen Anforderungen, die an Eintragungsgesuche gestellt
und die von den Markenidmtern im Verkehr mit den prospektiven Markeninhabern
verlangt werden diirfen. Das Abkommen schreibt neun zwingende Formulartypen
vor, welche fiir den Verkehr mit den Amtern verwendet werden konnen. Hierin
liegt ein entscheidender Vorteil und Fortschritt des Abkommens, indem nidmlich
das Verfahren so gestrafft und vereinheitlicht wird sowie technische Handels-
hemmnisse abgebaut werden.

Daneben enthilt das Harmonisierungsabkommen gewisse materiellrechtliche
Vorschriften: Neben den herkdémmlichen Markenformen (wie etwa Wort- und
Bildmarken) sind auch Dienstleistungs- und dreidimensionale Marken zu schiit-
zen, dagegen werden Geschmacks- und Tonmarken oder etwa Hologramme nicht
erfasst - ihr Schutz bleibt den einzelstaatlichen Markenrechten anheimgestellt. Ei-
ne Marke wird mit einer Anmeldung fiir mehrere Waren und Dienstleistungen hin-
terlegt werden konnen. Diejenigen Staaten, welche das Monoklassensystem ken-
nen, werden damit zum Multiklassensystem iibergehen miissen.

Probleme warf - wie schon beim Madrider Protokoll - die Frage nach Status und
Stimmrecht der Europdischen Union auf. Wihrend die Union ein Stimmrecht fiir je-
den Mitgliedstaat und wegen der Gemeinschaftsmarke fiir sich selber wollte (also
«ein Markensystem - eine Stimme»), wollten die USA der EU kein eigenes Stimm-
recht zugestehen (also «ein Staat - eine Stimme). Um ein Scheitern wie schon zuvor
beim Madrider Protokoll zu vermeiden, konnte anlédsslich der diplomatischen Kon-
ferenz im Oktober 1994 ein Kompromiss gefunden werden. Er besteht darin, dass
es keine Union der Vertragsparteien gibt; die im Entwurf vorgesehene Mdglichkeit,
den TLT durch eine solche Union weiterzuentwickeln musste ersatzlos gestrichen
werden. Die Frage des Stimmrechts ist damit obsolet geworden.
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Der TLT ist somit grundsétzlich ein statisches Vertragswerk. Im neueren inter-
nationalen Vertragsrecht wird i.a. eine Union der vertragsschliessenden Parteien
vorgesehen, welche anlésslich ihrer periodisch stattfindenden Versammlungen oh-
ne weitere Formalitéten eine Weiterentwicklung des Vertrags bzw. dessen Anpas-
sung beschliessen kann. Allerdings kann jederzeit eine neue diplomatische Konfe-
renz einberufen werden, welche den TLT revidiert oder ihn weiterentwickelt.

Sowohl die USA als auch die EU2% und die meisten ihrer Mitgliedstaaten haben
den TLT bereits unterzeichnet. Damit haben die EU-Staaten auch ausserhalb des
gemeinschaftlichen Markenrechts ihr Zeichenrecht harmonisiert.

5. Die Gemeinschaftsmarke und das WTO/GATT—TRIPs-Abkommen

Das WTO/GATT-TRIPs30-Abkommen3! hat auf die sich auf einem relativ ho-
hem Stand befindlichen Markenrechte der Europdischen Union und ihrer Mit-
gliedstaaten nur wenig Auswirkungen32, Die Gemeinschaftsmarkenverordnung
wurde nur in wenigen Punkten angepasst33.

Einzig im Hinblick auf den - allerdings «nur» innergemeinschaftlich interessan-
ten - Art. 113 EGV34 ist das Gutachten 1/94 des EuGH vom 15.11.199435 zu er-
wihnen36, Der EuGH hielt zum TRIPs fest, dass die Gemeinschaft eine interne Zu-
stindigkeit habe, die nationalen Markenrechte gestiitzt auf die Art. 100, 100a resp.
235 EGV zu harmonisieren. Sie konne im iibrigen neue Schutztitel schaffen, wie
sie es mit der GM getan habe. Hierbei miissten allerdings die Verfahren der Ein-
stimmigkeit oder der Konsultation oder der Mitentscheidung des Parlaments be-

29 Vgl. KOM(95) 92 endg.

30 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = Abkommen iiber handelsbezogene
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum.

31 AS 1995 2117.

32 Zum TRIPs-Markenrecht siehe Kur, TRIPs und das Markenrecht, GRUR Int. 1994, S. 987 ff.;
Auf der Maur, Abkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-
tums, AjP 1995, S. 347 f.; Dessemontet, L’ ADPIC: Présentation générale, AjP 1995, S. 1069
ff.; Botschaft zur Genehmigung der GATT/WTO-Ubereinkommen (Uru guay-Runde) (GATT-
Botschaft 1), BBI. 1994 IV 294 ff.; zu den Auswirkungen auf das schweizerische MSchG vgl.
Baechtold/Volken/Sutter, Bundesgesetzgebung im Bereich des Immaterialgiiterrechts und des
Wettbewerbsrechts, SZW 1995, S. 194 f. sowie allgemein PMMBI. 1995160 f.

33 ABIEG 1994 Nr. L 349, S. 83.

34 Artikel 113 EGV normiert - so die Mariginale - die «Grundsitze der gemeinsamen Handels-
politik». Er regelt die Zustidndigkeit der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten im Bereich der
Handelspolitik Abkommen mit Drittstaaten zu schliessen.

35 EWS 1995, S. 31; GRUR Int. 1995, S. 239.

36 Hierzu Drexl, Nach «GATT und WIPO»: Das TRIPs-Abkommen und seine Anwendung in
der Europdischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1994, S. 777 ff.
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achtet werden. Hitte die Gemeinschaft eine ausschliessliche Kompetenz mit Dritt-
staaten Harmonisierungsabkommen zu schliessen, so konnten die innergemein-
schaftlichen Verfahrensvorschriften unterlaufen werden.

6. Die Gemeinschaftsmarke und Drittlandsmarken

Anders als im Patentrecht wurde im Markenrecht mit der GM nicht der Schritt
tiber den Bereich der EU hinaus getan37. Bei der GM handelt es sich nicht um ei-
ne «Euro-Marke» sondern um einen Schutztitel der EG. Aus der Sicht eines Dritt-
staates sind daher zwei Aspekte von Interesse: (a) ob einem Drittstaat ein Beitritt
zum System der GM mdglich ist, und (b) ob eine Beteiligung auf andere Art mog-
lich ist.

(a) Beitritt zum System der GM

Ein Beitritt von Drittstaaten zum System der Gemeinschaftsmarke scheint
grundsitzlich méglich zu sein38. In einer pragmatischunorthodoxen Art und Wei-
se39 hat sich die EG in Art. 7 Abs. 2 des Protokolls 28 zum EWR-Abkommen40
verpflichtet, iiber die Gemeinschaftsmarke und andere Gemeinschafts-Schutztitel
im Bereich des geistigen Eigentums Konsultationen durchzufiihren.

Namentlich fiir diejenigen Staaten, welche bei der EU ein Beitrittsgesuch hin-
terlegt haben4l, ist ein solcher Anschluss an die GM von Interesse, um im Fall ei-

37 Groves, (Fn. 6)/ S. 16: «For patents, it is sometime said, 1992 came in 1978».

332 Ob dies auch noch heute so ist, scheint mir fraglich zu sein. In ihrem Weissbuch iiber den Bei-
tritt der ost- und zentraleuropidischen Staaten (Fn. 16) stellt die Kommission beziiglich dem
«Beitritt» dritter Staaten zum System der GM fest: «Once an alignment of domestic legislati-
on has been decided, it will sometimes be desirable to offer rightholders the possibility of se-
curing protection throughout the European Union in one operation. In some areas Communi-
ty action may culminate in the creation of specific Community-level rights: this is the case
with the Trade Mark Regulation [...]. Arrangements of this kind are intrinsically tied to mem-
bership of the European Union. But it should be noted that the systems are so designated that
they can be opened up without any discrimination to all non-Community nationals, be they na-
tural or legal persons.» (Auszeichnung durch den Verf.).

38 Cottier, Der Schutz des geistigen Eigentums, in: Zich/Thiirer/Weber, Das Abkommen {iber
den Europiischen Wirtschaftsraum, Ziirich 1992, S. 39.

39 ABIEG 1994 Nr. L 1, S. 1 = BBI. 1992 IV 1005.

40 Welche da sind: Schweiz (26.5.1992), Ungarn (1.4.1994), Polen (8.4.1994) und Bulgarien (Ju-
ni ' 1995).

41 Vgl. Gesetz iiber die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (BGBL. I Nr. 22 v.
30.4.1992, S. 938 = IPLT/LTPI 1-006).
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nes spiteren Beitritts Konflikte zwischen nationalen und Gemeinschaftsmarken zu
vermeiden.

Probleme konnen dergestalt auftreten, dass eine giiltige (d.h. nach Eintrag
und Bereinigung allfélliger Widerspruchsverfahren) Drittlandsmarke einer
ebenfalls giiltigen GM gegeniibersteht. Dabei ist m.E. der Zeitpunkt der Ein-
tragung (d.h. die Frage, ob die GM oder die Drittlandsmarke &lter ist) bedeu-
tungslos, da zum Zeitpunkt der Hinterlegung keine rechtliche Veranlassung
bestand auf Drittlandsmarken resp. GM Riicksicht zu nehmen.

Das Problem tritt allerdings dann nicht auf, wenn der Markenhinterleger sei-
ne Drittlandsmarke auf einen EU-Staat, der entweder Mitglied des MMA
und/oder des Madrider Protokolls ist, ausgedehnt hat. In diesem Fall verfiigt
er gem. Art. 8 ziff, 2 Bst. a) Ziff. iii) Vo. 40/94 iiber eine Zltere Marke, was
ein relatives Eintragungshindernis bildet, welches im markenrechtlichen Wi-
derspruchsverfahren vor dem Gemeinschaftsmarkenamt geltend gemacht
werden kann.

Erfahrungen, welche Belgien, Niederlande und Luxemburg bei der Einrichtung
des BENELUX-Markenamtes und Deutschland mit der Eingliederung des Saar-
lands und dem Beitritt der DDR4? gesammelt haben, kdnnten zur Losung dieser
Konstellation von Interesse sein.

Das deutsche Gesetz iiber die Erstreckung von u.a. Marken auf das Gebiet

der DDR resp. der BRD weist folgende Grundziige auf:

- alle auf dem Gebiet der DDR und der BRD hinterlegten Marken werden auf
das bisher nicht erfasste Gebiet erstreckt;

- die Erstreckung erfolgt automatisch;

- die Erstreckung erfolgt fiir alle Inhaber;

- die Erstreckung erfolgt auch dann, wenn fiir das betreffende Gebiet bereits
eine identische Marke besteht.

Im Fall von Markenkollisionen darf die erstreckte Marke im jeweils neu hin-
zukommenden Gebiet nur mit Zustimmung des dortigen Markeninhabers be-
nutzt werden. Ausnahmen bestehen fiir die Werbung und bei unbilligen Fol-
gen.

Beim deutschen Patentamt wurde eine Einigungsstelle eingerichtet, die auf
Antrag der Parteien eine giitliche Einigung vermitteln soll.

Es wire theoretisch denkbar dieses Konzept auf GM anzuwenden, die neu
auch fiir die Schweiz Giiltigkeit erlangen.

42 Vgl. Art. 63 Vo. 40/94 und Art. 177 EGV.
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Auf jeden Fall miisste wohl durch die Schweiz das Rechtsprechungsprimat des
EuG und des EuGH akzeptiert werden43, womit ins nationale Markenrecht «frem-
de Richter» Einzug hielten.

(b) Hinterlegung von GM aus Drittstaaten
Die GM ist fiir Hinterleger aus Drittstaaten offen. Art. 5 sieht vor, dass:

- Angehdrige der Mitgliedstaaten;

- Angehérige anderer Verbandslinder der PVU oder der WTO (darunter auch
die Schweiz);

- Angehorige von Nicht-PVU-Staaten mit einem effektiven Sitz in einem
PVU-Staat;

- Angehdrige aus weiteren Staaten, die Gegenrecht gewéhren

eine GM hinterlegen kénnen. Im weiteren ist natiirlich, sobald die EG dem
Madrider Protokoll beitritt, eine Schutzausdehnung auf die GM mdglich. In die-
sem Zusammenhang ist Art. 93 Ziff. 3 der Vo. zu erwihnen, welcher bestimmt,
dass bei Streitigkeiten iiber die Verletzung und Rechtsgiiltigkeit der GM die spani-
schen Gerichte (d.h. die Gerichte des Landes, in dem das Gemeinschaftsmarken-
amt - das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Model-
le) - seinen Sitz hat, ndmlich Alicante/E) zustdndig sind, sofern keine der Parteien
ihren Sitz oder ihre Niederlassung in der Gemeinschaft hat. Kollidieren also die
GM zweier Schweizer Unternehmen miteinander, so miisste dieser Streit
grundsitzlich in Spanien ausgetragen werden!

Es darf aber keinesfalls iibersehen werden, dass - wie der EuGH im Gutachten
1/94 festgestellt hat - die innergemeinschaftliche Harmonisierung der geistigen Ei-
gentumsrechte um einen effet utile aufzuweisen nicht notwendigerweise interna-
tionaler Abkommen mit anderen Staaten bedarf44. In Anbetracht der historischen
Bedeutung von internationalen Abkommen im Immaterialgiiterrecht ist diese Fest-
stellung wohl mehr als bedenklich.

43 BuGH, (Fn. 31), Rz. 100.
44 So BVerfG 22, S. 293.
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7. Résumé

Wenn man die Européische Union als einen Prozess fortschreitender Inte-
gration#5 auffasst, so ist es nur logische Konsequenz und sogar zwingend, dass die
EU eigene immaterialgiiterrechtliche Schutztitel schafft. Um aber nicht zu blossen
«Papiertigern» zu verkommen, miissen sie von der Wirtschaft akzeptiert werden.
Eine solche Akzeptanz ldsst sich u.a. nur dann erreichen, wenn sie in das interna-
tionale Umfeld, welches ja im Immaterialgiiterrecht schon immer eine besondere
Rolle gespielt hat, einpasst werden.

Auf der anderen Seite ist die Ausstrahlungswirkung des Gemeinschaftsrechts zu
beachten. Diese wirkt zum einen aufgrund geographischer, politischer und 6kono-
mischer Vorgaben auf die einzelnen, vornehmlich europédischen Staaten, allerdings
auch auf die internationale Ebene ein.
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Hilfeleistung der Zollverwaltung
zum Schutz des geistigen Eigentums

RA Dr. Lucas David,
Walder Wyss & Partner, Ziirich

1. Einleitung

Im Zusammenhang mit der offiziellen Qualitdtskontrolle in der schweizerischen
Uhrenindustrie hat das Parlament im Jahre 1981 die Zollverwaltung erméchtigt,
den Betroffenen zu melden, falls Uhren in die Schweiz eingefiihrt werden sollen,
die den Qualititsanforderungen nicht geniigen oder unbefugterweise einen
Schweizer Namen tragen!. Entsprechend entband das Eidg. Finanz- und Zollde-
partement die Zollverwaltung vom Amtsgeheimnis bezliglich verdichtiger Uhren-
marken und -modelle. Im Bereich der Zeitmessgerite hat somit die Hilfeleistung
der Zollverwaltung einige Tradition, und es wurden bei der Zusammenarbeit zwi-
schen der Edelmetallkontrolle (EMK) und der FH gute Erfahrungen gemacht2.

Vor zwei Jahren wurde dann das Institut der Hilfeleistung der Zollverwaltung
ins Markenrecht® und wenig spiter ins Urheberrecht#4 eingefiihrt. Der vorliegende
Bericht bildet eine erste Bestandesaufnahme iiber die dabei gemachten Erfahrun-
gen.

Um keine Ilusionen tiber die Moglichkeiten der Hilfeleistung aufkommen zu
lassen, ist vorerst daran zu erinnern, dass zwar die Edelmetallwaren bei ihrer Ein-
fuhr praktisch liickenlos inspiziert werden, wihrend von den iibrigen Importen nur
etwa 30% physisch kontrolliert werden; die restlichen Waren passieren den Zoll,
ohne dass sie von einem Zollner korperlich begutachtet wiirden. Die Tendenz der
physischen Kontrolle ist bei beiden Warengattungen sinkend. Werden die Zollge-
bithren nur aufgrund einer schriftlichen Zolldeklaration festgesetzt, so kdnnen Fél-
schungen nur in den seltensten Féllen festgestellt werden. Der Zoll sieht zwar vie-
les; mindestens ebenso viel bleibt ihm aber verborgen.

1 Art. 14a BB iiber die off. Qualititskontrolle der Schweiz. Uhrenindustrie, AS 1981 1883, SR
934.11 (heute aufgehoben).

2 ygl. M. Hool, Uhrenindustrie, SJK 149-151, Genf 1987.

3 Art. 70-72 MSchG.

4 Art. 75-77 URG.
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2. Verfahren
a) Hilfeleistung von Amtes wegen

Es gibt zwei verschiedene Moglichkeiten der Hilfeleistung, ndmlich die Hilfe-
leistung von Amtes wegen und die Hilfeleistung auf Antrag.

Beim Verfahren von Amtes wegen handelt es sich praktisch gesehen um eine
Aufhebung des Amtsgeheimnisses bei der Zollrevision. Findet das Zollamt bei der
Einfuhrrevision verdichtige Waren, so ist es berechtigt, aber nicht verpflichtet, den
Berechtigten auf seine Feststellungen aufmerksam zu machen. Keine einheitliche
Doktrin besteht iiber die weiteren Moglichkeiten des Zollamtes. Der Bundesrat
vertrat die Meinung, dass Zollamt solle ermichtigt sein, die Ware in Zoll-
gewahrsam zuriickzubehaltenS. Demgegeniiber vertritt die Zollverwaltung die An-
sicht, das Gesetz gebe ihr in einem solchen Falle keine Kompetenz zur Zuriickbe-
haltung der Ware. Die neue EG-Verordnungs sieht ausdriicklich vor, dass die Zoll-
behorde offensichtliche Filschungen wihrend drei Arbeitstagen zuriickbehalten
kann, um dem Berechtigten die Moglichkeit zur Einreichung eines Antrages auf
Hilfeleistung zu geben. Zwar ist die Anzeige einer verdichtigen Sendung und die
dabei tibermittelten Informationen beziiglich Absender, Empfinger, festgestellte
Art und Menge der Waren schon besser als gar nichts. Um aber feststellen zu kdn-
nen, ob es sich dabei um Filschungen handelt, ist die Inspektion der fraglichen
Waren in der Regel unerldsslich. Werden sie abgefertigt (revidiert) und an den
Empfinger weitergeleitet, ist eine spétere Inspektion oft unméglich. Daher muss
die Wirtschaft darauf pochen, dass auch bei der Anzeige von Amtes wegen die Wa-
re wihrend einer gewissen Zeit im Zollgewahrsam zuriickbehalten wird.

Leider besteht die Befiirchtung, dass die Anzeige von Amtes wegen teilweise
toter Buchstabe bleiben wird. Anzeigen werden zwar erfolgen, wenn beriihmte
schweizerische Marken oder Muster gefilscht worden sind. Wenn jedoch beriihm-
te auslédndische Marken verletzt werden, z.B. Christian Dior, Hugo Boss, so weiss
die Zollbehtrde in der Regel gar nicht, an wen sie sich wenden soll. Sie erhilt
moglicherweise vom BAGE noch die Adresse des auslandischen Markeninhabers,
doch wird sie, um diplomatische Konflikte zu vermeiden, deswegen nicht ins Aus-
land Meldung erstatten. Ausldndische Schutzrechtsinhaber werden daher von der
Hilfeleistung von Amtes wegen kaum je profitieren. Fiir solche Fille ist die Hilfe-
leistung auf Antrag des Berechtigten unausweichlich.

5 Botschaft zum Markenschutzgesetz vom 21.11.1990, S. 51.

6 Verordnung Nr. 3295/94 vom 22. Dezember 1994 iiber Massnahmen zum Verbot der Uber-
fiihrung nachgeamter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfaltigungsstiicke oder Nach-
bildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum
Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr, publ. AmtsB1 Nr. L 341/8 v. 30.12.94.
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b) Hilfeleistung auf Antrag des Berechtigten

Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass gefidlschte Waren ein- oder ausge-
fiihrt werden sollen, so kann der Zollverwaltung Antrag auf Verweigerung der Wa-
renfreigabe gestellt werden?. Bei der Einreichung eines solchen Antrages kann der
ausldndische Schutzrechtsinhaber einen schweizerischen Vertreter bezeichnen,
womit der Zollbehdrde eine unbiirokratische Kontaktnahme ermdglicht wird. Bei
der Formulierung der gesetzlichen Bestimmungen ging der Gesetzgeber davon
aus, dass der Schutzrechtsinhaber moglicherweise iiber exakte Nachrichten iiber
den Versand gefilschter Waren verfiigt, die ihm zufolge Indiskretionen oder Be-
triebsspionage bekannt geworden sind. Die Praxis zeigt, dass dies eine Illusion ist.
Die Zollverwaltung hat sich gliicklicherweise jedoch ausgesprochen kooperativ
gezeigt und betrachtet konkrete Anhaltspunkte fiir verdiachtige Sendung immer
schon dann gegeben, wenn nachgewiesen (oder auch nur glaubhaft gemacht) wer-
den kann, dass aus dem Ausland stammende Filschungen bereits frither auf dem
schweizerischen Markt festgestellt worden sind. Somit kann auch ein Antrag ge-
stellt werden, ohne dass konkrete Anhaltspunkte fiir eine unmittelbar bevorstehen-
de Einfuhr gefdlschter Waren vorliegen. Solche Antrdge sind, wenn korrekt ge-
stellt, ausgesprochen wirkungsvoll.

Der Antrag auf Hilfeleistung ist bei der Oberzolldirektion zu stellen8. Der An-
trag muss die bestehenden Schutzrechte belegen, deren Inhaber und Vertreter nen-
nen sowie die betroffenen Waren und deren Beschaffenheit moglichst genau be-
schreiben. Dariiber hinaus sind aber auch die normalen Vertriebswege (Generalim-
porteure) anzugeben, um den Zollbehtrden den Entscheid zu erleichtern, was als
verddchtige Sendung anzusehen sei®. Anderungen im Vertriebssystem sind der
Zolldirektion daher ebenfalls zu melden. Die OZD priift den Antrag und merkt ihn
fiir maximal zwei Jahre vor. Er kann nachher beliebig oft erneuert werden. Die Be-
handlungsgebiihr belduft sich gegenwdrtig auf Fr. 120.

Stellt ein Zollamt eine verddchtige Meldung fest, so wird dies dem Vertreter des
Schutzrechtsinhabers mitgeteilt. Informiert wird iiber die angetroffenen Waren,
deren Gattung, Anzahl und Marke, sowie Absender, Empfinger und Aufbewah-
rungsort dieser Waren. Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass die Ware wihrend 10 Ta-
gen zuriickbehalten und beim Zollamt inspiziert werden kann. Wahrend dieser
Frist sollte einerseits versucht werden, mit dem Importeur einen Vergleich zu er-
zielen, andrerseits ist aber auch beim zustédndigen Zivil- oder Strafrichter ein An-
trag auf vorsorgliche Beschlagnahme zu stellen. Lasst der Entscheid auf sich war-

7 Art. 71 MSchG, Art. 76 URG.
8 FEidg. Oberzolldirektion, Monbijoustr. 40, 3003 Bern, Fax 031/322 78 72.
9 Vgl das Muster im Anhang.
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ten, kann unter Vorlage des entsprechenden Antrages eine Verldngerung der
zehntdgigen Frist auf maximal 20 Tage verlangt werden.

In der Regel sind nur vorsorgliche Massnahmen schnell genug, die ohne An-
horung der Gegenpartei angeordnet werden (superprovisorische Massnahmen).
Wenig bekannt ist, dass auch Strafuntersuchungsbehorden gefdlschte Waren nicht
nur zur Beweismittelsicherung, sondern auch zum Zwecke der spiteren gerichtli-
chen Einziehung beschlagnahmen koénnenl!9; die Untersuchungsbehérden haben
alles vorzukehren, damit ein spéteres Strafurteil nicht zum Schlag ins Wasser wird.
Hat der Strafrichter die Kompetenz, gefilschte Waren einzuziehen, so ist der Un-
tersuchungsrichter nach dem Grundsatz «in majore minus» verpflichtet, diese Ein-
ziehung durch eine vorldufige Beschlagnahme vorzubereiten!!.

3. Offene Fragen

Das Gesetz dussert sich nicht dariiber, ob Waren, die im personlichen Gepick
eines Reisenden enthalten sind, ebenfalls unter die Hilfeleistung fallen. Zum min-
desten beziiglich des Markenrechtes hat das Bundesgericht erkannt, dass gefélsch-
te Markenwaren im Privatgebrauch straflos verwendet werden diirfen!2. Waren fiir
den personlichen Gebrauch und andere Kleinsendungen nicht kommerzieller Art
diirften daher von der Hilfeleistung ausgenommen sein!3. Es hidngt jedoch stark
von der einzufilhrenden Ware ab, was als Kleinmenge zu betrachten ist. Bei Be-
kleidungsstiicken hat sich diese Zahl bei etwa 10 Stiick pro Gattung eingependelt;
bei Uhren diirfte diese Zahl bei hdchstens eins liegen.

Uneinigkeit herrscht dariiber, ob auch Waren, die im Parallelimport eingefiihrt
werden, unter die Hilfeleistungspflicht fallen. Die EG-Verordnung bezieht sich
ausdriicklich nur auf nachgeahmte Waren oder unerlaubt hergestellte Vervielfalti-
gungsstiicke oder Nachbildungen und scheint daher Parallelimporte von der Hilfe-
leistung auszunehmen. Indessen kann allein der Schutzrechtsinhaber entscheiden,
ob es sich um echte oder gefilschte Waren handelt. Nachdem die Grenze zwischen
echten und gefilschten Grauimporten fliessend ist!4, ist unbedingt zu fordern, dass
alle verdichtigen Importe, insbesondere auch Parallelimporte, dem Schutzrechts-
inhaber gemeldet werden. Es ist an ihm zu entscheiden, ob er sich dem Risiko ei-
nes Markenverletzungsprozesses aussetzen will oder nicht.

0 BGE 84 1V 84.
1 BGer in ZB1 80 175, BGE 111 Ia 12; zustimmend L. Gaillard in SJK 73, Genf 1989, S. 35 bei
N. 154.
2 BGE 114 1V 7: Rolex Imitation.
3 In diesem Sinne schon Art. 9 Verordnung (EG) 3842/86 v. 1. Dez. 1986.
vgl. SMI 1989 220, 1990 115 u. 356, 1994 313: Eau Sauvage.

= e
=
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Unbefriedigend ist noch die Lage beziiglich Herkunftsbezeichnungen. Hier gibt
es oft keinen Berechtigten, und die Zollbehorden wissen nur in den seltensten Fél-
len, wen sie beim offenkundigen Missbrauch einer schweizerischen Herkunftsan-
gabe benachrichtigen sollen!3. Es wire Aufgabe der klageberechtigten Berufs- und
Wirtschaftsverbinde, sich durch Einreichung eines Antrages auf Hilfeleistung als
Ansprechpartner fiir gefdlschte Herkunftsangaben zu erkennen zu geben und Mit-
teilungen iiber verdédchtige Sendungen an die betroffenen Mitglieder weiterzuge-
ben.

4. Aussichten

Am 1. Juli 1995 wird im Rahmen des TRIPS-Abkommens die Hilfeleistung der
Zollverwaltung auch auf gefidlschte Muster und Modelle ausgedehnt!6. Es stellt
sich die Frage, ob die Zollbehérden hiefiir ausgeriistet sind.

Es ist relativ einfach, beriihmte Marken zu tiberwachen, da diese alphabetisch in
ein Register eingetragen und dort jederzeit nachgeschlagen werden kénnen. Mu-
ster und Modelle entziehen sich aber einer gleicherweise einfachen Katalogi-
sierung. Man sollte daher meinen, es sei der Zollverwaltung kaum moglich, innert
niitzlicher Frist festzustellen, ob eine bestimmte Warenform geschiitzt ist oder
nicht. Dem ist indessen nur scheinbar so. Obwohl es zwar Zehntausende von Mu-
stern und Modellen gibt, braucht die Zollverwaltung nicht {iber entsprechend um-
fangreiche Nachschlagewerke zu verfiigen, da immer nur die berlihmtesten nach-
gemacht werden. Bei den Uhren gibt es vielleicht ein halbes Hundert Modelle, die
zu Filschungen Anlass geben. In anderen Branchen diirfte es dhnlich sein. Eine
solche Anzahl von Mustern ist noch mit den tiblichen Methoden von Handregi-
stern tiberblickbar. Problematisch wird es héchstens bei Textilmustern, die in Hun-
derten oder gar Tausenden von Varianten auf dem Markt sind und auch mit jeder
Saison wieder wechseln.

Aus diesem Grunde scheint es auch kaum problematisch, wenn die Hilfelei-
stung der Zollverwaltung auch auf Patentverletzungen ausgedehnt wird. Zwar
diirfte die Feststellung der Benutzung eines fremden Patentes noch schwieriger
sein, als diejenige eines fremden Musters. Indessen ist auch hier zu beriicksichti-
gen, dass in der Regel nur einige wenige, erfolgreiche Patente im Ausland um-

15 Ausnahme: Bei Uhren mit dem Vermerk «Swiss made» wird automatisch die Fédération Hor-

logere benachrichtigt.
16 Art. 33a - 33¢c revMMG.
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gangen werden, namentlich im Pharmaziebereich. Daher wird es geniigen, wenn
einzelne Patentinhaber der Zollverwaltung Antrag stellen, vor der Freigabe be-
stimmter chemischer Stoffe!?7 dem Patentinhaber Anzeige zu machen. Es wire da-
her zu wiinschen, dass die Schweiz von der Moglichkeit des TRIPS Gebrauch
macht!8, die Hilfeleistung der Zollverwaltung auch bei Patentverletzungen zu ge-
wihren.

17 z.B. Indomethacin, Doxicyclin.
18 Art. 51 Satz 2 TRIPS.
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Anhang

Sirius AG, Ziirich
Oberzolldirektion
Monbijoux-Strasse 40
3003 Bern

Namens und im Auftrag der

Sirius GmbH und Co. KG, D-80000 Miinchen,
vertreten durch den unterzeichneten Generalimporteur,

stellen wir Thnen folgenden Antrag:
«Allfdllige Einfuhren von gefilschten oder nachgeahmten Waren mit
den Marken SIRIUS oder SIRTUS-STAR seien unserem Rechtsberater
Dr. Findschnell, Ziirich, zu melden und diese Waren seien jeweils
wihrend zehn Tagen nicht freizugeben.»

Begriindung

1. Die Antragstellerin ist Inhaberin der bertihmten Marke SIRIUS bezw.
SIRIUS-STAR, die fiir Damenoberbekleidung, Kosmetika und Schmuck
eingesetzt wird. Generalimporteurin fiir die Schweiz ist die Sirius AG,
Ziirich.

Beweis: Markeneintragungen SIRIUS und SIRIUS-STAR
Prospekte SIRIUS und SIRTUS-STAR
Vollmacht

2. Kleider und Accessoires der Marke SIRIUS werden in der Schweiz aus-
schliesslich durch die Sirius AG, Ziirich importiert. Kosmetika der Mar-
ke SIRTUS-STAR werden sowohl durch die Parfums SA, Geneve, als
auch durch die Parfum AG, St. Margrethen, eingefiihrt. Importeur von
SIRIUS-Schmuck ist Juwelier Kurz, Ziirich.

3. Es hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass gefilschte Damenkleider der
Marke SIRIUS aus Thailand und nachgeahmte Parfums der Marke SIRI-
US-STAR aus Frankreich in der Schweiz eingefiihrt werden. Diese Wa-
ren haben nichts mit den Originalwaren der beriithmten Marke SIRIUS
zu tun. Wir bitten Sie daher, falls Sie auf solche Waren stossen sollten,
deren Freigabe einstweilen zu verweigern und gleichzeitig unseren stin-
digen Rechtsberater, RA Dr. Findschnell, Ziirich, hiervon Mitteilung zu
machen, damit er vorsorgliche Massnahmen beim zustidndigen Gericht
erwirken kann.

4. Wir bitten Sie, diesen Antrag wihrend zwei Jahren vorzumerken und
uns die zu erhebende Verwaltungsgebiihr mitzuteilen.

Zirich, den .......
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Schutz und Gebrauch geographischer Bezeichnungen!

von Dr. J. David Meisser, Klosters

Zur Abwechslung horen Sie heute eine Biindner Rede. Anhand dieser Bezeich-
nung mochte ich zunéchst versuchen, eine Systematik der Begriffe iiber die geo-
graphischen Bezeichnungen zu erarbeiten.

Entscheidend fiir die Abgrenzung ist vorrangig das Verstidndnis der massgebli-
chen Verkehrskreise mit Bezug auf meine rhetorische Dienstleistung. Im Bereich
des Immaterialgiiterrechts repréisentieren Sie diese Verkehrskreise. Ihr Versténdnis
entscheidet also iiber die juristische Qualifikation der «Biindner Rede».

Geographische Bezeichnungen

/\

mit Herkunftserwartung ohne Herkunftserwartung

Herkunftsangaben (Art. 47 MschG) | [andere geographische Bezeichnungen

mit Beschaffenheits- ohne Beschaffenheits- mit Beschaffenheits- ohne Beschaffenheits-
erwartung erwartung erwartung erwartung
Ursprungsbezeichnung . .
(=Herkunftsbezeichnung), einfache Hirkunﬁs- BGan;: nffbﬁzgchnur;g, Phantasiebezeichnungen
(pemiiss Art. 18 aMSchG) angabe eschaffenheitsangaben
Beispiel: Beispiel: Beispiel: Beispiel:
— Murano Glas — Lima Spielzeug-Ei-  — Baskenmiitze — Nordpol Eiscreme
— Roquefort Kise senbahn — Eau de Cologne — Haartrockner Sahara
- — Alaska Getrinke
el P
I kontrollierte UB (aoc) e L,
I UB gemiss Lissaboner B aind
Abkommen und EG VO ;; engnnungc;ll»
2081/ 92 (20p/GUB) §p. Bmmentaler
Sprienz
- «geogr. Angaben» gem.
EG VO 2081/92 (igp/ggA)
L «geographical indications»

gem. Art. 22 TRIPS-Abkommen

1 Uberarbeitetes Manuskript des Einfithrungsreferats zum INTA Round Table vom 23. Mirz
1995
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Zunichst gehe ich davon aus, dass das Wort «Biindner» bei Ihnen eine Gedan-
kenverbindung zu einem geographischen Raum herstellt, nimlich zu Graubiinden.
Somit liegt eine geographische Bezeichnung vor.

Fiir die genaueren Qualifikation sind Ihre Erwartungen unter zwei Aspekten
entscheidend, ndmlich beziiglich Herkunft und Beschaffenheit.

Erwarten Sie von einer Biindner-Rede eine bestimmte Herkunft der Rede
oder des Redners, so ist der Ausdruck als Herkunftsangabe zu qualifizieren.
Fehlt eine solche Erwartung, mochte ich von «anderen geographischen Be-
zeichnungen» sprechen. (Vorschlige fiir einen besseren Begriff nehme ich ger-
ne entgegen.)

In beiden Fillen kann nun weiter unterschieden werden, ob Sie eine bestimmte
Beschaffenheit erwarten oder nicht. Bestehen keinerlei Erwartungen, liegt eine
Phantasiebezeichnung vor.

Es konnte sich auch einbiirgern, eine bestimmte Art von Reden als «Biindner-
Rede» zu bezeichnen, beispielsweise jede Rede, die in einem Subventionsgesuch
gipfelt. In diesem Fall ldge eine Gattungsbezeichnung vor.

Wenn Sie aus der Bezeichnung «Biindner-Rede» lediglich auf eine bestimmte
Herkunft schliessen, méchte ich den Begriff «einfache Herkunftsangabe» verwen-
den.

Vielleicht erwarten Sie zusétzlich gewisse Eigenschaften, z.B. Biindner Akzent
oder Originalitit. In diesem Fall kann eine Ursprungsbezeichnung vorliegen. Die-
ser Begriff wird aber nicht einheitlich gebraucht. Nach franzosischer Auffassung
und nach dem neuen Kommentar von Lucas David wird zusitzlich eine Kontrolle
der erwarteten Eigenschaften vorausgesetzt. Ich mochte das lieber als Spezialfall
betrachten und in diesem Fall von kontrollierten Ursprungsbezeichnungen spre-
chen bzw. «appellations d’origine controllées.»

In anderer Hinsicht abweichend ist der Begriff «Ursprungsbezeichnungen» im
Lissaboner Abkommen iiber den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre in-
ternationalen Registrierung definiert. Ebenso wie in der vielbeschimpften EG-Ver-
ordnung zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gilt als zusétzliche Voraussetzung, dass die
Giite oder Eigenschaften der Produkte ausschliesslich oder iiberwiegend auf die
geographischen Verhiltnisse zurlickzufiihren ist. Die Schweiz ist dem Lissaboner
Abkommen nicht beigetreten; soeben hat aber eine Arbeitsgruppe unter Prof. Du-
toit einen neuen Ergdnzungsvorschlag zum MSchG ausgearbeitet, welcher die EG-
Regelung sinngemiss libernimmt. Die Herkunftsbezeichnungen der erwéhnten Art
heissen darin «appellations d’origine protegées» (aop). Die Begriffswahl vermag
nicht zu begeistern, weil der falsche Eindruck entsteht, andere appellations d’ori-
gine seien ungeschiitzt.
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Fiir den Fall, dass der Einfluss der geographischen Verhéltnisse schwicher ist,
d.h. immer noch besteht aber nicht tiberwiegend die Qualitit bestimmt, wihlt die
EG-Verordnung den ungliicklichen Begriff «geographische Angaben», bzw. «indi-
cations géographiques». Im Entwurf der Arbeitsgruppe Dutoit ist von «indications
géographiques protegées» die Rede. Auch dieser Begriff diirfte in der Praxis Ver-
wirrung auslésen.

Wieder etwas weiter ist der Begriff «geographical indications» im TRIPS-Ab-
kommen. Darunter fallen sowohl Bezeichnungen fiir Produkte, die eine bestimmte
Qualitdt oder Eigenschaft der Herkunft verdanken wie auch die mit einem Ruf
(«reputation») verbundenen Bezeichnungen, m.E. z.B. der «Opel Ascona».

Auf dem Boden der Landwirtschaft, nimlich dem Stresaer-Kédseabkommen, ge-
dieh schliesslich noch der zwittrige Begriff «Benennungen». Dazu gehoren die Be-
zeichnungen «Emmentaler Kése» und «Sbrinz». Einerseits sind es Ursprungsbe-
zeichnungen, andererseits konnen diese aber wie Sachbezeichnungen auch fiir aus-
landischen Kise verwendet werden, wenn gewisse Herstellungsvorschriften
eingehalten werden und gentigend gross das Herkunftsland angegeben ist.

Sie sehen: Schon wenn wir vom klaren Himmel akademischer Dogmatik in die
inflationsgeplagte Ebene der Gesetzgebung absteigen, vernebeln sich die Begriffe.
Wir bewegen uns hier in einem von Interessensgruppen und politischen Zwéngen
verzerrten Spielfeld widerspriichlicher Krifte.

Vollig diister wird die Lage auf dem Boden der Rechtswirklichkeit, wohin ich
Sie nun filhren mochte. Bitte halten Sie sich an den Grundbegriffen gut fest.

Um etwaige Erwartungen an Biindner Reden hinsichtlich der Originalitit zu er-
fiillen, verwende ich (mit freundlicher Genehmigung der Cordon Art B.V.) zu die-
sem Zweck ein Bild des Kiinstlers Escher:



«(c) 1995 M.C. Escher / Cordon Art - Baarn - Holland. All rights reserved.»)

Sie sehen die Welt der geographischen Bezeichnungen. Ihre Grundpfeiler
wurden von drei Interessensgruppen aufgebaut, hier durch drei Siulen symboli-
siert, namlich die Verbraucher, dann die Hersteller und schliesslich die Namen-
striager (das sind Ortschaften, Staaten oder andere 6ffentlich-rechtliche Korper-
schaften).

Wer rechtssuchend in diese Welt der geographischen Bezeichnungen einsteigt,
mag zunichst einmal links im Vordergrund den Tempel des Verbrauchers bemer-
ken.

Warum ist der Konsument vor der Tiire eingenickt? - Vielleicht vor Erschop-
fung nach endlosen Versuchen, sich in den Irrgérten der einschligigen Gesetzge-
bung zurechtzufinden. Schon die Beantwortung einfacher Fragen kann im vorlie-
genden Bereich krifteverschleissend sein, da es eine kaum iiberschaubare Vielzahl
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von internationalen Abkommen?, bilateralen Staatsvertragen3 und eidgendssischen
Erlassen# gibt, welche sich mit geographischen Bezeichnungen befassen. Dazu
kommen noch das IKS-Regulativ und zahlreiche kantonale Erlasse.

Schon ein einfaches Beispiel zeigt die Tiicken der Rechtssuche:
Diirfen unter der Bezeichnung «Frankfurter Wiirstchen» Schweizer Produk-

te angeboten werden?

Wenn wir mit Hilfe von MSchG, UWG oder StGB (Warenfilschung) iiber die
Zulissigkeit der «Frankfurter Wiirstchen» entscheiden, kommt es auf die Tédu-
schungsgefahr an. Dies fiihrt in der Regel zur weiteren Frage, ob die Tauschung ei-
nes Einzelnen oder einer Minderheit bereits ausreicht damit eine Bezeichnung als
tduschend gilt. Anders als etwa in Deutschland, wo auf demoskopisch ermittelte
Prozentzahlen abgestellt wird, geraten wir damit in der Schweiz in den Graube-
reich schwer voraussehbarer Ermessensentscheide.

Dabei bewegen wir uns aber bereits auf falscher Grundlage: Die «Frankfurter
Wiirstchen» gehoren zu den mehr als 1000 deutschen Bezeichnungen, welche
gemiss dem Anhang zum bilateralen Abkommen mit Deutschland nur fiir deut-
sche Produkte verwendet werden diirfen. Als Ausnahme zur Regelung in den Ge-
setzen kommt es hier nicht auf das Publikumsverstdndis an: Die Wiirstchen miis-
sen deutscher Herkunft sein. (Dagegen aber ldsst das Abkommen die Bezeichnung
«Frankfurterli» fiir Schweizer Wiirste zu.)

Damit wollte ich zeigen, wie schwierig und aufwendig es ist, im vorliegenden
Bereich Recht und Unrecht zu unterscheiden. Es fehlen klare Grundsétze, nach de-
nen man sich orientieren konnte und zahllose Einzelregelungen, Ausnahmen und
Missbrauche haben das Rechtsempfinden verwéssert. (Das Schiff im Hintergrund
des Bildes weist auf die wissrige Grundlage der gesetzgeberischen Konstruktio-
nen.)

Zwar wurde das Geb#dude hinter dem Verbraucher mit grosser Sorgfalt erstellt
um ihn vor Tauschung zu schiitzen. Soeben hat das Bundesgericht im Alaska-Ent-
scheid die Konstruktion auch unter dem neuen MSchG gefestigt: Eine entspre-

2 Pariser Verbandsiibereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, GATT/TRIPS-Abkommen,
Stresaer Kdseabkommen, Genfer Abkommen

3 Deutschland, Spanien, Frankreich, Portugal, Ungarn, Tschechoslowakei, Argentinien, Bulga-
rien

4 UWG, 2. Titel MSchG, Wappenschutzgesetz, Art. 29 ZGB, Firmenrecht, StGB (Warenfil-
schung), Landwirtschaftsgesetz, Lebensmittelgesetz, Gesetzgebung iiber Edelmetalle und
Uhren, Register des EDV fiir kontrollierte Ursprungsbezeichnungen von Weinen, Verordnung
des EDI iiber die Bezeichnung von Kise, Bundesratsverordnung iiber die Fleischkontrolle,
Reglement des EDI betreffend Handel mit Kirsch
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chende Markenanmeldung fiir franzgsischen Anis-Likor wurde zuriickgewiesen,
weil der Konsument félschlicherweise annehmen koénnte, der Likor stamme aus
Alaska.

Solche Entscheide sind gut und richtig, aber gewdhren dort wenig Schutz, wo
der Verbraucher sitzt, ndmlich auf dem Marktplatz. Hier werden tédglich tausende
Produkte mit ebenso tduschenden Bezeichnungen verkauft ohne dass jemand ein-
schreitet. Man verwendet Scotch Tape das nicht aus Schottland stammt, raucht ein-
heimische Parisiennes, Marocaine oder Kent-Zigaretten und trinkt Canada Dry,
das - trotz der Abbildung von Nordamerika auf der Etikette - nicht aus Kanada
stammt. Die Marke Canada Dry konnte sogar fiir eine irische Gesellschaft im
schweizerischen Register eingetragen werden. Bei soviel Ungereimtheiten hat der
Verbraucher wohl auch aus Resignation seine Augen geschlossen.

Vielleicht hilt er sich wegen dem Schall aus dem Nachbarhaus bald auch noch
die Ohren zu. Es sind die Hersteller, die mit ihren Forderungen besonders laut ins
Horn stossen. Wie die Pflanze im Fenster darstellt, geht es vor allem um landwirt-
schaftliche Interessen. Die Hersteller blasen in verschiedenen Richtungen. Der
Ortsansédssige mochte moglichst starken Schutz seiner geographischen Bezeich-
nung, der Auswirtige grosste Freiheit in der Benutzung geographischer Bezeich-
nungen. Als Ergebnis darf dann nicht nur der Einwohner des Emmentals den Em-
mentaler Kése herstellen sondern auch der Simmentaler, der Thurgauer und der
Allgéuer.

Auch bei den industriellen Erzeugnissen sieht die Lage nicht besser aus:

In vielen Bereichen macht hier jeder was er will, weil weder klare Regelungen
noch Kontrollmoglichkeiten bestehen. Einzig im Bereich der Uhren hat der Bun-
desrat gestiitzt auf die im Markenschutzgesetz eingerdumte Kompetenz eine pra-
zise Verordnung erlassen, die sogenannte «Swiss made-Verordnung», welche
1992 revidiert wurde. Die Verordnung veranschaulicht, wie auch die Interessens-
vertretung ortsansdssiger Hersteller zur Aushohlung der Herkunftsangaben
beitragt:

Angenommen, Ihre Uhr trigt die Bezeichnung Swiss-made. Wieviel Prozent
der Bestandteile miissten nach Ihren Erwartungen aus der Schweiz stammen?

Art. 1a der Verordnung iiber die Benutzung des Schweizer Namens fiir Uhren
lehrt, dass es weder auf das Band noch auf das Gehiuse ankommt, welche beide
ausldndischen Ursprungs sein diirfen. Entscheidend ist gem#ss Buchstabe a, dass
das Werk schweizerisch ist. Gemiss Art. 2 ist ein Uhrwerk bereits dann als schwei-
zerisch anzusehen, wenn 50% der Bestandteile des Werks aus der Schweiz kom-
men.

Falls nun aber die Bestandteile des Werks aus einem Land mit staatsvertraglich
geregelter Zusammenarbeit stammen, werden die Kosten des Zusammensetzens in
der Schweiz dem Wert der schweizerischen Bestandteile zugerechnet. Wer also aus
einem derartigen Land beispielsweise fiir USD 10.— die Bestandteile eines Quarz-
werks kauft und diese hier in der Schweiz mit einem Arbeitsaufwand von viel-
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leicht einer Viertelstunde zusammensetzt, der kann eine Swiss-made Uhr herstel-
len, die tiberhaupt keine schweizerische Bestandteile mehr hat.

Wie soll der arme Konsument derartige Vorschriften finden, sich merken und
verstehen? Er kann auch die Einhaltung nicht iiberpriifen und muss blind auf die
Ehrlichkeit der Hersteller vertrauen.

Andererseits weisen solche Regelungen auch in die Richtung einer moglichen
Weiterentwicklung. Ist dem Konsumenten nicht in vielen Fillen gleichgiiltig, wo-
her ein Produkt stammt, solange die Qualitét stimmt? Wichtig ist fiir ihn, wer die
Herstellungsvorschriften aufsetzt und kontrolliert. Auch die vorliegende Verord-
nung stellt die Kontrolle in den Vordergrund und konnte ebensogut «Swiss con-
trol»-Verordnung heissen.

Wir kommen nun zum dritten Gebdude im Bild, dem Sitz der Namenstréager,
gekennzeichnet durch die Fahne, welche ans Wappenschutzgesetz erinnert.
Dieses Gesetz wurde zum Schutz einer speziellen Art von Herkunftsangaben,
namlich 6ffentlicher Wappen, erlassen. Es verbietet unter anderem die Darstel-
lung des Schweizerkreuzes auf Erzeugnissen oder ihrer Verpackung. Unser Parla-
ment wollte das Gesetz anlédsslich der letzten Markenschutzgesetzrevision nicht
aufheben, damit keine Kommerzialisierung der Wappen stattfinde. Die Vermark-
tung findet trotzdem statt und auch prominente Hersteller bieten ohne Hemmun-
gen mit dem Schweizerkreuz versehene Waren (z.B. Taschenmesser, «Swiss
Army»-Brillen, Schreibzeug) an. Mit der Praxis, die Verwendung zu dekorativen
Zwecken zuzulassenS, hat das Bundesgericht die Grenze zwischen Erlaubtem und
Verbotenem derart vernebelt, dass wohl auch kein Unrechtsbewusstsein mehr
besteht.

Bezeichnend fiir den Raum der Namenstriger ist auch, dass die vorhandenen
Mauern nur liickenhaften Schutz bieten und dass niemand dasteht, unbefugten Zu-
tritt zu verhindern. Nach bisheriger Praxis durfte grundsétzlich jede schweizeri-
sche geographische Bezeichnung von jedem Schweizer gebraucht werden. Nach
Art. 47 Abs. 4 MSchG gilt das noch fiir Dienstleistungen. Ich diirfte meine Ein-
fithrung also auch als «Genfer Rede» anpreisen und es wire von Gesetzes wegen
eine Tduschung des Publikums iiber die Herkunft ausgeschlossen.

Nach meinem Auffassung wiire dies allerdings eine Namensanmassung geméss
Art. 29 ZGB, gegen welche die Stadt Genf zivilrechtlich vorgehen konnte. Die
Gemeinden und anderen Namenstriger sehen in der Regel aber wichtigere Prio-
ritdten als den Namensschutz und unterschitzen hiufig auch die grosse wirtschaft-
liche Bedeutung ihrer in Generationen aufgebauten Namen. Deshalb herrscht hier

5 BGE 831V 410
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eine frohliche Selbstbedienungsstimmung und Sie sehen rechts im Bild, wie der
bértige Mann ungehindert die Leiter hochsteigt, um sich einen Namen zum Ge-
brauch anzueignen.

Auf der Briicke links néhert sich eine schwarze Frau, welche die Linder der
zweiten und dritten Welt verkorpert. Ihr Korb ist leer, denn es gibt ausserhalb Eu-
ropas nur vereinzelte attraktive Ursprungsbezeichnungen. Die Dame wird sich
deshalb ebenfalls im schlecht geschiitzten Raum der Namenstréger bedienen. Viel-
leicht produziert sie dann in Argentinien eine «Swiss Watch»6 oder in Brunei ein
«Swiss-Maid»7 Yoghurt. Vielleicht handelt es sich um eine amerikanische Senne-
rin, die dort «Swiss Premium Emmentaler»-Kése8 herstellt oder Kosmetika an-
riihrt, die dann in Japan unter der Bezeichnung «Neutrogena Origine Suisse» ver-
kauft werden.?

Ich will damit nicht sagen, dass Missbrauche von geographischen Bezeichnun-
gen nur im entfernten Ausland vorkommen. Die vorliegende Bierdose habe ich in
Italien entstanden: Die Dose ist mit «Pilsner Bier» bezeichnet, aber das Bier
stammt nicht aus der Tschechei. Die Marke lautet «Bavaria», aber das Produkt
kommt auch nicht aus Bayern. Vielmehr wird es von einer Firma Bavaria B.V. in
Holland gebraut.

Vielleicht arbeitet die schwarze Dame auch bei der Firma Croissanterie Swiss
GmbH in Berlin und bereitet dort - gemiss dem Warenverzeichnis der IR-Marke
Nr. 592.902 «Swiss Gourmet» mit angesigtem Schweizerkreuz - schweizerisches
Tapioca und Sago nach schweizerischen Rezepten zu.10

6 Das argentinische Markenamt hat unter der Nr. 1.478.052 die Markenanmeldung «Swiss
Watch» eines Argentiniers fiir Waren der Klasse 14 zur Eintragung zugelassen.

7 Markeneintragung Nr. 16.550 in Brunei einer englischen Firma, zugelassen fiir Yoghurt und
Milchprodukte ohne Einschridnkung beziiglich der Herkunft

8  Das amerikanische Markenamt liess die Anmeldung einer Wortbildmarke «Emmentaler Pre-
mium Swiss Switzerland» der Firma Switzerland Cheese in New York unter der Nr. 418.012
(nebst zahlreichen anderen «Swiss»-Eintragungen von Amerikanern) zur Eintragung zu.

9 Das japanische Markenamt liess die entsprechende Markenanmeldung 60-68869 einer kali-
fornischen Firma fiir Waren der internationalen Klasse 3 ohne Einschrinkung beziiglich der
Herkunft zu

10 Die IR-Marke 592.902 wurd in der Schweiz - vermutlich zufolge des Wappenschutzgesetzes
- zuriickgewiesen und in allen anderen beanspruchten Lindern zugelassen
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CROISSANTERIE SUISSE GMBH
139b, Storkowerstrasse, D-1055 BERLIN
(Allemagne)

Classification des éléments figuratifs:
24.13;26.4;27.5

Produits et/ou services groupés par classes:

29

30

32

42

Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, a
savoir conserves de viande et de poisson; tous les produits
précités d’origine suisse et manufacturés selon des recettes
suisses.

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, patisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces,
sauces a salade; épices; glace a rafraichir; tous les produits
précités d’origine suisse et manufacturés selon des recettes
suisses.

Bieres; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non al-
cooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; tous les produits pré-
cités d'origine suisse et manufacturés selon des recettes
suisses.

Service de restauration (alimentation).

Origine: Allemagne, 5 mars 1992/5 octobre 1992, 2 021 793.
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Sie verstehen jetzt, weshalb es dem Verbraucher in diesem System schwindlig
wird: Die Abkommen bleiben vielerorts wirkungslos, die Gesetzgebung ist unii-
berschaubar, die Sicht auf solide Grundsitze ging im Gewirr von Einzelregelungen
und Ausnahmen verloren und auf dem Markt kénnen viele ungestraft tun und las-
sen was sie wollen. Die einzigen die sich liber derart vielen Ungereimtheiten freu-
en konnen, sind die spitzziingigen Anwilte unten in der Bildmitte. Ich denke aber
trotzdem, dass wir uns fiir eine Verbesserung der Situation einsetzen sollten und
mdchte dazu vier Vorschldge zur Diskussion stellen:

1. Die Normenvielfalt iiber die geographischen Herkunftsangaben sollte durch
ein moglichst umfassendes Spezialgesetz mit einheitlicher und {iberschau-
barer Begriffsbildung ersetzt werden.

2. Entsprechend der Tendenz in der «Swiss-made»-Verordnung sollte bei indu-
striellen Erzeugnissen wie auch bei Dienstleistungen der Herstellerort in den
Hintergrund treten. Eine geographische Bezeichnung sollte dann als zutref-
fend gelten, wenn der Namenstrdger oder eine mit ihm verbundene Organi-
sation die Qualitét bestimmt und kontrolliert.

3. Die Rechtsposition der Namenstriger sollte derart verbessert werden, dass
diese mehr Interesse daran gewinnen, ihre Rechte zu verteidigen oder Orga-
nisationen zu diesem Zweck zu schaffen.

4. Auf internationaler Ebene sollten Gelegenheiten zu besserem Schutz gesucht
und wahrgenommen werden, um den Missbrauch geographischer Herkunfts-
angaben einzuddmmen.
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Perpetuierter Patentschutz durch Formmarken?

Dr. J. David Meisser und Daniel Bohren,
Rechtsanwdilte in Klosters

In den dreissiger Jahren erfand der Englinder Harry Fisher Page einen Spiel-
baustein, der sich nicht nur als lehrreicher Zeitvertreib unzihliger Kinder bewihr-
te, sondern auch als Wetzstein immaterialgiiterrechtlicher Geistesschirfe immer
wieder die Juristenwelt bereicherte. Er nannte die Bausteine «Kiddicraft» und er-
hielt dafiir das englische Patent Nr. 587.206, welches seine Erfindung in Figur 1
wie folgt darstellt:

Bild 1

Ein geschiftstiichtiger Dine konnte diese Klemmbausteine wegen fehlenden
Patentschutzes in seinem Land nachbauen und vertrieb es mit wachsendem Erfolg
unter der Bezeichnung «LEGO». Nach dem Ableben des Erfinders Page erwarb er
auch noch die bestehenden Patente!. Seither konnte das dédnische Familienunter-
nehmen in vielen Ldndern eine marktbeherrschende Stellung fiir die vorliegende
Art von Plastikspielzeug aufbauen und auch nach Ablauf des Patentschutzes be-
haupten.

In der Schweiz begann der Verkauf der LEGO-Spiele im Friihjahr 19572. Bis
1990 hatte nach Angaben der Herstellerin jeder Schweizer im Schnitt bereits mehr
als 500 LEGO-Bausteine erworben. Trotz der - gemessen am Gewicht des ver-

1 Diese Sachdarstellung wurde dem Urteil des Tonsberg City Court vom 12. Dezember 1990 in
Sachen LEGO-System AS und Lego Norge (Norway) AS gegen Brio Scanditoy AS entnom-
men.

2 BGE 10811 328.
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kauften Buntplastiks und den hergestellten Mengen - stolzen Preise kam auch nach
Ablauf des Patentschutzes kaum Konkurrenz auf. Dies erstaunt umso mebhr, als das
Bundesgericht wiederholt entschieden hatte, dass die Grundform der LEGO-Stei-
ne seither gemeinfrei ist und grundsétzlich nachgemacht werden darf, wenn nicht
durch zusitzliche Elemente (z.B. Farbgebung oder Verpackung) eine Verwechs-
lungsgefahr geschaffen wird3.

Demgegeniiber erwdhnt ein neuerer Entscheid des Handelsgerichts Ziirich
beildufig die «mehrfach geschiitzte ... Ausstattung der LEGO-Bausteine» (SMI
1985 Band L, S. 78). Die Aussage war im erwihnten Fall aber ochne Bedeutung und
erfolgte auch chne Auseinandersetzung mit den Bundesgerichtsentscheiden und
der damit iibereinstimmenden bisherigen Handelsgerichtspraxis. Somit kann da-
von ausgegangen werden, dass nach herrschender Rechtsprechung kein Schutz fiir
die Form der LEGO-Grundbausteine besteht. Entsprechend beschrénkte sich in der
Folge die LEGO-Gruppe - soweit bekannt - auch darauf, Anbieter von kompa-
tiblen Produkten durch Verwarnungen einzuschiichtern, ohne abermals die Gerich-
te anzurufen.

Unter dem neuen Markenschutzgesetz stellt sich jetzt die Frage, ob die LEGO-
Gruppe dank dem Formmarkenschutz ihre rechtliche Monopolstellung wiederher-
stellen kann. Ihre Rechtsvertreter haben diese Moglichkeit in einer kiirzlich er-
schienen Publikation (SMI 1994 Heft II 147 ff.) bejaht und konnten unter der Nr.
411 469 auch die Eintragung folgender Formmarke im schweizerischen Markenre-
gister veranlassen:

Bild 2

3 SMI 1961, S. 74 ff.; SMI 1962, S. 159 ff. und BGE 108 II 327 ff.



227

Ohne Anspruch auf grossere Neutralitdt in dieser Frage untersucht der vorlie-
gende Beitrag anhand dieses Beispiels und der neusten Gerichtspraxis die Schutz-
voraussetzungen fiir Formmarken dieser Art im Licht von Art. 2 lit. a und b
MSchG.

1. Formmarken als Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

«Vom Markenschutz ausgeschlossen sind geméss Art. 2 lit. a MSchG Zeichen,
die Gemeingut sind, weil sie sich beispielsweise in einfachen Zahlen- oder Buch-
stabenkombinationen oder gebriduchlichen geometrischen Figuren oder in Anga-
ben iiber die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren erschépfen und daher die
erforderliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft nicht aufweisen4».

Mit dieser Aussage bestitigte das Bundesgericht kiirzlich die Anwendbarkeit
der Ausschlussgriinde von Art. 2 lit. a MSchG auch fiir die anschliessend
nochmals speziell geregelten Formmarken und verweigerte in der Folge (in Ube-
reinstimmung mit einem vorangegangenen Entscheid des BAGE) der Rado-Uhren
AG den Formmarkenschutz fiir zwei Armbanduhrens. Weiter fithrte das Bundes-
gericht aus:

«Fiir die Schutzfihigkeit von Formmarken ist ausschlaggebend, dass sie
durch ihre Eigenheiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen
und dadurch im Gedéichtnis der Abnehmer haften bleiben. Als erwartet in
diesem Sinne gilt, was das Publikum fiir die Funktion des Produkts voraus-
setzt. Der Kreis der kennzeichnungskriftigen Formen beschrinkt sich daher
auf die Differenz zwischen dem vom Publikum als rein funktional beurteilten
und der tatsdchlichen Form6.»

Damit ist zutreffend festgehalten, dass nicht als Formmarke schutzfihig ist, was
vom Publikum (zu recht oder unrecht) als rein funktional beurteilt wird. (Zu er-
génzen wire, dass auch nichtfunktionale Formgebungen schutzunfihig sein kon-
nen z.B. weil sie durch Mehrfachbenutzung ihre Kennzeichungskraft einbiissten
oder eine gebriuchliche Geometrie aufweisen, z.B. der sechseckige Querschnitt ei-
nes Bleistifts, oder aus den weiteren in Art. 2 MSchG aufgefiihrten Ausschluss-
griinden.)

4 BGE 120 I 310, mit Hinweisen auf BGE 113 11 204 E. 3 S. 205 f,, 109 II 256 E.2 und 3 S.
258, MSchG-David, N 5 ff., N 45 zu Art. 2 MSchG, Eugen Marbach, Die eintragungsfdhige
Marke, Diss. Bern 1983, S. 65 f,, Iréne Jene-Bollag, Die Schutzfihigkeit von Marke und Aus-
stattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebediirfnisses, S. 71 ff.

5 Publiziert wurde nur einer von zwei gleichlautenden Entscheiden, vgl. die Zusammenfassung
der NZZ vom 22.12.1994

6 Das Bundesgericht verweist in diesem Zusammenhang auf die Dissertation von Ruth Arnet,
Die Formmarke, Ziirich 1993, S. 40.
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Hinsichtlich des LEGO Bausteines wire unter Art. 2 lit. a MSchG also zu prii-
fen, ob die Abnehmer die Anordnung der acht zylinderférmigen Erhebungen auf
der Quaderform als rein funktional beurteilen. Auch bei Bejahung dieser Frage ist
allenfalls ein Markenschutz moglich, ndmlich beim Nachweis der Verkehrsgel-
tung.

2. Die Beziehung zwischen Art. 2 lit. a und b MSchG

Vor der Mobilisierung der Meinungsforscher zum Nachweis der Verkehrsgel-
tung empfiehlt sich eine Uberpriifung auf andere absolute Ausschlussgriinde, ins-
besondere gemiss Art. 2 lit. b MSchG, welcher keinen Nachweis der Verkehrsgel-
tung zuldsst.” Die Rado-Entscheide verwischen die Grenzen zwischen Allgemein-
gut und technisch bedingten Formen in der weiteren Begriindung mit der Aussage,
dass sich in Fillen der vorliegenden Art die Ausschlussgriinde von Art. 2 lit. a und
b deckten.

Demgegeniiber hebt die Botschaft die Unterschiede zwischen den beiden Ab-
sédtzen hervor und fiihrt in Bezug auf Buchstabe b aus:

«Dadurch soll vermieden werden, dass Waren- und Verpackungsformen als
Marken monopolisiert werden, die zwar nicht Gemeingut (Bst. a) sind, die
sich jedoch aufgrund der Art, Bestimmung, Verwendungsweise usw. der be-
treffenden Ware geradezu aufdrangen8.»

Eine sinnvolle Abgrenzung beider Bestimmungen ergibt sich, wenn bei lit. a
MSchG (entsprechend den erwihnten Bundesgerichtsentscheiden) vom Schutz
ausgeschlossen bleibt, was vom Publikum als funktional beurteilt wird (subjektive
Funktionalitdt) wihrend fiir die Ausschlussgriinde von lit. b die Beurteilung des
Fachmanns entscheidend ist (objektive Funktionalitit)®.

Tatsdchlich gibt es viele Formgebungen, deren Funktion dem Publikum unbe-
kannt sein mag und die (bei iiblicher Ausgestaltung) trotzdem nicht als Kennzei-
chen monopolisiert werden sollten, beispielsweise die unten am Riicken verschie-
dener Flaschen feststellbaren Erhebungen oder Vertiefungen, welche beim schritt-
weisen Anbringen mehrerer Etiketten der Positionierung dienen. In solchen Fillen
kann das Kriterium der technischen Notwendigkeit geméss Art. 2 Abs. b eingrei-
fen, wenn man zur Abgrenzung auf den Fachmann abstellt.

7 So schloss das Bundesgericht auch schon in BGE 79 11 323 bei technisch bedingten Formen
den Nachweis der Verkehrsgeltung aus. Zum neuen Recht vgl. MSchG - David, N 48 zu Art.
2

8 Botschaft, zum MSchG, S. 20

9 Arneta.a.O,S. 81
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3. Formen die das Wesen der Ware ausmachen (Art. 2 lit. b MSchG)

Somit wire als nichstes zu priifen, wann eine Form (in den Augen des Fach-
manns) das Wesen der Sache ausmacht.

Zunidchst kann dies bei dsthetischer Gestaltung zutreffen. Der Vorentwurf vom
15. Mirz 1988 zum MSchG schloss dsthetische Formen noch generell vom Mar-
kenschutz aus!6. Nach Angaben des BAGE!! wurde die entsprechende Bestim-
mung lediglich im Bestreben einer Annédherung an die Terminologie der EG-Mar-
ken-Richtlinie durch die Bezugnahme auf das «Wesen der Ware» ersetzt. Entspre-
chend nennt Arnet!? den Ziergegenstand als Beispiel und David!3 fiihrt aus, dass
beispielsweise die Form einer geziichteten Blume das Wesen der Ware ausmachen
konne, nicht aber die Form von Gegenstinden, wie zum Beispiel Uhren oder Heiz-
koérper, welche ihren Zweck in aller Regel in den verschiedensten Formen erfiillen
konnen!4.

Die vorliegenden Bundesgerichtsentscheide erweitern den Begriff «Wesen der
Ware» weit {iber die dsthetische Ebene hinaus. So heisst es in E. 3 ¢): «Alle Arm-
banduhren mit Analoganzeige weisen ein das Werk bergendes Gehiuse, ein Ziffer-
blatt, Zeiger, eine durchsichtige Abdeckung und ein am Gehiuse befestigtes Band
auf. Insoweit sind Form und Gestaltung der Uhr vorgegeben und damit ist auch die
sich an ihr orientierenden Formmarke vom Wesen der Ware nicht zu trennen. Alle
bei «LLa Coupole» verwendeten Gestaltungselemente sind sowohl einzeln wie auch
in Kombination vielfach auf dem Markt zu finden.»

Demnach machen auch jene Formgebungen das «Wesen der Ware» aus, welche
héufig vorkommen, also dem Marktiiblichen entsprechen (ohne unbedingt tech-
nisch notwendig zu sein), oder mit andern Worten jede Formgebung, die gemein-
hin von einem Produkt der betreffenden Art erwartet werden, d.h. ihr Fehlen mach-
te die betreffende Ware zum «aliud». Diese Umschreibung des Begriffes «Wesen
der Ware» ist problematisch, wenn eine Ware, wie der LEGO-Baustein wihrend
Jahren durch ein Patent geschiitzt war, infolge des Erfolges und Schutzes eine wei-
te Verbreitung fand und das Publikum nach Auslaufen des Patents gerade diese ur-
spriingliche Form erwartet. Macht die urspriingliche Form dann das Wesen der
Ware aus?

10 vgl. Streuli-Youssef in Schriften zum Medien- und Immaterialgiiterrecht, Bern 1990, S. 58;
sie kommt zum Schluss, dass dem Ausschlussgrund «des Wesens der Ware» neben jenen «des
Gemeingutes», «der technischen Bedingtheit» und «der wesentlichen #sthetischen Bestim-
mung» keine selbstindige Bedeutung zukomme.

11 Zitiert in den Rado-Entscheiden

12 Arnet, S. 88 ff.; Jene-Bollag, a.a.0., S. 50f.

13 MSchG-David, N. 46 zu Art. 2

14 Ubereinstimmend BAGE im Jahresbericht 1994, S. 13
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Arnet!5 schlagt beim Fehlen ausreichender Vergleichsgruppen vor, auszuloten,
wieviel Spielraum die Funktion der Ware der Formgebung lidsst. Als Grundsatz
miisse gelten, dass die einfachste Form eines neuen Produktes nie schiitzbar ist,
sondern nur die Formzusitze, d.h. die Abweichungen von der Basisform. Dies ent-
spricht auch dem Benelux Markenrecht an das sich die européischen Markenricht-
linien anlehnen!6 und an die sich wiederum das MSchG anlehnt!7. Ubertragen auf
den LEGO-Baustein wird sich die Frage stellen, ob es iiberhaupt andere Formen
fiir einen qualitativ und funktionell guten Klemmbaustein, der zu konkurrenzfahi-
gen Kosten produziert werden kann, gibt und wie gross der Spielraum fiir Form-
varianten ist. Gemiss Ausserungen von Gutachtern handelt es sich beim LEGO-
Baustein mit seiner rechteckigen Form und den zylinderférmigen Noppen geméiss
der vorliegenden Markeneintragung um die einfachste Form eines Klemmbau-
steins ohne irgendwelche Zusitze. Damit wire die Schutzfahigkeit zu verneinen.

4. Technisch notwendige Formen (Art. 2 lit. b MSchG)

Art. 2 lit. b MSchG schliesst ausserdem Formen von Waren vom Markenschutz
aus «die technisch notwendig sind».

Die Frage nach der technischen Notwendigkeit 14sst sich nur mit Hinblick auf
eine bestimmte Aufgabe beantworten. Fasst man die Aufgabe weit genug, bleiben
in der Regel kaum noch technische Notwendigkeiten. In den erwéhnten Rado-Ent-
scheiden fiihrt das Bundesgericht beispielsweise folgende gemeinsamen Merkma-
le aller Armbanduhren mit Analoganzeige auf: «...ein das Werk bergendes Gehéu-
se, ein Zifferblatt, Zeiger, eine durchsichtige Abdeckung und eine am Gehéuse be-
festigtes Band.» Besteht die Aufgabe der Armbanduhr bloss darin, eine
Zeitmessung wahrnehmbar zu machen, ist kein einziger dieser Merkmale tech-
nisch notwendig: Das Band liesse sich beispielsweise durch eine Spange ersetzen,
das Werk durch einen Funkempfénger fiir Zeitimpulse und das Zifferblatt samt
Zeiger durch ein verédnderliches Farbfeld.

Damit der Ausschlussgrund der technischen Notwendigkeit tiberhaupt Wirkung
entfaltet, miissen deshalb speziellere Aufgabenstellungen formuliert werden. Dies
entspricht auch den Gegebenheiten des Wirtschaftslebens. Wer ein neues Produkt
herstellt und auf dem Markt bestehen will, muss die Formgebung nicht nur der
Funktion sondern auch zahlreichen weiteren technischen Notwendigkeiten unter-
werfen. Es gibt Notwendigkeiten zur billigen und einfachen Herstellung, Notwen-

15 Arnet, 2.2.0,, S. 49
16 European Intellectual Property Review, Vol. 17, Mirz 1995, S. 154, 157 {.
17 BGE 12011 311; vgl. auch Streuli-Youssef, 2.2.0., S. 58
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digkeiten fiir die Dauerhaftigkeit von Produkten, fiir die Erfiillung von Gesetzes-
vorschriften und Normen, fiir die Optimierung der Transport- und Lagerfahigkeit
und vieles mehr18,

Nach hiesiger Auffassung ist die Kompatibilitdt zu marktfithrenden Konkur-
renz- oder Ergidnzungsprodukten gleich zu behandeln wie die Notwendigkeit, be-
stehende Normen zu beriicksichtigen. Es handelt sich um Quasi-Normen, deren
Nichtberiicksichtigungen erhebliche Wettbewerbsnachteile mit sich bringen oder
gar den Markteinstieg verunmdglichen kdnnen.

Entscheidend fiir die Zulédssigkeit der LEGO-Formmarke unter dem Aspekt der
technischen Notwendigkeit wire somit die Frage, ob die Entwicklung eines kom-
patiblen funktionell gleichwertigen oder besseren Steins unter Beriicksichtigung
der relevanten technischen Notwendigkeiten!® zwangslédufig zu einer Formgebung
gemdss der hinterlegten Marke fiihrt (objektive Funktionalitit). Geméss dem vom
BAGE in diesem Zusammenhang eingeholten Gutachten handelt es sich bei der
Form des LEGO-Bausteines um die eleganteste und einfachste Form. Damit wiir-
den Produktionsprobleme vermieden (z.B. Ausschussraten, Serviceintervalle der
Maschinen) und Qualitdtsprobleme minimiert. Auch aus diesem Grund wiére der
Baustein somit vom Markenschutz auszuschliessen.

5. Das Anmeldungsverfahren der LEGO-Formmarke

Das BAGE beanstandete zunéchst das Gesuch um Eintragung der LEGO-Form-
marke gemdiss Art. 2 lit. b MSchG, und zwar weil die Form das Wesen der Ware
ausmache, wie auch wegen technischer Notwendigkeit. Die Anmelder reichten
hierauf mit umfangreicher Eingabe 33 Patentschriften und weitere Belege iiber
dhnliche Produkte sowie ein Gutachten vor, welches andere Formgebungen mit
gleicher Funktion aufzeigte.

Im Bewusstsein der wegleitenden Bedeutung seines Entscheides holte das BA-
GE hierauf ein Gutachten iiber folgende Fragen ein:

1: «Ist es fiir die gestellte Aufgabe zwingend, dass die Verbindung von zwei Spiel-
bausteinen aus Hiilsen und runden Noppen besteht? Als gestellte Aufgabe gilt:

18 ygl, dazu BGE 73 II 195, wo das Stanzbild der Gillette Rasierklingen als technisch bedingt an-
gesehen wurde.

19 In der Regel werden sich nach den Rado-Entscheiden der Ausschliessgrund der «technischen
Notwendigkeit» einer Form mit jenem des «Wesens der Ware» decken, denn wenn eine Form
technisch bedingt ist, wird sie haufig anzutreffen sein und vom Publikum erwartet werden.
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ideale (nicht optimale!) Haftung zweier aufeinander gestiilpter Spielbausteine,
so dass Kinder die Steine einfach zusammenbauen und auseinander nehmen
konnen.»

2: «Gibt es technische Alternativen (z.B. ovale Noppen, etc.), mit denen sich die
gestellte Aufgabe nicht schlechter erreichen 14dsst?»

3: «Wie plausibel sind die technischen Ausfiihrungen in der Erkldarung von Per
Noergard Randers?0 vom 31. August 1991 (Beilage Nr. 38 geméss Beilagenver-
zeichnis)?»

4: «Ist - unter Beriicksichtigung der Antworten 1 bis 3 - die Form des Spielbau-
steins LEGO technisch notwendig?»

Mit der Formulierung der Frage 1 setzte das BAGE den Experten auf die falsche
Féhrte. Zunéchst erwéhnte es die in der Darstellung der hinterlegten Formmarke
gar nicht erkennbaren und somit belanglosen Hiilsen. Sodann schrénkte es den
Blickwinkel zur Priifung der technischen Notwendigkeit auf die Funktion ein. Un-
ter diesen Rahmenbedingungen fand der Experte eine alternative Noppengestal-
tung (die aber schwieriger herzustellen ist, mehr Material verbraucht und sich
moglicherweise auch schneller abnutzt).

Gestiitzt darauf entschloss sich das BAGE zur Eintragung der Marke Nr. 411
469. Damit hiess es die Monopolisierung einer gemiss der zitierten Bundesge-
richtsentscheide bisher gemeinfreien Warenform gut.

Bei solcher Praxis bietet der Formmarkenschutz ein ewiges Monopol fiir erfol-
greiche Erfindungen an, bei welchen die dussere Form fiir die Funktion entschei-
dend ist. Gegenstinde von der Art der klassischen Gliihbirne bis zum Computer-
gehiduse wiirden bei derartiger Auffassung (und rechtzeitiger Anmeldung) plotz-
lich monopolisierbar, was weder den Verbrauchern noch der Wirtschaft weder dem
Wettbewerb noch dem technischen Fortschritt dienlich wire2! und auch vom Ge-
setzgeber gar nicht beabsichtigt war. Vielmehr lassen sowohl die Materialien wie
auch die zweifach formulierte Ausgrenzung in Art. 2 lit. b MSchG erkennen, dass
der Gesetzgeber mit der Einfithrung der Formmarke nicht den Kreis der schiitzba-
ren Objekte erweitern, sondern lediglich den dreidimensional ausgestalteten Mar-
ken eine Registrierungsmoglichkeit verschaffen wollte. Dies wurde in den RADO-
Entscheidungen auch vom Bundesgericht bestatigt.

20 Der genannte Ingenieur von LEGO zeigte mehr als ein Dutzend Méglichkeiten auf, die Nop-
pen und die (in der Markenhinterlegung nicht erkennbare) innere Struktur der Bausteine al-
ternativ zu gestalten

21 Vgl. Arnet, a.a.0., S. 196; Jréne Jene-Bollag, a.a.0., S. 39, Gubler, der Ausstattungsschutz
nach UWG, Bern 1991, S. 93f. (mit Verweisen)
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6. Die Rechtslage im Ausland

Die folgenden Zusammenfassungen von ausldndischen Urteilen betreffen die
Schutzfihigkeit der LEGO-Steine als Marke, als gewerbliches Modell bzw. im Zu-
sammenhang mit dem unlauteren Wettbewerb:

Inden Urteilen des Court of Appeal of Hong Kong vom 5. Mai 1988 und des Fe-
deral Court of Australia vom 16. Dezember 1992 wurde festgestellt, dass die Form
des LEGO-Steins nicht ausschliesslich funktional sei. Im einen wie im anderen
Fall waren die Gerichte der Ansicht, dass die Proportion der Steine und Noppen,
der Umriss der Noppen und deren Anzahl und Anordnung nicht durch die Funkti-
on des Gegenstandes bedingt seien, weshalb es sich beim LEGO-Stein um ein De-
sign handle, das als gewerbliches Modell zu schiitzen sei (maximale Schutzdauer
15 Jahre). (Anzumerken ist, dass die LEGO-Gruppe in diesen beiden Fillen aus-
nahmsweise die ausschliessliche Funktionalitit der Form des LEGO-Steines be-
hauptete.)

Der Bundesgerichtshof entschied am 7. Mai 1992, dass der Verkauf einer Spiel-
zeugeisenbahn, die auseinandergenommen werden kann und deren Einzelteile mit
LEGO-Bausteinen kompatibel sind, unlauter sei. Der Verkdufer wiirde auf diese
Weise ein Produkt in einer Serie des Konkurrenten einschieben und damit in un-
lauterer Weise von dessen Erfolg profitieren (GRUR 1992, S. 619)22.

Der District Court von Haarlem hiess am 4. Februar 1992 eine Klage der Lego-
Gruppe gut. Die rechteckige/kubische Form sei fiir einen Baustein zwar natiirlich,
dies bedeute aber nicht, dass diese Form nicht hitte.grgdnzt werden kénnen, um
sich vom LEGO-Baustein zu unterscheiden?3. (Unseres Erachtens macht die natiir-
liche Form eines Produktes jedoch gerade dessen Wesen aus und kann nicht ge-
schiitzt werden, auch wenn durch «Formzusitze» Variationen mdglich sind.
Grundsitzlich kénnen ndmlich nur solche Zusdtze Marken sein.)

In einem Verfahren um ein vorsorgliches Vertriebsverbot von Spielbausteinen
der UNICA SA kam der Cour d’Appel de Liége mit Entscheid vom 30. Juni 1993
zum Schluss, dass die Form des Bausteines zwar nicht durch die Natur des Pro-
duktes bedingt sei und auch den Wert des Produktes nicht wesentlich beeinflusse,
dass die Form jedoch technisch bedingt sei, weshalb das Gesuch um vorsorgliche
Massnahmen abgelehnt wurde. Das Gericht fiihrte ausserdem aus, dass es unwe-
sentlich sei, ob dasselbe technische Resultat auch in einer anderen Form erreicht
werden konnte, da ein technisches System, das nicht durch ein Patent geschiitzt sei,
der Offentlichkeit zur Verfiigung stehe.

22 Annette Kur kritisiert diesen Entscheid in GRUR Int. 1995, S. 469 ff.
23 Europe Intellectual Prop. Revue, Vol. 17, Mirz 1995, S. 159
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Auch das Berufungsgericht von Agder in Norwegen kam in einem Entscheid
vom 13. Oktober 1992 zum Schluss, dass die Noppen eine praktische pddagogi-
sche Funktion hétten und daher funktional seien und kopiert werden konnten.

Das Tribunal de Grand Instance de Bobigny kam in einem Entscheid vom 21.
Januar 1992 zum Schluss, dass der LEGO-Stein ein Baustein sei, der aus einer
Platte mit zylinderformigen Noppen bestehe und damit genau dem Baustein ent-
spreche, der mit Patent vom 24. April 1958 geschiitzt worden sei. Das Patent sei
inzwischen ausgelaufen und das Produkt der Offentlichkeit zugefallen. Die Form
des LEGO-Steines sei notwendig, um das gewiinschte technische Resultat zu er-
reichen. Der LEGO-Stein weise keine Elemente auf, die ihn vom Produkt, das er
darstelle, unterscheide.

Das milanesische Gericht fiihrte in einem Entscheid vom 7. Februar 1991 aus,
dass die Form des LEGO-Bausteins zur Erreichung eines technischen Resultats
notwendig sei, so dass sie nach Ablauf des Patents von jedermann nachgemacht
werden diirfe.

Beziiglich der Farben des LEGO-Steines stellte der Cour d’Appel de Paris in ei-
nem Urteil vom 16. Oktober 1990 fest, dass es sich bei den fiir die LEGO-Steine
verwendeten Farben um die Primérfarben handle, an die sich Kinder am leichte-
sten erinnerten und deshalb von der LEGO-Gruppe nicht monopolisiert werden
kénnen. Das Gericht lehnte auch beziiglich der Grosse der LEGO-Steine ein Mo-
nopol der LEGO-Gruppe ab, da in Frankreich seit 1952 fiir KIDDICRAFT und seit
1959 fiir PUWI Bausteine derselben Grosse verkauft worden seien. Eine Nichtig-
keitsbeschwerde gegen dieses Urteil durch die LEGO-Gruppe wurde vom Cour de
Cassation mit Urteil vom 27. Oktober 1992 abgewiesen.

In einem Verfahren betreffend Markenanmassung machte der Supreme Court in
Stockholm im Urteil vom 17. Dezember 1987 folgende Feststellung zum Form-
markenschutz: Die Form eines Produktes miisse, damit sie als Marke geschiitzt
werden konne, zusitzliche Elemente haben, die dem Produkt einen eigenen Cha-
rakter geben. Bei der Beurteilung des Charakters eines Produktes diirfen die Ele-
mente, die hauptsdchlich funktional sind, d.h. die eine andere Funktion haben als
das Produkt zu unterscheiden, nicht beriicksichtigt werden. Es rechtfertige sich
nicht, das technische und funktionale Elemente durch den Markenschutz zeitlich
unbegrenzt geschiitzt werden konnen. Auch die Konkurrenten miissten Zugang zu
den technischen Entwicklungen haben. Falls ein Element einer Form sowohl funk-
tional sei, als auch Unterscheidungscharakter habe, seien die beiden Funktionen
gegeneinander abzuwégen. Elemente, die hauptsichlich einen funktionalen, tech-
nischen Zweck hétten, seien mit einer Marke nicht schiitzbar. Daran dndere auch
nichts, wenn ein funktionales Element mehr oder weniger abgeéndert werden kon-
ne, ohne dass die Funktion beeintrichtigt wiirde. Aufgrund dieser Uberlegungen
kam es zum Schiuss, dass das einzige nicht funktionale Element des LEGO-Steins
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dessen Farbe sei.

In einem Entscheid vom 26. August 1987 befasste sich der District Court of
New Jersey mit dem Argument, es bestehe ein «Common-Law»-Markenrecht am
Grundbaustein. Das Gericht stellte fest, dass ein derartiger Schutz bestehe, falls
das nachgeahmte Element nicht funktional sei, sich im Verkehr durchgesetzt habe
und das Publikum durch die Nachahmung getiuscht wiirde. Das Gericht kam zum
Schluss, dass der LEGO-Baustein v6llig funktional («wholly functional») sei und
verweigerte den Markenschutz.

Ergebnis und Kommentar

Der Funktion dienende Formgebungen (wie im LEGO-Baustein verwirklicht)
sind Gemeingut im Sinne von Art. 1 lit. a MSchG, wenn sie vom Publikum als
funktionell beurteilt werden. Sie sind gemass Art. 1 lit. b MSchG ganz vom Schutz
als Marke ausgeschlossen, wenn sie auf dem Markt hiufig anzutreffen sind und ge-
meinhin von Waren der betreffenden Art erwartet werden, da sie in diesem Fall das
Wesen der Sache ausmachen. Falls auf dem Markt nicht geniigend Vergleichs-
gruppen zu finden sind, ist der Spielraum auszuloten, der die Funktion der Ware
der Form ladsst. Ebenfalls ausgeschlossen sind technisch notwendige Formen, wo-
bei wir darunter auch Notwendigkeiten zur billigen und einfachen Herstellung,
Dauerhaftigkeit von Produkten, Optimierung der Transport- und Lagerfdhigkeit
etc. verstehen.

Da dem Verbraucher gedient ist, wenn sich Waren verschiedener Hersteller un-
tereinander austauschen und miteinander kombinieren lassen und dies ausserdem
auch den sparsamen Verbrauch unserer Ressourcen und den freien Wettbewerb
fordert, diirfen unseres Erachtens die Formen der Teile eines Produktes, die eine
Funktion erfiillen nicht als Marken geschiitzt werden, falls die Kompatibilitit mit
anderen Produkten darunter leidet. Der Formmarkenschutz darf nicht dazu filhren,
dass Quasi-Monopole, die wihrend der Schutzzeit eines Patentes etabliert wurden,
perpetuiert werden konnen.

Das Kopieren von Formen zur Erreichung der Kompatibilitdt wird in der Praxis
zum Ausstattungsschutz nach UWG zudem ausdriicklich als legitim erachtet24.

Es muss auch daran erinnert werden, dass eine Marke {iberhaupt nur dann vor-
liegt, wenn das Zeichen bzw. die Form mit der Absicht verwendet wird, die Ware
zu kennzeichnen. Wurden die Noppen ohne diese bzw. mit anderer Absicht auf den
LEGO-Bausteinen angebracht, so liegt keine Marke vor2s. Die Absicht des Erfin-

24 Botschaft zum UWG vom 18. Mai 1983, S. 39, Gubler, der Ausstattungsschutz nach UWG,
Bern 1991, S. 93 f. (mit Verweisen), Arnet, S. 196; Jene-Bollag, S. 39, BGE 72 II 196 f.
25 MSchG-David N. 11 zu Art. 1 MSchG
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ders ist heute kaum mehr feststellbar. Die eingangs erwihnte Patentanmeldung er-
laubt aber den Schluss, dass die darin offenbarte Noppenanordnung und -form
nicht durch Kennzeichnungsabsicht motiviert war.

Bei derartiger Auslegung erscheint die Form der LEGO-Bausteine geméss dem
vorliegenden Gutachten als vom Markenschutz ausgeschlossen. Dieses Ergebnis
entspricht auch der Rechtslage in der grossen Mehrheit jener Linder, aus welchen
Urteile zur Frage der Monopolisierung dieser Formgebung nach Ablauf des Pa-
tentschutzes vorliegen.
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Le multimédia en droit d’auteur

Jacques de Werra, assistant a [’Université de Lausanne

1. La notion de multimédia

En dehors des aspects techniques, 1’essence du multimédia réside dans la réuni-
on de différentes informations «partielles» (images, textes, sons) en un médium
«global» nouveaul.

L’oeuvre multimédia ou oeuvre électronique? est en effet une «création comple-
xe, réunissant, aprés mise en forme informatique3, un ensemble de textes, d’ima-
ges fixes ou animées et de musique, accessible sur compact disc (CD-ROM [Read-
Only-Memory] pour simple lecture et CD-I [Interactif] pour dialogue), qui néces-
site I'utilisation d’un appareil (lecteur isolé ou inséré dans un ordinateur4, une TV)
pour que les utilisateurs puissent en prendre connaissance»>.

Le champ des applications du multimédia est extraordinairement large$. L’ oeu-
vre multimédia couvre en effet un ensemble de domaines qui va de I’application &

I Le terme de multimédia peut ainsi paraitre inapproprié dans la mesure ou le but de ce nouvel
instrument est précisément de réunir les différents média utilisés 2 ce jour (sons, images fixes
ou animées, textes) dans un seul type de support global. On pourrait donc parler d’un nouveau
canal d’information (monomédium) universel qui se substituerait aux divers média partiels
existants, voir OCKENFELD/WETZEL, Grundlagen und Perspektiven der Multimedia-Tech-
niken, Computer und Recht 6/1993, p. 385 ss, spéc. p. 386; LUCAS, Droit d’auteur et mul-
timédia, in Propriétés intellectuelles, Mélanges en 1’honneur de André Frangon, Paris 1995, p.
325 ss.

2 Définition empruntée 3 GAUTIER, Les oeuvres multimédia en droit frangais, RIDA 1994
(160), p. 91 ss, spéc. p. 93.

3 Cette étape est nécessaire pour que 1’on puisse véritablement parler de multimédia; HOEREN,
Multimedia = Multilegia, Computer und Recht 7/1994, p. 390 ss; la «mise en forme informa-
tique» consiste en une procédure de numérisation (digitalisation) qui convertit les signaux
analogiques en une suite de valeurs binaires.

4 11s’agit de lecteurs de disques compacts spécialement prévus pour un usage informatique. Les
derniers modeles permettent a 1'utilisateur de les employer comme lecteur de CD audio.

5 SCOTT/TALBOTT, Interactive Multimedia : what is it, why is it important and what do I need
to know about it 7, The Computer/Law Journal Vol. XI 1992, p. 585 ss.

6 GAUTIER, p. 91.
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but éducatif et scientifique’ aux jeux informatiquess8. Il n’est d’ailleurs pas rare que
les différents domaines se recoupent. C’est I’¢re de I'information ludique®. Des
magazines €lectroniques ont méme vu le jour sous la forme de CD-ROM!0.

En soi, I’ceuvre multimédia ne suppose pas que 1’utilisateur ait recours & un ré-
seau de télécommunication pour puiser les informations désirées. Cependant, c’est
probablement dans cette direction que le multimédia va évoluer!!.

2. Multimédia et droit d’auteur

Par sa nature, le multimédia combine différentes sources d’information et les
réunit dans un seul et méme support!2. S’agit-il d’'une oeuvre protégeable? La
complexité de la réponse a deux causes :

D’une part, il parait difficile de faire des observations valables pour 1’ensemble
des multimédia, car les applications sont nombreuses et recouvrent des objets de
nature différente; I’originalité sera appréciée différemment pour un jeu électroni-
que ou un atlas géographique multimédia. De cette diversité existant entre les créa-
tions multimédia, on peut cependant faire la distinction selon que le multimédia
puise ses sources dans d’autres oeuvres protégées par le droit d’auteur ou qu’il est
congu ex nihilo. Juridiquemement, il en résulte que le multimédia peut soit consti-
tuer une création entierement nouvelle soit une création dérivée, comme nous al-
lons le voir d’abord sous ch. 2.1.

7 Ex. Encyclopédie; atlas mondial illustré avec clips vidéo pour découvrir les grandes villes du
monde, documents photographiques, cartes générales des pays et plans détaillés des principa-
les métropoles mondiales; almanach mondial avec articles, graphiques, cartes géopolitiques,
extraits de documents filmés de la chaine de télévision CNN.

8  Qui de plus en plus utiliseront le support du CD, moins coiiteux et plus pratique que les dis-
quettes traditionnelles.

9 Comme ’affirme FURRER, Multimedia : Definition, Technologie, Markt und Perspektiven,
Praxis/Atag Ernst &Young 3/1994, p. 1 ss, spéc. p. 9 : «Zahlreiche erfolgreiche Multimedia-
Applikationen bewegen sich im Grenzbereich zwischen Ausbildung und Unterhaltung». On a
méme créé les mots «edutainment» et «infotainment», voir DREIER, Urheberrecht im Zeital-
ter digitaler Technologie, GRUR Int. 1993, p. 742 ss., spéc. p 744; DREIER, L’analogue, le
digital et le droit d’auteur, in Propriétés intellectuelles, Mélanges en I’honneur de André
Frangon, Paris 1995, p. 119 ss, spéc. p. 130 (ci-apres cité : DREIER, Le digital).

10 ] existe ainsi une version multimédia de I’hebdomadaire américain Newsweek appelée News-
week Interactive.

11 Par conséquent, la problématique liée & la transmission des informations par réseaux sort du
cadre de cette bréve étude; sur ce sujet, voir GELLER, The Universal Electronic Archive : Is-
sues in International Copyright, IIC Vol. 25 N° 1/1994, p. 54 ss et les références citées; WIPO
Worldwide Symposium on the Impact of Digital Technology on Copyright and Neighboring
Rights, Harvard University, March 31 to April 2 1993, Publication de I’OMPI No 723 Gentve
1993; DREIER, p. 742 ss. '

12 DREIER, p. 742.
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D’autre part, la complexité de la question provient du fait que les éléments qui
composent le multimédia ressortissent & différents types d’oeuvres: le caractére in-
dividuel d’un texte, d’un graphique ou d’une mélodie sera apprécié différemment
de celui d’un programme d’ordinateur: alors que les premiers €léments ressortis-
sent a des domaines «traditionnels» du droit d’auteur, le dernier est lié a 1’évoluti-
on technique. Comment juger I’individualité de 1’oeuvre d’ensemble regroupant
ces différents types d’oeuvres? En d’autres termes, le multimédia peut-il étre assi-
milé entierement a I’un des types d’oeuvres défini par la loi ? Est-ce un logiciel,
une base de données, une oeuvre audio-visuelle, ou encore un nouveau type d’oeu-
vre? C’est I’objet du ch. 2.2.

2.1. Création nouvelle ou création dérivée

Deux possibilités sont ouvertes. Soit le programme multimédia constitue une
création enticrement nouvelle, soit il reprend des oeuvres préexistantes!3. Dans ce
dernier cas, il peut constituer une oeuvre dérivée!4 ou simplement un recueil
d’oeuvres.

2.1.1. Le multimédia comme création nouvelle

On parlera de création enti¢rement nouvelle ou complétement originale! lors-
que aucun emprunt a des oeuvres antérieures n’aura été fait pour sa création. C’est
en principe le cas des jeux vidéos développés sur CD-ROM. En effet, ceux-ci sont
congus directement pour cette application particuliére sans qu’aucun emprunt ne
soit effectué a des oeuvres préexistantes!6. En raison des colts élevés liés aux
droits d’auteur sur les oeuvres servant de «squelette» au multimédia (ci-apres ap-
pelées oeuvre de base), un certain nombre de producteurs de multimédia décident
de créer ex nihilo une oeuvre nouvellel?. Aucun probléme particulier ne se pose si
tous les éléments de 1’oeuvre sont réellement originaux,

La situation des multimédia créés a partir d’oeuvres préexistantes est en revan-
che plus complexe.

13 SCOTT/TALBOTT, p. 587.

14 Voir DESSEMONTET, L objet du droit d’auteur et les droits d’auteur, CEDIDAC N° 26, Lau-
sanne 1994, p. 19 ss, spéc. p. 38.

15 Terminologie empruntée 8 GAUTIER p. 93.

16 11 faut toutefois relever que les grandes companies de 1’industrie cinématographique améri-
caine, conscientes de I’énorme potentiel de développement du secteur des jeux électroniques,
commencent & coordonner le tournage des films cinématographiques et la production des jeux
(par ex. Star Trek). Une certaine dépendance entre le jeu et le film peut donc étre envisagée.
Cette situation reste cependant largement exceptionnelle.

17 SCOTT/TALBOT, p. 588.
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2.1.2. Le multimédia comme création dérivée

Concernant les créations dérivées, deux figures juridiques entrent en considéra-
tion : I’oeuvre dérivée (art. 3 LDA)!8 et le recueil d’oeuvres (art. 4 LDA)19.

Selon que le multimédia reprend simplement des oeuvres préexistantes ou les
adapte au nouveau médium que constitue le CD-ROM, son statut passe de celui de
recueil (art. 4 al. 1 LDA) a celui d’oeuvre dérivée (art. 3 al. 1 LDA).

Dans les deux cas, le multimédia devra remplir la condition d’individualité pour
étre protégé.

De maniere générale, il semble que 1’oeuvre multimédia puisse €tre considérée
comme une oeuvre dérivée. En effet, dans ce type d’oeuvres, le traitement de I’in-
formation occupe une place prépondérante par rapport a I’'information elle-méme :
tout I’art du multimédia est de communiquer les informations de maniére origina-
le (et agréable) pour I’utilisateur, a I’image des jeux informatiques «dont la finalité
réside précisément dans leur caractere individuel»20. Le multimédia offre des pos-
siblités d’individualisation qu’une anthologie de poemes sous la forme d’un sim-
ple livre n’est pas en mesure d’offrir. Il ne se limite donc pas a simplement juxta-
poser des oeuvres préexistantes, mais leur donne un nouvel attrait par les moyens
de I’informatique. Dés lors, il sera en principe susceptible d’acquérir le statut
d’oeuvre dérivée?!,

En tout cas, [’autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les oeuvres de
base doit étre requise pour créer une oeuvre dérivée (art 11 LDA).

Mais, quels sont les droits que doivent obtenir les producteurs de multimédia ?

Premierement, ils devront requérir de ces titulaires les droits de reproduction au
sens de I’art 10 al. 2 litt. a LDA qui laisse libre le support sur lequel est fixé I’oeu-
vre22. Un CD-ROM est donc une forme possible de fixation?23.

18 Art. 3 al. 1 LDA :»Par oeuvre dérivée, on entend toute création de ’esprit qui a un caractere
individuel, mais qui a été congue a partir d’une ou plusieurs oeuvres préexistantes reconnais-
sables dans leur caractere individuel.»

19 Art. 4 al. 1 LDA :»Les recueils sont protégés pour eux-mémes, s’ils constituent des créations
de I’esprit qui ont un caractére individuel en raison du choix ou de la disposition de leur con-
tenu.»

20 LUTZ, Les programmes d’ordinateur, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d’auteur, CEDI-
DAC N° 26, Lausanne 1994, p. 167 ss, spéc. p. 169.

21 LUCAS/LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris 1994, p. 200.

22 Pour le droit allemand, voir HEKER, Rechtsfragen der elektronischen Textkommunikation,
ZUM 1993, p. 400 ss, spéc. p. 402.

23 BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins, Paris 1991, p. 454; GAUTIER, p. 99.



241

Deuxiemement, 1’autorisation de procéder & une adaptation devra parfois étre
obtenu pour intégrer I’oeuvre préexistante au multimédia?4. Cependant, si ’éditeur
de I’oeuvre électronique se limite a incorporer I’oeuvre préexistante sans la modi-
fier, il n’y a pas d’adaptation. C’est en particulier le cas lorsque 1’éditeur du mul-
timédia intégre un texte littéraire au multimédia sans toucher a sa substance?s. En
revanche, une autorisation sera nécesssaire dans le cas de multimédia dont le ca-
ractere interactif permet aux utilisateurs de jouer un r6le actif dans le déroulement
du programme. Par exemple, dans un CD-ROM consacré au compositeur Stra-
vinsky, on peut voir une adaptation dans la possibilité offerte a I’utilisateur de dé-
composer le Sacre du printemps en faisant jouer séparément les différents corps
d’instruments, ou dans un CD-ROM sur Picasso, la possibilité de retravailler
Guernica?s.

Troisiémement, de la nécessité d’utiliser un ordinateur pour prendre connais-
sance des différentes informations (textes, sons, images fixes et mobiles) découle
pour I’éditeur multimédia 1’obligation de requérir le droit de représentation des
oeuvres incorporées?’. En effet, 1a restitution d’une oeuvre enregistrée sur un sup-
port informatique constitue une «représentation» aus sens de ’art. 10 al. 1 lit. ¢
LDAZ8,

Quatriemement, le producteur du multimédia devra parfois acquérir le droit de
diffusion de I’oeuvre29.

On le constate aisément; le catalogue des droits que le producteur devra acquér-
ir est important. Y a-t-il un moyen pour lui d’échapper au payement des droits ?
Une voie serait celle du droit de citation, mais son application semble délicate30.
D’une part, ’ampleur du droit de citation varie avec le type d’oeuvre en cause: si
une citation d’un texte, d’une musique ou encore d’un film (extrait) est parfaite-
ment possible3!, une citation d’une oeuvre photographique semble exclue32, D’au-
tre part (et surtout), la citation ne doit pas porter préjudice a I’exploitation de 1’oeu-
vre citée. Elle ne doit pas rendre inutile le recours & 1I’oeuvre originale qui est

24 AUF DER MAUER, Multimedia - mehr als ein Videospiel, NZZ No 171 du 25.7.1994, p. 13;
BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d’auteur: commentaire de 1a loi fédérale sur le droit
d’auteur et les droits voisins, Berne 1994, n° 10 et 11 ad art. 11; dubitatif : GAUTIER, p. 103
ss qui laisse la question ouverte.

25 GAUTIER, p. 99 s.

26 GAUTIER, p. 105.

27 AUF DER MAUER; GAUTIER, p. 103; HEKER, p. 402.

22 BARRELET/EGLOFF, n° 22 ad art. 10. Pour le droit frangais, voir BERTRAND, p. 455.

29 HENRY, Publishing and Multimedia Law, Londres, Dublin 1994, p. 307.

30 LUCAS, p. 330.

31 BARRELET/EGLOFF, n°8 ad art. 25.

32 Dans ce sens, BARRELET/EGLOFF, ibid.
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citée33. C’est donc & la lumiére du critére de la concurrence économique qu’il sera
apprécié si la citation est licite ou non.

En pratique, si I’éditeur est déja détenteur des droits concernés en vertu d’un
contrat antérieur, il ne semble pas qu’il puisse - selon le libellé des clauses con-
tractuelles - créer une oeuvre multimédia sur cette base sans en référer aux auteurs
des oeuvres de base34. Une clause expresse est alors nécessaire3s.

A noter encore, 2 la charge de I’éditeur multimédia I’obligation de requérir les
autorisations des titulaires de droits voisins sur les oeuvres de base (interpretes :
acteurs, musiciens, producteurs de phonogrammes, etc.)36.

Indépendamment des diverses autorisations nécessaires touchant leurs droits
patrimoniaux, les auteurs des oeuvres de base ont droit au respect de leur droit mo-
ral. IIs peuvent en effet revendiquer les prérogatives traditionnelles que sont le
droit a la paternité et le droit a I’intégrité de I’oeuvre, ces prérogatives ayant une
portée pratique non négligeable dans le cas des oeuvres multimédia3?.

2.2. Quel type d’oeuvre pour le multimédia ?

La nature complexe du multimédia peut provoquer quelques difficultés chez le
juriste soucieux de rattacher cette nouvelle forme d’oeuvre aux types d’oeuvres
traditionnels du droit d’auteur. La portée pratique de ces questions ne sera cepen-
dant pas surestimée. En effet, par principe le droit d’auteur protége les créations de
I’esprit, quelle que soit la forme qu’elles prennent38. Le rattachement du multimé-
dia a tel ou tel type d’oeuvres connus du législateur n’a pas de portée pratique con-
sidérable, a I’exception d’une éventuelle asssimilation aux logiciels qui relevent
d’une réglementation dérogeant au droit commun3°.

33 La citation ne doit en aucun cas représenter une concurrence économique, BARRELET/EG-
LOFF, n°5 ad art. 25.

34 On rappelle cependant le principe de la Zweckiibertragungstheorie (ou cession finalisée) en
cas d’incertitude sur ’ampleur des droits cédés; voir BARRELET/EGLOFF, n°20 ad art. 16;
GAUTIER, p. 121 ss; HENRY, p. 309; voir I’arrét américain opposant des auteurs indépen-
dants au NY Time Inc., Tasini v. NY Times, 93-8678 (S.D. N.Y.).

35 HEKER, p. 404.

36 GAUTIER, p. 101; HENRY, p. 308 ss.

37 Selon SCOTT/TALBOT, p. 595, le droit moral constituerait méme un des points sensibles ex-
pliquant la réticence de certains auteurs a 1’égard du multimédia du fait que, par la «digitali-
sation» des oeuvres dans le multimédia, leur manipulation par le producteur du CD-ROM ou
méme par I’utilisateur final (end user) est facilitée. Il existerait donc un menace pour le droit
a 'intégrité; voir aussi AUF DER MAUER; HEKER, p. 402; LUCAS, p. 332.

38 Voir GAUTIER qui évoque la question, p. 125 N° 2.

39 Sur la portée de cette distinction en droit frangais, voir LUCAS/LUCAS, p. 108 note 178.
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On peut alors considérer le multimédia comme une base de données4, une oeu-
vre audiovisuelle! ou encore comme un logiciel.

Il semblerait que 1’on puisse considérer le multimédia comme une oeuvre infor-
matique, nécessitant comme les logiciels standards un grand investissement finan-
cier. Le multimédia pourrait alors étre mis au bénéfice du régime particulier de
ceux-ci. Cependant, comme le logiciel ne couvre que partiellement42 la nature du
multimédia, on peut constater qu’aucune des catégories d’oeuvres mentionnées ne
parvient a saisir entiérement la nature complexe de 1’oeuvre multimédia.

A cet égard, il faut garder a I’esprit que la technique de la numérisation in-
hérente a I’existence du multimédia traduit les informations (texte, image, son) en
une succession de signes binaires. Dés lors, a I’ére digitale, toute différence d’ord-
re technique entre les types d’oeuvres disparait43. '

En raison de cette uniformisation, on doit donc reconnaitre au multimédia un
caractere d’oeuvre nouvelle*4, dont I'individualité sera appréciée sur un plan
général en prenant compte des divers éléments qui le composent.

3. Les auteurs de ’oeuvre multimédia

Les auteurs du multimédia sont a distinguer des auteurs des oeuvres de base
dont le statut a été évoqué plus haut45.

L’oeuvre multimédia est assurément le fruit d’un travail collectif*s. En effet, el-
le se caractérise par le fait qu’elle nécessite, pour sa création, des contributions de
différents types d’auteurs : des écrivains se chargeront de la rédaction des textes,
des graphistes de la création d’images, des compositeurs de la sonorisation et en-
fin des informaticiens de la mise au point «technique» de I’oeuvre4’. La réunion

40 En droit suisse, la base (banque) de données ne jouit pas d’un statut particulier. On recourt aux
figures de Poeuvre dérivée ou du recueil pour I’appréhender légalement. Ainsi, la base de
données ne constitue qu’une variante informatisée d’une oeuvre dérivée ou d’un recueil; dans
I’Union européenne, voir la proposition de directive du 13 mai 1992 concernant la protection
juridique des bases de données (COM (92) 24 final); HOEREN, p. 393 s.

41 BERTRAND, p. 508 s.

42 GAUTIER, p. 99.

43 Par contre, les différences juridiques entre les oeuvres subsistent, voir LUCAS, p. 328 s.

44 GAUTIER, p. 95; sur I’apparition de nouvelles catégories d’oeuvres, GELLER, p. 57 note 9.

45 Cf. supra 2.1.2.

46 DREIER, p. 744.

47 GAUTIER, pp. 95 et 107; il est établi que dix & vingt personnes sont nécessaire pour réaliser
un jeu sur CD-ROM : illustrateurs, graphistes, programmeurs, ingénieurs du son, directeur des
effets spéciaux, directeur de production.
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d’auteurs «traditionnels» et d’auteurs «techniques» pour la création d’une oeuvre
illustre le glissement d’un droit d’auteur artistique vers un droit d’auteur indus-
trie]48.

De cette multitude d’auteurs peuvent découler des difficultés concernant 1’ex-
ploitation de I’oeuvre multimédia.

Trois situations sont envisageables selon que les auteurs sont liés au producteur
du multimédia par un contrat (de travail ou autre) ou non.

Si I’on assimilait le multimédia aux programmes d’ordinateur, ’article 17 LDA
serait applicable aux auteurs employés. Cet article prévoit que «I’employeur est
seul autorisé a exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le
travailleur dans 1’exercice de son activité au service de ’employeur et conformé-
ment a ses obligations contractuelles». La titularité originaire du droit n’est pas
touchée par cette disposition, seuls les droits d’utilisation dérivés étant transmis &
I’employeur4,

Pour les auteurs indépendants qui ne seraient pas employés, mais seulement
mandatés pour participer a la création d’un multimédia, la loi est muette. En effet,
dans le cadre d’un contrat de mandat ou d’entreprise, 1’art. 17 LDA ne trouve pas
application30. Le transfert des droits doit donc étre réglé contractuellement, a
défaut de quoi on déterminera I’étendue du transfert a la lumiere de la Zweckiiber-
tragungstheorie. On peut évoquer a ce propos que la loi frangaise a mis en place un
systeme efficace de présomption en matiere d’oeuvre collective qui permet 2
«I’entreprise maitre d’oeuvre», d’étre originairement titulaire des droits d’auteur,
ce qui présente 1’avantage de faciliter grandement la gestion de I’oeuvre5L.

Enfin, pour les auteurs qui ne sont liés par aucun contrat, chacun d’eux sera ti-
tulaire du droit d’auteur sur sa propre création. Cette hypothése reste cependant
largement théorique en raison de la nature essentiellement collective de la création
multimédia.

48 HOEREN, p. 393: «Insofern wird deutlich, dass sich die Dichotomie von «industrial pro-
perty» und «intellectual property» im EDV-Zeitalter aufzuldsen beginnt: Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht stehen sich nicht mehr gegeniiber, sondern vermengen sich».;
LUCAS/LUCAS, p. 164.

49 Le sort des droits moraux sera abordé infra 4.2.

50 Voir ’arrét cité par BERTRAND, p. 501 qui parle de programmes créés s’inscrivant dans le
cadre d’une réalisation plus large.

51 GAUTIER, p. 107 citant I’art. L. 113-5 du code de propriété intellectuelle frangais : «L’oeuv-
re collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le
nom de laquelle elle est divulguée»; voir aussi DREIER, p. 744 s.
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Quant 2 la position juridique du producteur du multimédia, peut-on 1’assimiler
a celle d’un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et mettre ainsi son
titulaire au bénéfice d’un droit voisin? A I’heure actuelle, la réponse n’est pas clai-
re52,

4. L’étendue de la protection légale
4.1. Les droits principalement patrimoniaux

Du fait de son assimilation au statut des logiciels, le multimédia confére a son
créateur des droits particuliers, qui s’ajoutent aux droits attachés aux oeuvres tra-
ditionelles. D’une part, I’auteur bénéficie d’un droit de location (art. 10 al. 3 LDA)
sur son oeuvre et d’autre part, 1’exception pour usage privé ne lui est pas applica-
ble53.

4.2. Les droits principalement moraux

A I’image de I’oeuvre informatique, le multimédia ne présuppose pas un lien
trés étroit entre 1’auteur et son oeuvre : pour ce type d’oeuvres, le droit moral des
auteurs s’exprimera avec moins de forces4.

Il semble toutefois raisonnable que le droit & la paternité des différents auteurs
puisse étre garantiss. Quant au droit a 1’intégrité, il devrait subir quelques restric-
tions de maniére a faciliter la modification du multimédia et sa mise 2 jour ainsi
que I’élimination d’éventuels boguesss. Pour tenir compte de cette évolution, la
doctrine a soulevé récemment la question de savoir si les droits moraux tradi-
tionnels (tels que garantis au niveau international par I’art. 6bis de la Convention
de Berne) étaient suffisants pour faire face a I’apparition de ces nouvelles formes
d’oeuvres37. On a alors suggéré de créer un droit «de référence» qui renforcerait le
droit a la paternité et serait plus souple avec le droit a I’intégrité.

52 Voir art. 36 LDA; BARRELET/EGLOFF, N° 1 ss ad art. 36; HOEREN, p. 394 s; LU-
CAS/LUCAS, p. 656.

53 BARRELET/EGLOFF, N° 29 ad art. 19.

54 LUTZ, p. 186; HENRY, p. 313.

55 BERTRAND, p. 495; GAUTIER, p. 119. Toutefois, du fait de la complexité de I’oeuvre (et
par conséquent de la multitude des auteurs), il peut sembler excessif de garantir a chacun un
droit absolu 2 la paternité, REHBINDER, Das Namensnennungsrecht des Urhebers, ZUM
5/1991, p. 220 ss, spéc. p. 227; LUCAS/LUCAS, p. 300 s. :

56 BERTRAND, p. 495 et I"article L. 121-7 du Code de propriété intellectuelle frangais limitant
le droit de I’auteur d’un logiciel de s’opposer & son adaptation.

57 GELLER, p. 66.
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5. Conclusions

Le multimédia est susceptible de bouleverser les structures traditionnelles du
droit d’auteur en ouvrant des perspectives totalement nouvelles. Non seulement, il
constitue un nouveau zype d’oeuvres®, mais il met en jeu plusieurs droits39.

On pourrait donc souhaiter que le multimédia bénéficie dans un avenir proche,
en regard des prévisions d’expansion de ce domaine$?, d’une réglementation léga-
le expresse. Il semble notamment impératif qu’un baréme de tarifs particuliers
pour le multimédia soit établi de maniére & permettre aux producteurs de monter
des projets financiérement équilibrés6!.

Il semble aussi nécessaire de reconsidérer le systéme actuel de la gestion collec-
tive des oeuvres en raison de la fusion des types d’oeuvres. On a ainsi proposé de
créer des centres de clearing permettant aux utilisateurs de connaitre les conditions
de licence, les noms et coordonnées des détenteurs des droits sur les oeuvres
destinées a étre utiliséess?.

Le multimédia doit done pouvoir jouir d’une protection stable sur laquelle pour-
ront s’appuyer les investisseurs des marchés futurs63.

Il ne faut toutefois par perdre de vue que le multimédia s’inscrit dans le cadre de
la révolution technologique que 1’on associe aux termes magiques des «autoroutes
de 'information» (information highways)é+. Dans une vision futuriste, on a ainsi
affirmé que les particuliers seront bientdt en mesure de consulter «on-line» des

58 HOEREN, p. 395; voir supra2.2.

59 Voir supra 2.1.2; HENRY, p. 348.

60 D’apres des prévisions, 75 % des PC seront équipés pour le multimédia en 1996, OCKEN-
FELD/WETZEL, p. 385. On affirme aussi que le marché mondial du multimédia s’élevera au
tournant du millénaire a 144 mia. de dollars, d’apres AUF DER MAUER.

61 SCOTT/TALBOTT, p. 588. Dans le méme sens, FORENSKI, p. 217 s ol il donne un exemple
de tarif prohibitif exigé par une société de gestion : 6% des royalties pour un extrait de musi-
que de 15 secondes. Vu les capacités gigantesques de stockage d’un CD-ROM, ce pourcenta-
ge rend le projet irréalisable; voir aussi AUF DER MAUER; on affirme aussi que 50% du bud-
get d’un producteur de multimédia serait grevé par les redevances dues aux détenteurs des
droits d’auteur, LUCAS, p. 332.

62 DREIER, Le digital, p. 128; HENRY, p. 347 ss, spéc. p. 349; LUCAS, p. 331.

63 REICHMAN, Electronic Information Tools - The Outer Edge of World Intellectual Property
Law, IIC Vol. 24 N°4/1993, p. 446 ss, spéc. p. 461; voir aussi FORENSKI, passim.

64 Conscients de ces nouveaux marchés, 1’administration américaine et la Commission eu-
ropéenne (ainsi que ’administration japonaise et canadienne) ont publi¢ des rapports sur
I’évolution du droit de la propriété intellectuelle dans ce nouveau contexte de la société dite
«d’information» (information society), voir les rapports (résumés) in World Intellectual Pro-
perty Report Vol. 8 1994, p. 245 ss; HENRY, p. 323 :»It is undeniable that the on-line use of
digital multimedia applications and products has exciting (and terrifying) implications for our
future».
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banques de données mondiales contenant notamment des créations multimédia au
moyen d’un récepteur électronique qui sera le résultat de la fusion entre la télévi-
sion et I’ordinateur personnel®s, L’utilisateur puisera alors dans une archive élec-
tronique universellets.

11 ne faut pas non plus oublier que le multimédia ne pourra pas remplacer fo-
talement les manifestations plus traditionelles de la créativité humaine®7’.

Ce nouveau moyen d’information va simplement s’intégrer au marché de la
communication existant. Il consitue donc un nouveau médium qui offre aux juristes
’occasion de vérifier I’aptitude du droit d’auteur a s’adapter aux nouvelles tech-
nologies®8, comme I’avaient fait (et le font encore) les programmes d’ordinateur et
les bases de données.

65 Voir AUF DER MAUER et la phrase illustrative rapportée par FORENSKI, p. 219 : «Every-
body can have instantaneous access to everything, all the time, all around the world, 24 hours
per day».

66 Formule empruntée & GELLER.

67 HENRY, p. 322:»There are some aspects of multimedia which appear uniikely to compete
with other established sectors»; DREIER, p. 747.

68 DREIER, p. 742 ; pour le domaine musical, voir SCHULZE, Urheberrecht und neue Musik-
technologie, ZUM 1994, p. 15 ss; LUCAS, p. 326.
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Schweizerische Rechtssprechung / Jurisprudence suisse

L. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /
Raisons de comerce, einseignes et noms commerciaux

Art. 2 Abs. 2 HFG — «STEAG »

— Eine Firma ist so zu verwenden, wie sie im Handelsregister eingetragen ist.

— Die Firmengebrauchspflicht ist eine Folge des firmenrechtlichen Téu-
schungsverbotes. Unter Gebrauch der Firma ist jede Verwendung zu verste-
hen, die in unmittelbarer Beziehung zum geschdftlichen Verkehr steht.

~ Auch Art. 2 Abs. 2 HFG verlangt Vorsatz, aber keine Tduschungsabsicht.

— Tduschungsgefahr durch verdnderten Firmengebrauch liegt auch dann vor,
wenn die zur Verwechslung geeigneten Firmen wie eine einzige Einmann-
AG gefiihrt werden.

— Une raison de commerce doit étre utilisée telle qu’elle est inscrite au regist-
re du commerce.

— Ce principe découle de l'interdiction d’induire en erreur au moyen de sa
raison de commerce. Il y a usage de la raison de commerce lorsque celle-ci
est utilisée d’une quelconque fagon dans les affaires.

— L’application de Iarticle 2 al. 2 de la loi fédérale statuant des dispositions
pénales en matiere de registre du commerce et de raisons de commerce im-
plique 'intention mais pas nécessairement celle d’induire en erreur.

— Iy a également risque d’induire en erreur par l’usage d’une raison de com-
merce différente de celle inscrite lorsque les entreprises concernées sont
gérées comme une seule société anonyme n’ayant qu’un seul actionnaire.

Urteil des Obergerichts Solothurn vom 13. November 1992 (SOG 1992 Nr. 23).
A. ist einziger Verwaltungsrat dreier im Handelsregister wie folgt eingetragener
Aktiengesellschaften:

Steag Holding AG, Oensingen.; Steag AG fiir Unternehmensberatung und Me-
dienproduktion, Oensingen; Steag Weiterbildungszentrum AG, Balsthal SO. Er
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fiihrte die drei Firmen praktisch wie eine Einmann-AG mit Sitz in Oensingen und
liess von seiner Prokuristin aus Rationalisierungsgriinden sowohl im Rahmen der
Geschiftskorrespondenz wie auch bei der Vornahme von Rechtshandlungen mit
einer Kurzbezeichnung signieren (Stempel «Steag Postfach, 4702 Oensingen»
plus Unterschrift). Daneben wurden noch drei andere, von den Handelsregisterein-
trigen abweichende, Kurz- bzw. Sammelbezeichnungen verwendet. Insbesondere
liess A. in drei Betreibungen gegen die Steag Weiterbildungszentrum Balsthal AG,
Balsthal SO, mit obenerwidhntem Stempel und nachfolgender Unterschrift Rechts-
vorschlag erheben. Der Gerichtsstatthalter verneinte zwar bei diesen 3 Rechtsvor-
schldgen die Tauschungsabsicht und damit die Anwendung von Art. 2 Abs. 1 Bun-
desgesetz betreffend die Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmen-
recht (HFG), verurteilte A. aber in Anwendung von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 HFG zu
einer Busse von Fr. 1000.-, bedingt 16schbar nach einem Jahr, und auferlegte ihm
die Gerichtskosten. Das Obergericht bestétigte diesen Entscheid im Appellations-
verfahren.

Aus den Erwdigungen:

Art. 2 HFG lautet: «Wer, um eine Tduschung zu bewirken, fiir ein im Handels-
register eingetragenes Geschift eine Firma verwendet, die mit der im Handelsregi-
ster eingetragenen nicht {ibereinstimmt, wird mit Gefiangnis bis zu sechs Monaten
oder mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft. Beide Strafen kénnen verbunden
werden.

Wer ohne Téauschungsabsicht fiir ein solches Geschift eine Firma verwendet,
die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht iibereinstimmt, wird mit Busse
bis zu 10000 Franken bestraft. Der Titer bleibt straflos, wenn durch Verwendung
dieser Firma eine erhebliche Tduschung nicht bewirkt werden kann.»

Die Firma dient u. a. der Individualisierung des Unternehmens. Sie muss wahr
sein und darf zu keinen Tduschungen iiber Identitdt und Natur des Geschéfts und
zu keinen Verwechslungen mit anderen Unternehmen fithren. Der Firmentriger ist
daher verpflichtet, die Firma grundsitzlich unveréndert zu verwenden, also so, wie
er sie angenommen hat und wie sie im Handelsregister eingetragen worden istd. h.
ohne Verstiimmelungen oder Abkiirzungen (sog. Firmengebrauchspflicht; BGE
103 IV 204; Weisbrod, Die Strafbestimmungen im Schweizerischen Handelsregi-
ster- und Firmenrecht, Diss. Ziirich 1931, S. 95). Es wiirde nichts niitzen, wenn die
Firma im Register in einer Form eingetragen ist, die eine Tduschung ausschliesst,
und es nachher dem Unternehmen erlaubt wire, eine Firma zu verwenden, die von
der eingetragenen abweicht. Unter Gebrauch der Firma ist jede Verwendung zu
verstehen, die in unmittelbarer Beziehung zum geschéftlichen Verkehr steht, so die
Verwendung auf Geschéftsschildern und Geschéftspapieren wie Katalogen, Preis-
listen, Prospekten, Empfehlungskarten, der Gebrauch auf Briefképfen, bei der
Zeichnung der Firma, in Adress- und Telefonverzeichnissen (BGE 103 IV 203 f.
mit Verweisen).
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In subjektiver Hinsicht verlangen sowohl Art. 2 Abs. 1 als auch Abs. 2 HFG
hinsichtlich der Verwendung der falschen Firma Vorsatz. Art. 2 Abs. 2 HFG hebt
nicht diesen Vorsatz betreffend falsche Firmierung, sondern nur die weitergehende
Tauschungsabsicht auf. Was die Eignung der falschen Firma zu erheblicher Téu-
schung anbelangt, so geniigt nach Abs. 2 Fahrlissigkeit (BGE 103 IV 205 f).

Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt, dass der Beschuldigte nicht mit T4u-
schungsabsicht gehandelt hat. Zu priifen ist daher lediglich, ob vorliegend Art. 2
Abs. 2 HFG Anwendung findet. Als Handlung im Geschiftsverkehr ist die Erhe-
bung eines Rechtsvorschlags nach aussen gerichtet. Die falsche Firmenbezeich-
nung war geeignet, das Publikum (im Sinne eines generell-abstrakten Adressaten)
zu tduschen, weil die Identitét, die Natur und Geschiftstitigkeit sowie der wahre
Sitz der tatsdchlich gemeinten Firma nicht, zumindest nicht aus der Firmenbe-
zeichnung allein, festzustellen war. Aus der Abkiirzung «Steag Postfach 4702
Oensingen» gehen die wahren Gesellschafts- und Haftungsverhiltnisse (Aktienge-
sellschaft) nicht eindeutig hervor. Die Bezeichnung war objektiv geeignet, beim
Publikum, namentlich bei den Kreditgldubigern, eine erhebliche Tauschungsge-
fahr zu bewirken. Eine erhebliche Tduschungsgefahr bestand aber auch fiir andere
Gldubiger sowie fiir Konkurrenten bei einer allfilligen rechtlichen Verfolgung ei-
ner der drei Firmen. Durch die in der verwendeten Firmenbezeichnung unrichtig
dargelegte Identitdt bestand eine naheliegende Gefahr, dass Klage gegen die
falsche Firma (oder am falschen Sitz) erhoben werden und so unnétige Prozessko-
sten fiir den klagenden Gldubiger entstehen kénnten, zumal der Beschuldigte im
Raume Oensingen zwei weitere, sehr dhnlich lautende Firmen fiihrt. Ein Vermo-
gensnachteil ist bereits darin zu erblicken, dass Glaubiger wegen der unkorrekten
Firmenbezeichnungen gezwungen sein konnten, Abkldrungen tliber die wahre
Identitit, die effektive Geschiftstitigkeit und den richtigen Sitz derjenigen Firma
vornehmen zu miissen, die sich hinter der Abkiirzung «verbirgt». Gerade das will
der Handelsregistereintrag und die damit verbundene Firmengebrauchspflicht ver-
hindern. Dass in einzelnen Fillen, z. B. bei langjdhrigen Kunden oder Geschéft-
spartnern, eine TAuschungsgefahr konkret nicht bestand, ist nicht wesentlich. Mas-
sgebend ist die objektive Eignung, durch die falschen Firmenbezeichnungen ir-
gendwelche Dritte einer erheblichen Téuschungsgefahr auszusetzen.

Fir die Eignung zur Tduschung durch die Verwendung der falschen Firmenbe-
zeichnung gentigt wie erwéahnt Fahrldssigkeit. Da der Beschuldigte fiir seine drei
Firmen, die sich untereinander sowohl durch den Namen als auch die Geschift-
stitigkeit unterscheiden, dieselben Kurzbezeichnungen verwendete, musste ihm
die Verwechslungsgefahr bei Verwendung einer vom Handelsregistereintrag ab-
weichenden Kurzbezeichnung bewusst sein. Daran dndert nichts, dass er seine drei
Firmen praktisch wie eine Einmann-Aktiengesellschaft mit Sitz in Oensingen
fithrt. Er durfte sich nicht darauf verlassen, Dritten seien die tatsichlichen Ge-
schéftsstrukturen bekannt, auch wenn dies im Einzelfall zutraf und diesfalls eine
konkrete Tduschungsgefahr nicht bestand. Der Beschuldigte benutzte die unkor-
rekte Firmenbezeichnung gegeniiber jedermann, und die vom Handelsregisterein-
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trag abweichende Bezeichnung war ihm bewusst. Damit konnte er auch ohne wei-
teres die Gefahr einer erheblichen T#4uschung beim Publikum erkennen. Indem er
ungeachtet dieser erkennbaren Tduschungsgefahr eine unrichtige Firmenbezeich-
nung verwenden liess, hat er den Tatbestand des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 HFG auch in
subjektiver Hinsicht erfiillt.

(Die von A. erhobene Nichtigkeitsbeschwerde gegen das obergerichtliche Urteil
wurde vom Bundesgericht am 19. Mirz 1993 abgewiesen.)

Art. 45 ORC - «SWISS»

— Toute allusion a un Etat constitue und désignation nationale (c. 2).

— Le requérant posséde un intérét digne de protection, justifiant [’emploi de la
désignation «Swiss», s’il déploie une activité officielle ou officieuse sur
I’ensemble de la Suisse ou s’il a acquis une poition économique qui en fait
le représentant d’intéréts au niveau suisse (c. 3).

— Le seul fait que la société existe en Suisse depuis quelques années ne suffit
pas a justifier I’emploi de la désignation «Swiss» dans la raison sociale (C.
4).

— Dans le cadre d’un recours de droit administratif, le tribunal fédéral exami-
ne uniquement si I’OFRC s’est inspiré de critéres objectifs décisifs ou s’il a
outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation (c. 5).

— Jede Anspielung auf einen Staat gilt als nationale Bezeichnung (E. 2).

— Der Gesuchsteller hat ein schutzwiirdiges Interesse an der Verwendung der
Bezeichnung «Swiss» in seiner Firma, wenn er iiber das ganze Gebiet der
Schweiz hinweg eine amtliche oder halbamtliche Funktion oder wenn er ei-
ne wirtschaftliche Stellung einnimmt, die ihn als landesweiten Interessen-
vertreter erscheinen ldsst (E. 3).

— Der Umstand, dass die Gesellschaft bereits seit einigen Jahren in der
Schweiz besteht, vermag fiir sich allein den Gebrauch der Bezeichnung
«Swiss» in der Firma nicht zu rechtfertigen (E. 4).

— Im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde priift das Bundesgericht
lediglich, ob das Eidgendsische Amt fiir das Handelsregister nach objekti-
ven Entscheidungskriterien geurteilt oder ob es seinen Ermessensspielraum
iiberschritten hat (E. 5).

Décision de I’ office fédéral du registre du commerce du 9 juillet 1993 (commu-
niquée par Me Kamen Troller, avocat 2 Genéve et Lucerne)
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1. Les enterprises individuelles, les sociétés commerciales et les sociétés coopérati-
ves ne peuvent pas utiliser de désignation nationale dans leur raison sociale. Des
exceptions sont admissinles si elles sont justifiées par des circonstances particu-
lieres. L’ autorisation d’employer une désignation nationale doit &étre demandée a
I’office fédéral du registre du commerce; celui-ci ne pourra 1’accorder qu’apres
avoir consulté I’autorité, 1’office ou I’organisme du commerce, de 1’industrie ou
de I’artisanat qui, d’apres les circonstances, sera compétent. Aucune inscription
ne peut &tre opérée avant que 1’autorisation n’ait été accordée (art. 45 ORC).

2. Par désignation nationale, il faut entendre non seulement le nom d’un Etat écrit
en toutes lettres (Confédération Suisse), mais aussi toute allusion  un Etat. Doi-
vent notamment étre considérés comme telle des mots qui ne sont que partielle-
ment un nom d’Etat, pour autant qu’ils fassent conclure a un nom d’Etat (p. ex.
«tal» ... et autres semblables) (ATF 911 215, c. 2b). Sont assimilables a des dé-
signations nationales également «Riitli» ou «Tell» (ATF 66 1 280; voir égale-
ment I’énumeration donnée par Eckert, Bewilligungspflichtige und verbotene
Firmenbestandteile, Theése Zurich 1992, p. 59 ss).

3. «Exception» ne signifie pas que 1’emploi de désignations nationales, territoria-
les ou régionales doit rester le plus rare possible. L’autorisation doit étre accor-
dée lorsque le reqérant a un intérét digne de protection, notamment lorsque la
désignation sert a individualiser I’entreprise par un élément qui la distingue ob-
jectivement des autres. L' office du registre du commerce ne doit cependant pas
faire une exception simplement du fait que la désignation requise n’est ni trom-
peuse ni publicitaire (ATF 102 Ib 18 ¢. 2a, ATF 104 Ib 265 c. 2a). Il ne suffit pas
non plus a une société de déployer une activité économique sur telle région pour
justifier I’emploi dans sa raison sociale, de la désignation territoriale qui s’y
réfere (ATF 104 Ib 267 c. 4, ATF 100 Ib 244 c. 5a).

Il y a en revanche un intdrét digne d’étre protégé et justifiant I’emploi de la dé-
signation nationale lorsque 1’entreprise déploie une activité officielle ou offi-
cieuse sur I’ensemble de la Suisse ol lorsqu’elle s’est acquise une position éco-
nomique qui en fait le représentant d’intéréts au niveau suisse, tout comme lors-
que la désignation, de par la lettre et le sens — p. es. le mot «Suisse» placé entre
parenthéses ou la tournure «Vente suisse» ~ veut uniquement relever que 1I’entre-
prise déploie sur le marché suisse les activités de la maison-mere (voir ATF 921
305 c. 1). Il peut également y avoir un intérét digne détre protégé si par le moy-
en de la désignation territoriale ou régionale I’entreprise veut se distinguer d’au-
tres sociétés ou coopératives qui lui sont étroitement liées économiquement (voir
ATF 98 Ib 299 c. 1; pour les cas pratiques, voir en outre Eckert, Pratique de I’of-
fice fédéral du registre du commerce 1991 en matiére de raisons de commmerce,
dans: Annuaire du registre du commerce 1992, Zurich 1992, p. 62 s.).

4. Les conditions pour une autoristion ne sont pas réunies en 1’espéce. L’appellati-
on «Swiss» n’est justifiée par aucune circonstance spéciale au sens de ’art. 45
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ORC. La seule circonstance que la société existe déja en Suisse depuis un certain
nombre d’années ne saurait justifier la mention nationale dans la raison sociale.

5. [...] L’office fédéral du registre du commerce évalue selon des critéres objectifs
ainsi que selon le droit et I'équité si les circonstances spéciales justifient 1’em-
ploi d’une désignation nationale, territoriale ou régionale. Dans le cadre d’un
recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre ap-
préciation a celle de I’office, mais examine uniquement si la décision attaquée
viole le droit fédéral ou pas, autrement dit, si I’office s’est inspiré de critéres ob-
jectifs décisifs ou s’il a outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation
(ATF 102 1b 18 c. 2b).

Art. 956 Abs. 2 OR, § 65 Abs. 1 ZH-ZPO — « DIGIPRESS»

— Am vorsorglichen Verbot der Verwendung einer Firma besteht kein Rechts-
schutzinteresse mehr, wenn sie bereits freiwillig gedndert wurde (E. 111).

— In nicht eindeutigen Verletzungsfillen kann das vorsorgliche Verbot einer
schon ldanger im Gebrauch stehenden Firma von irreversibler Wirkung und
damit unverhdltnismdssig sein E. V).

— Wer seine Firma bdsgliubig erst abdndert, nachdem ein Massnahmeverfah-
ren eingeleitet worden ist, wird dennoch kosten- und entschddigungspflich-
tig (E. 1V).

— Le requérant ne posséde plus d’intérét juridique digne de protection a ob-
tenir ’interdiction provisionnelle d’utiliser une raison de commerce, si le ti-
tulaire de cette derniére I’a modifiée de son propre chef (c. III).

— Lorsque la violation du droit du requérant n’est pas manifeste, l'interdiction
provisionnelle d’utiliser une raison de commerce existant depuis longtemps
peut déployer des effets irréversibles et étre par conséquent dispropor-
tionnée (c. IV).

— La citée de mauvaise foi, qui modifie sa raison de commerce seulement
apres 'ouverture de la procédure sur mesures provisionnelles, doit étre con-
damnée aux dépens (c. IV).

Verfiigung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichts
Ziirich vom 30. August 1994 i.S. Digipress GmbH c. DP Digipress AG Uster (neu:
Digidruck AG).

III. Die Beklagte hat belegt, dass sie ihre Firma gedndert hat. Damit rechtfertigt
sich die Annahme, sie werde inskiinftig den Begriff «Digipress» im Rahmen ihrer
Geschiftstdtigkeit nicht mehr verwenden. Durch dieses Vorgehen ist das Rechts-
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schutzinteresse am Massnahmebegehren entfallen, weshalb auf dieses nicht einge-
treten werden kann.

IV. Die Kosten- und Entschiadigungsfolgen sind nach Ermessen des Gerichts zu
regeln (§ 65 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte wusste spitestens seit Ende April 1994,
dass die Kldgerin mit der Wahl ihrer Firma nicht einverstanden war und rechtliche
Schritte erwagte (act. 3/4). Allein von daher schon ist es verfehlt, von Gutgldubig-
keit zu sprechen. Die Beklagte beruft sich ferner darauf, vorsorgliche Massnahmen
wiren wegen ihres irreversiblen Charakters gar nicht erlassen worden. Ihr ist inso-
fern zuzustimmen, als bei Firmenrechtsklagen besondere Vorsicht mit dem Erlass
vorsorglicher Massnahmen geboten ist, weil die belastete Partei dann zwangsldu-
fig fiir einen ldngeren Zeitraum ihre Firma 4ndern muss und es bei einem fiir sie
giinstigen Entscheid im Hauptprozess fraglich wire, ob es dann fiir sie sinnvoll er-
schiene, wieder die alte Firma anzunehmen. Daraus aber ein Dogma abzuleiten,
die Anordnung eines vorsorglichen Verbotes kidme generell nicht in Frage, geht zu
weit. Damit wiirde eine Einladung fiir Verletzer geschaffen und den legitimen In-
teressen des Inhabers der élteren Firma kein Rechtsschutz gewihrt. Entscheiden-
des Kriterium muss die Verhéltnisméassigkeit sein, d.h. bei krassen Féllen und jun-
gen Verletzerfirmen steht der Anordnung nichts im Wege. Ist aber die Verlet-
zungsfrage nicht eindeutig zu beantworten und war die beklagte Partei schon
wihrend ldngerer Zeit tétig, sodass die Vermutung erlaubt ist, sie habe sich einen
gewissen Ruf geschaffen, dann kann ein vorldufiges Verbot unzumutbar sein, wes-
halb ein entsprechendes Begehren abzuweisen wire. Vorliegend ist die Beklagte
seit kaum einem halben Jahr eingetragen, der Hauptbestandteil ihrer Firma ist zu-
dem identisch mit demjenigen der kldgerischen, im weiteren besteht Branchennihe
und sind die Parteien auch geografisch mehr oder weniger benachbart
(Ziirich/Uster). Das Begehren wire auf Grund dessen mit hoher Wahrscheinlich-
keit geschiitzt worden. Demzufolge ist es vollig klar, dass die Beklagte kosten-
pflichtig wird. Sie hat zudem der (nicht anwaltlich vertretenen) Kldgerin eine Um-
triebsentschiddigung zu bezahlen.

Art. 42 al. 2,950al. 1,951 al. 2 et 956 al. 2 CO; 3 lettre d et 9al. 2 LCD —
«SANITHERM ».

— Il existe un risque de confusion entre la raison individuelle «Sanitherm G.
Jaureguibéhére» et la raison sociale «Saniterm S.A.» (c. 4 et 5).

— L’admission de ’action en cessation de trouble implique que le demandeur
ne possede pas un intérét digne de protection a agir en constatation du
trouble (c. 7).

— Lorsque l'existence d’un dommage concret ne se manifeste pas d'une ma-
niére suffisamment convaincante, le juge n’a pas a chercher a déterminer
équitablement le montant d’un éventuel dommage (c. 8).
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— Zwischen der Einzelfirma «Sanitherm G. Jaureguibéhére» und der Gesell-
schaftsfirma «Saniterm S.A.» besteht eine Verwechslungsgefahr (Erw.4 und
5).

— Tritt das Gericht auf eine Klage auf Beseitigung der Storung ein, verliert der
Kliger das rechtliche Interesse fiir eine Klage auf Feststellung der Storung
(Erw.7).

— Solange der Richter nicht geniigend iiberzeugt ist, dass iiberhaupt ein kon-
kreter Schaden eingetreten ist, besteht auch keine Veranlassung, einen even-
tuellen Schaden nach Ermessen abzuschdtzen (Erw.§8).

Arrét de la cour de justice de Geneve du 15 septembre 1994 dans la cause Gil-
bert Jaureguibéhére c. Saniterm S.A.

A. L’entreprise individuelle «Sanitherm G. Jaureguibéhére», ayant son siege a
Veyrier, chemin Sur-Rang 4, a été inscrite au registre du commerce de Geneve le 9
Juin 1982 avec pour objet: «installations sanitaires et thermiques». Cette entrepri-
se est connue des autorités, clients et fournisseurs sous le seul nom de
«Sanitherm», qu’elle utilise dans sa publicité et dans ses papiers d’affaires. Elle est
active dans tout le canton de Genéve.

B. Le 6 mai 1993, un proche d’Ahmed Tafer, lequel exploitait en raison indivi-
duelle 2 Geneve, depuis 1981, une entreprise d’ installations sanitaires, a acquis le
manteau d’actions de Petroglobe SA, ayant son sieége & Zoug.

Petroglobe SA a été inscrite au registre du commerce de Geneve le 6 mai 1993
sous la nouvelle raison sociale «Saniterm SA», aprés modification de son but soci-
al, ainsi libellé depuis lors: «effectuer toutes installations sanitaires, de chauffage
et de ferblanterie ainsi que tous travaux connexes». Saniterm SA a son siege 25,
rue Daubin a Geneéve.

Ahmed Tafer, qui dispose d’une procuration de Saniterm SA, intervient pour le
compte de celle-ci sur différents chantiers du canton de Genéve.

La raison individuelle «A.Tafer» a été radiée le 16 novembre 1993.

C. Gilbert Jaureguibéhere, qui souhaitait également transformer son entreprise
individuelle en société anonyme sous la raison sociale de Sanitherm SA, a adressé
une demande d’inscription a I’office fédéral du registre du commerce qui I’a rejet-
ée le 4 juin 1993, motif pris de I’ inscription préalable de «Saniterm SA».

Par courrier recommandé du 19 juillet 1993, Jaureguibéhére a mis Saniterm SA
en demeure de modifier sa raison sociale dans un délai de 30 jours, invoquant la
commission d’un acte de concurrence déloyale ainsi que le risque de confusion ré-
sultant de la quasi-identité des raisons de commerce, et du fait que chacune des so-
ciétés opere dans le méme secteur économique.
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Gilbert Jaureguibéhere a d’ailleurs regu des factures des entreprises genevoises
Benico et Faldy, destinées en réalité a Saniterm SA; en revanche, il ne soutient pas
que des clients eussent été victimes de la méme erreur.

D. Par courrier du 3 aofit 1993 signé par le notaire X , Saniterm SA a répondu
que la seule raison sociale qui méritait une protection était celle qui était inscrite en
toutes lettres au registre du commerce, soit «Sanitherm G. Jaureguibéhere»,
qu’une confusion entre «Saniterm SA» et «Sanitherm G. Jaureguibéhére» demeu-
rait impossible, et qu’en conséquence elle s’opposait a la modification de sa pro-
pre raison sociale.

Le notaire tirait sa certitude du fait que 1’office fédéral du registre du commer-
ce, interrogé€ sur I’existence d’inscriptions pouvant comporter des éléments de si-
militude avec «Saniterm SA», ne lui avait indiqué, par courrier du 17 mars 1993,
qu’une société «Saniterm Installationen AG» avec siége a Interlaken (Berne), sans
mentionner la raison individuelle du demandeur.

E. Par demande déposée le 14 mars 1994, Gilbert Jaureguibéhére expose qu’il a
un droit exclusif et prioritaire sur la raison sociale «Sanitherm», que la raison so-
ciale «Saniterm SA» est une source de confusion entre son entreprise et celle de la
société défenderesse, et qu’ainsi cette derniére contrevient aux articles 956 alinéa
2 CO et 3 lettre d) LCD.

Gilbert Jaureguibéheére conclut en conséquence a ce que la cour:

- constate I’illicéité de I’utilisation de la raison sociale «Saniterm» par la dé-
fenderesse;

- déclare nulle ladite raison sociale et en ordonne la radiation du Registre du
commerce aux frais de Saniterm SA,;

- ordonne a la défenderesse de cesser de faire usage du nom de «Saniterm» en
tant que raison sociale dans ses papiers d’affaires et sa publicité, et cela sous
quelque forme que ce soit;

- ordonne la publication du jugement rendu dans trois journaux genevois, au
choix du demandeur et aux frais de la défenderesse;

- dise qu’a défaut d’obtempérer aux injonctions de la cour, les organes de la
défenderesse seront passibles des peines prévues par I’article 292 du Code
Pénal suisse;

- condamne la défenderesse & payer au demandeur, a titre de dommages et in-
téréts, la somme de fr. 80°000.- ainsi que les dépens de 1’instance.
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F. Saniterm SA conclut quant a elle au déboutement du demandeur avec suite de
dépens et offre de preuve.

La défenderesse nie qu’il puisse y avoir une confusion dans 1’esprit du public
entre I’activité que «Sanitherm G. Jaureguibéhére» déploie sous cette appellation a
Veyrier, et celle qu’exerce Saniterm SA depuis son siege en ville de Geneve, c’est
a dire dans une autre localité.

Elle conteste au demeurant que le demandeur subisse un quelconque dommage
en raison de la coexistence des deux raisons de commerce inscrites, dommage qu’il
ne justifie d’ailleurs pas.

DROIT

3. Aux termes de P’article 950 alinea 1 CO, la société anonyme peut, sous réser-
ve des dispositions générales sur les raisons de commerce, former librement sa rai-
son sociale. Lorsque la raison de la société anonyme ne contient pas de nom, elle
doit se distinguer nettement de toute autre raison, sociale ou individuelle, déja in-
scrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO).

Le demandeur, qui bénéficie de I’antériorité, fait valoir que la raison sociale de
la défenderesse ne se distingue pas nettement de la sienne, de sorte qu’il subit un
préjudice du fait de son usage indu par celle-ci.

Il convient donc de déterminer, en premier lieu, si la raison sociale de la défen-
deresse (Saniterm SA), se distingue suffisamment de «Sanitherm G. Jaureguibéhe-
re».

4. a) Comme la société anonyme peut former librement sa raison sociale, le Tri-
bunal fédéral se montre rigoureux quant 2 son caractere distinctif, et d’autant plus
si les titulaires des raisons en présence ont leur sieége au meme endroit, sont con-
currents ou s’adressent pour un autre motif aux mémes milieux, ou encore s’ils ont
choisi des désignations qui relevent de la fantaisie. La distinction doit étre nette
(ATF 97 11 234 = JdT 19721 627).

Dans une jurisprudence constante, il a notamment posé les principes suivants:

Les dispositions 1égales sur les raisons de commerce tendent non pas a régle-
menter la concurrence, mais a garantir des confusions, d’une part le titulaire de la
raison plus ancienne, vu les droits attachés & sa personne et I’ensemble de ses in-
téréts commerciaux, d’autre part le public lui-méme. De ce principe découlent
deux conséquences principales. Premiérement, il peut y avoir danger de confusion
au sens de la loi alors méme que les titulaires des deux raisons de commerce nont
pas leur sie¢ge dans le méme lieu et, par la nature de leurs affaires, n’entrent pas en
concurrence (ATF 100 II 224 = JdT 1975 1 539; ATF 97 Il 235 = JdT 1972 1 627;
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ATF 93 11 140 = JdT 1967 1 629; ATF 92 11 98 rés. in JAT 1966 1 618); a contrario,
on sera d’autant plus sévere que, par leur similitude, le siege et les affaires des so-
ciétés rendent les méprises plus probables. Secondement, le public que la loi veut
garantir du risque de confusion comprend, outre la clientéle des deux entreprises,
non seulement les personnes privées qui ont affaire avec elles, ainsi que les per-
sonnes en quéte d’emplois, mais encore les autorités et les services publics, par ex-
emple les PTT (ATF 110 IT 309; 106 IT 353).

Savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment ’une de 1’au-
tre dépend, au premier chef, de I'impression d’ensemble produite par chacune d’el-
les dans la mémoire. La comparaison doit étre faite surtout en fonction des élé-
ments particulierement frappants, & I’ouie ou par leur sens, des raisons litigieuses;
en effet, ces éléments sont souvent utilisés seuls en affaires, dans la conversation
notamment (ATF 114 II 433 cons.2¢c; 98 II 67 = JAT 19721 633; ATF 97 I1 234 =
JAT 1972 1627; ATF 92 I1 98 = JdT 1966 1 618 et les références). Enfin, il ne suf-
fit pas que I’on distingue les raisons lorsqu’on les lit ou les entend nommer 1’une a
la suite de I’autre; il faut, bien plus, que le souvenir permette de les différencier a
leur premiere évocation (ATF 95 I1 456 = JdT 19701 632 = ST 1971 p.49).

Pour juger si une raison de commerce est de nature a créer un risque de confu-
sion ou de tromperie dans [’esprit du public, il faut considérer I’impression pro-
duite sur des personnes usant d’une attention moyenne (ATF 91 1212 =JdT 1965
1630) ou sur un lecteur moyen (ATF 113 I1280; 113 IT 179; 111 IT 86; 110 I 398;
100 Ib 361 = JAT 1976 1 529).

L article 951 alinéa 2 CO s’applique méme lorsque la raison inscrite en premier
lieu est composée d’éléments appartenant au domaine public (ATF 88 II 293 = JdT
1963 1 45). Dans ce cas, I’élément commun pourra notamment étre complété, dans
la raison la plus récente, par un élément accessoire frappant, doué d’une certaine
force distinctive (ATF 95 II 568 = JdT 19701 634; 94 11 128; 82 II 152 et 340; 63
11 25/26; 59 11 159; 54 11 128). En d’autres termes, ’utilisation ultérieure du méme
nom commun comme raison sociale est admissible pour autant que, grace a une ad-
jonction, la nouvelle raison sociale se distingue suffisamment de la précédente. Le
premier utilisateur peut prendre comme raison sociale un nom commun sans sans
aucune adjonction, et seul I’utilisateur ultérieur doit veiller a éviter tout risque de
confusion (ATF 101 Ib 361; 100 IT 224). S’agissant de la force distinctive d’élé-
ments qui relevent de la fantaisie, la jurisprudence est exigeante car, dans ce do-
maine, la liberté de choix est particulierement grande (ATF 97 I1 234; 95 11 456, 92
IT 95 et les références).

5. La présente espece doit étre jugée au vu des principes rappelés ci-dessus.
a) Ce qu’il faut relever d’emblée est le caractere fantaisiste du mot «Sanitherm»

issu de la réunion partielle des deux racines génériques «sani-» (pour «sanitaire»)
et «-therm» pour «thermique». Ce qui frappe d’emblée a premiere lecture, ce sont
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les mé&mes phonémes utilisés dans les deux raisons de commerce, a la seule dif-
férence de la consonne muette «h» qui disparait dans la raison sociale de la défen-
deresse. Le demandeur est fondé a se prévaloir de 1’antériorité d’un élément fan-
taisiste de sa raison individuelle accolée a son patronyme, cette dénomination de
fantaisie ayant pris racine dans la mémoire des milieux concernés par une identifi-
cation, pendant dix ans, de I’entreprise du demandeur sous le seul nom de «Sa-
nitherm» (cf. ATF «Adax» cité ci-dessus). Cette dénomination de fantaisie posse-
de a I’évidence une force de distinction trés nette.

b) Or le caractere suffisamment distinctif d’une raison sociale ultérieure n’exi-
ste pas avec «Saniterm SA», qui n’individualise pas la défenderesse de maniére
suffisante. Le risque de confusion entre Sanitherm, G. Jaureguibéhere» et «Sani-
term SA» est d’autant plus grand que le si¢ge des raisons de commerce concernées
est situé dans le méme canton, que les entreprises qu’elles désignent sont actives
dans la méme branche économique, et qu’elles s’adressent au méme cercle de
clientele dans les milieux de la construction et de I’entretien de batiments. On doit,
dans un tel cas, faire montre de rigueur en faveur du premier utilisateur, car les tiers
retiennent plus aisément I’élément fantaisiste d’une raison de commerce individu-
elle vu sa longueur dans son appellation intégrale, et que la liberté du choix d’une
raison de fantaisie n’est limitée, dans e cadre de la loi, que par I'imagination des
utilisateurs subséquents.

c) Gilbert Jaureguibéhere, se fondant sur ’article 956 alinéa 2 CO, a démontré
par piéces que la raison de commerce de la société défenderesse préte a confusion
et, partant, induit le public en erreur. La cour admettra donc 1’action en cessation
de trouble (art. 956 al. 2 CO), interdira a la défenderesse de faire usage de la raison
sociale «Saniterm» et lui ordonnera de la faire radier au registre du commerce de
Geneve sous la menace des peines de droit (ATF 92 II 268).

6. Etant donné I'utilisation d’un terme de fantaisie dans les raisons de commerce
des deux parties et du risque objectif de confusion qui nait de I’utilisation de sa raison
sociale par la défenderesse pour les motifs exposés ci-dessus, 1’acte de Saniterm SA
constitue également un acte de concurrence déloyale au sens de Iarticle 3 lettre d)
LCD (ATF 10011 395 =JdT 19751536; 10011224 =JdT 19751539; 9511 572 = SJ
1970 p. 460; ST 1980 p. 500 et 504; 1973 p.250 a propos de I’ancien art.1 al.2d LCD).

Aux termes des articles 956 alinéa 2 CO et 9 alinéa 1 lettre b LCD, I’action tend
2 la cessation du trouble, soit & I’interdiction d’utiliser une dénomination déter-
minée prétant le flanc a la confusion (His, Commentaire bernois, ad art.956 n.33),
elle-méme source de préjudice (ATF 80 II 138 cons.3a = JdT 19551 38).

Il sera donc fait défense a la société défenderesse d’utiliser & I’avenir la raison
sociale «Sanitherm»; cette interdiction étant absolue, il n’y a pas lieu d’en préciser
I’étendue qui comprend évidemment 1’usage de la raison prohibée dans ses papiers
d’affaires et sa publicité.



261

7. L’action en constatation de trouble ne peut &tre accueillie que si le demandeur
a un intérét digne de protection a son admission. Cet intérét n’existe pas en I’espe-
ce, puisque 1’action en cessation de trouble est admise (ATF 104 II 133 avec les
références), laquelle présuppose I’existence des droits de Gilbert Jaureguibéhere;
celui-ci en requiert donc la constatation 2 titre superfétatoire (ATF 96 II 131 cons.2
et les références).

8. a) L article 956 alinéa 2 CO dispose encore que celui qui subit un préjudice
du fait de I’'usage indu d’une raison de commerce (...) peut, s’il y a faute, réclamer
des dommages-intéréts.

Or Gilbert Jaureguibéhere n’a pas offert de prouver que les organes de Saniterm
SA ont délibérément cherché a provoquer une confusion entre leur entreprise et la
sienne, ni qu’ils ont péché par négligence en choisissant de faire inscrire la raison
sociale incriminée, ce que les pieces de la procédure ne démontrent pas non plus.

Il est établi, au contraire, que les organes de Saniterm SA ont procédé & une en-
quéte préalable aupres de I’office fédéral du registre du commerce et que celui-ci
n’a pas signalé la raison individuelle du demandeur comme étant une source pos-
sible de confusion. L’existence d’une faute de la défenderesse qui est I'une des
conditions essentielles d’application de !’article 41 CO, fait ainsi défaut en ’espe-
ce (ATF 95 11 568 = JAT 19701 636 cons. B; His, op.cit, n.40 et 45).

b) Au vu de ce qui préceéde, la cour se dispensera de poursuivre son analyse plus
avant, sauf a relever que le demandeur n’a pas offert de prouver, de maniére préci-
se et pertinente (art. 126 al.2 LPC; SJ 1976 p.100 cons.2; 1974 p.120), qu’il avait
subi un dommage en raison de I’inscription litigieuse (Bertossa/Gaillard/Guyet,
Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 194 n° 2; ATF 105 11
87 =JdT 19801 19 cons.3), et qu’il a omis de requérir d’entrée de cause les mesu-
res provisionnelles (art.14 LCD; 320 al.1 LPC) qui étaient de nature, si elles avai-
ent été accordées, a prévenir ce dommage hypothétique.

Enfin, ni le «cours ordinaire des choses» ni «I’expérience générale» n’auraient
permis d’admettre, dans ce cas, I’existence d’un «certain dommage» impossible &
prouver, qui imposat une réparation selon le libre arbitre du juge par application
des articles 42 alinéa 2 CO et 194 al.2 LPC (ATF 90 IT 61; 72 I1 392 cons.8 = JdT
1947 1273): I’existence d’un dommage concret ne se manifestait pas d’une manieé-
re suffisamment convaincante (Martin-Achard, La loi fédérale contre la concur-
rence déloyale, Lausanne 1988, n° 9, p.93).

Gilbert Jaureguibéhere sera donc débouté de toutes ses conclusions pécuniaires.
9. Latteinte subie par I’entreprise du demandeur ne revét pas une gravité suffi-

sante pour justifier la publication du présent arrét dans trois journaux genevois aux
frais de la société défenderesse, comme Gilbert Jaureguibéhere le sollicite (art.9
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al.2 LCD; ATF 93 II 270 cons. 8). Une telle mesure, dans ce contexte, s’apparen-
terait plus & une prime publicitaire qu’a une mesure réparatrice d’un éventuel dom-
mage. Elle ne sera pas ordonnée.

10. La défenderesse, qui succombe sur une partie de ses conclusions sera con-
damnée a la moitié des dépens du demandeur (art.178 LPC).

Art. 29 Abs. 2 ZGB — «SWICA / SWISSCARE I1]»

— Im richterlichen Beizug der (unbewiesenen) Erfahrungstatsache, wie Spani-
er und Italiener ein bestimmtes Wort aussprechen, liegt keine Verletzung des
Anspruchs auf rechtliches Gehor (E. 2d).

— Ein vorsorgliches Verbot gegen einen einzelnen Storer erfordert nicht, dass
gegen alle Storer vorgegangen wird (Theorie der Liickenlosigkeit; E. 3a/aa).

— Im Willkiirbeschwerdeverfahren gegen einen Massnahmeentscheid sind spd-
ter ergangene, parallele Massnahmeentscheide aus anderen Kantonen un-
beachtlich (E. 3a/aa).

— Le droit d’étre entendu n’est pas violé par le fait que le juge considére com-
me connue la fagon dont les Espagnols et les Italiens prononcent un certain
mot, sans que la preuve en ait été apportée (c. 2 d).

— Le prononcé d’une interdiction provisionnelle contre le cité n’implique pas
que le requérant ait agi contre tous ceux qui violent ses droits (théorie de
I’étanchéité ; c. 3 c/aa).

— Dans une procédure de recours de droit public pour arbitraire dirigée con-
tre une ordonnance provisionnelle, le tribunal fédéral n’a pas a tenir comp-
te d’ordonnances paralléles rendues ultérieurement dans d’autres cantons
(c. 3 c/aa).

Urteil des Bundesgerichts vom 16. Mai 1995 i. S. Konkordia Schweizerische
Kranken- und Unfallversicherung c. Einfache Gesellschaft SWICA

A.- Die Kranken- und Unfallkassen OSKA, SBKK, ZOKU sowie die Panora-
ma-Gesundheitskasse schlossen sich im Herbst 1992 unter dem Namen «SWICA»
zu einer einfachen Gesellschaft zusammen, um gemeinsam als Anbieterinnen von
Krankenkassenleistungen in Erscheinung zu treten. Sie stellten am 9. September
1993 beim Bundesamt fiir geistiges Eigentum ein Gesuch um Eintragung des
Kennzeichens «SWICA» als Dienstleistungsmarke.
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Am 27. Oktober 1993 griindete die Konkordia Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung (nachfolgend Konkordia) zusammen mit der Krankenkasse
Helvetia und der KFW Winterthur den Verein «Swisscare», der am 29. Oktober
1993 im Handelsregister des Kantons Ziirich eingetragen wurde.

B.- Am 28. Oktober 1993 reichte die einfache Gesellschaft SWICA bei der Ju-
stizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern ein Gesuch um Erlass von
vorsorglichen Massnahmen ein, wonach der Konkordia und dieser in Verbindung
mit den anderen Vereinsmitgliedern sowie allfélligen Dritten unter Androhung von
Straffolgen die Verwendung des Begriffes «Swisscare» als Kennzeichen jeglicher
Art fiir angebotene Waren- oder Dienstleistungen oder in anderer Form im ge-
schiftlichen Verkehr zu verbieten sei. Mit Entscheid vom 18. Januar 1994 bewil-
ligte die Justizkommission das Massnahmebegehren und bestéitigte damit das mit
superprovisorischer Verfiigung vom 29. Oktober 1993 ausgesprochene Verbot.

C.- Die Konkordia erhebt gegen den Entscheid vom 18. Januar 1994 staats-
rechtliche Beschwerde wegen Verletzung der aus Art. 4 BV fliessenden Verfas-
sungsrechte. Sie beantragt, den angefochtenen Entscheid wegen Verstosses gegen
das Willkiirverbot und gegen den rechtlichen Gehérsanspruch aufzuheben, und er-
sucht um Gewaihrung der aufschiebenden Wirkung.

Mit Verfiigung vom 22. Mirz 1994 hat der Prisident der I. Zivilabteilung des
Bundesgerichts das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.

D.- Sowohl die Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern als
auch die Beschwerdegegnerinnen schliessen in ihrer Vernehmlassung auf Abwei-
sung der staatsrechtlichen Beschwerde.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

1.- Das Bundesgericht priift von Amtes wegen und frei, ob die staatsrechtliche
Beschwerde zuldssig ist (BGE 120 1a 165 E. 1 S. 166 mit Hinweisen). Wegen Ver-
letzung von Art. 4° BV ist die staatsrechtliche Beschwerde erst gegen letztinstanz-
liche Endentscheide zuldssig, gegen letztinstanzliche Zwischenentscheide nur,
wenn sie fiir den Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Fol-
ge haben (Art. 87 OG). Der Nachteil gemiss Art. 87 OG erfordert keine materiell-
rechtliche Beeintrachtigung, es geniigt ein formeller Rechtsnachteil, welcher darin
bestehen kann, dass eine spitere Anfechtung des Massnahmeentscheids zufolge
dessen Wegfalls mit dem Hauptentscheid nicht mehr mdglich ist. Letztinstanzliche
Massnahmeentscheide sind daher beschwerdefidhig (BGE 116 Ia 446 E. 2 S. 447
f.). Gegen einen Massnahmeentscheid der Justizkommission des Obergerichts des
Kantons Luzern steht kein kantonaler Rechtsmittelweg offen (siehe Max. XII Nr.
373). Beim angefochtenen Entscheid der Justizkommission vom 18. Januar 1994
handelt es sich somit um ein Urteil im Sinne von Art. 87 OG. Auf die staatsrecht-
liche Beschwerde ist daher einzutreten.
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2.- Die Beschwerdefiihrerin erachtet ihren Anspruch auf rechtliches Gehor als
verletzt. Sie bringt vor, die Justizkommission habe sich in den Ausfithrungen zum
phonetischen Klang von «Swisscare» eng an die Rekursschrift der Beschwerde-
gegnerinnen in deren Prozess gegen die Krankenkasse Helvetia vor dem Oberge-
richt des Kantons Ziirich angelehnt. Diese Rechtsschrift sei der Justizkommission
mit Eingabe vom 21. Dezember 1993 vorgelegt, ihr jedoch nie zur Stellungnahme
unterbreitet worden.

a) Der Anspruch auf rechtliches Gehor ist formeller Natur. Seine Verletzung
fithrt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur
Aufhebung des angefochtenen Entscheids (BGE 119 Ia 136 E. 2b S. 138 mit wei-
teren Hinweisen). Diese Riige ist daher vorab zu priifen.

b) Der Umfang des Anspruchs auf rechtliches Gehor bestimmt sich zunéchst
nach den kantonalen Verfahrensvorschriften, deren Auslegung und Anwendung
das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkiir priift. Wo sich dieser
kantonale Rechtsschutz als ungeniigend erweist, greifen die unmittelbar aus Art. 4
BV folgenden Verfahrensregeln zur Sicherung des rechtlichen Gehors Platz, die
den Biirgern in allen Streitigkeiten ein bestimmtes Mindestmass an Verteidigungs-
rechten gewéhrleisten; ob diese verletzt sind, entscheidet das Bundesgericht mit
freier Kognition (BGE 1191a 136 E. 2¢ S. 138, 118 Ia 17 E. Ib S. 18 mit Hinwei-
sen). Die Beschwerdefiihrerin macht keine Verletzung von kantonalen Prozessbe-
stimmungen geltend, so dass einzig und frei zu priifen ist, ob unmittelbar aus Art.
4 BV folgende Regeln missachtet wurden.

¢) Der Anspruch auf rechtliches Gehor dient einerseits der Sachaufkldrung, an-
dererseits stellt er ein personlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass ei-
nes Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung des einzelnen eingreift. Dazu
gehort insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines Entscheids
zur Sache zu dussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu
nehmen, mit erheblichen Beweisantridgen gehort zu werden und an der Beweisab-
nahme entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu dus-
sern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 119 Ia 136 E.
2d S. 139,260 E. 6a S. 261, 119 V 165 E. 4a S. 168 f., 118 Ia 17 E. 1c S. 19 mit
Hinweisen) . Fiir den Zivilprozess wird aus dem Rechtsgleichheitssatz des Art. 4
BV das Prinzip der Waffengleichheit im Prozess sowie das Recht auf Ausserung zu
Vorbringen des Gegners abgeleitet (vgl. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl., 1990, Rz 50 und Rz 547 ) .

d) Die Justizkommission hat bei der Priifung der Verwechselbarkeit der von
den Streitparteien gewéhliten Namen «SWICA» und «Swisscare» in akustischer
Hinsicht die Aussprache durch «Auslinder stidlicher Staaten» als Erfahrungstat-
sache herangezogen. Auf allgemein bekannte Tatsachen aber darf sich das Gericht
stiitzen, ohne dass dariiber Beweis gefiihrt werden miisste (BGE 117 IT 321 E. 2
S. 323 mit Literaturhinweisen). Kann der Richter sie wie Rechtssétze seinem Ur-
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teil zugrunde legen, ist in dieser Hinsicht dem Grundsatz nach kein Gehéorsan-
spruch gegeben (BGE 1151294 E. 1b S. 96, 108 1a 293 E. 4c S. 294 {.). Die Ju-
stizkommission durfte daher ohne vorherige Anhorung der Beschwerdefiihrerin
auf ihre eigenen Kenntnisse «siidlicher» Sprachen - darunter fallen iiblicherweise
Italienisch und Spanisch - abstellen. Dass dieses Vorgehen als solches fiir die Be-
schwerdefiihrerin vollig unerwartet gewesen wire und ihr aus diesem Grund die
Mbglichkeit zur Stellungnahme hétte geboten werden miissen (BGE 115 1a 94 E.
1b S. 97), bringt sie nicht vor. Die Frage aber, ob die Justizkommission damit ei-
ne unhaltbare These vertreten hat, ist unter dem Gesichtspunkt der Willkiir zu
priifen.

3.- a) Willkiir liegt nach stindiger Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn
eine andere Losung als die vom kantonalen Richter getroffene ebenfalls als ver-
tretbar erscheint oder gar vorzuziehen wére. Das Bundesgericht hebt den ange-
fochtenen Entscheid wegen materieller Rechtsverweigerung nur auf, wenn er of-
fensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsdchlichen Situation im klaren Widerspruch
steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in
stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlauft (BGE 119 Ia 113 E.
3a S. 117 und 118 Ta 497 E. 2a S. 499, jeweils mit Hinweisen). In der staatsrecht-
lichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV sind neue tatsdchliche und
rechtliche Vorbringen grundsitzlich unzulédssig. Das bedeutet, dass das Bundesge-
richt bei der Uberpriifung einer als willkiirlich ausgegebenen Rechtsanwendung
vom Sachverhalt auszugehen hat, wie er dem angefochtenen Entscheid zugrunde
gelegt worden ist, es sei denn, der Beschwerdefiihrer weise nach, dass die kanto-
nale Instanz verfassungswidrig unrichtige oder unvollstindige tatséichliche Fest-
stellungen getroffen hat (BGE 118 Ia 20 E. 5a S. 26 mit Hinweisen).

b) Das vorliegende Beschwerdeverfahren richtet sich gegen eine vorsorgliche
Massnahme nach Art. 14 UWG. Deren Anordnung kann beim Richter verlangen,
wer glaubhaft macht, dass er durch unlauteres Wettbewerbsverhalten in seinen
Rechten widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung befiirchten muss
und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
droht (Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28c Abs. 1 und 2 ZGB). Im Massnahmeverfahren
wird kein strikter Beweis gefordert (David, Schweizerisches Immaterialgiiter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, S. 189). Es geniigt, wenn in bezug auf die entschei-
dungserheblichen Tatsachen eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht (Pedrazzini,
Unlauterer Wettbewerb, UWG, S. 216). Der Richter darf sich mit einer vorldufigen
rechtlichen Wiirdigung begniigen, da er sonst der Entscheidung im Hauptprozess
vorgreifen wiirde (BGE 108 I1 69 E. 2a S. 72). Der Gesuchsteller, der - wie vorlie-
gend - eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG geltend macht, hat glaubhaft darzu-
legen, dass die Gegenseite Massnahmen trifft, die geeignet sind, eine Verwechs-
lungsgefahr herbeizufiihren. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich aus der Sicht
des Publikums, des unbefangenen Durchschnittslesers (BGE 117 II 199 E. 2a S.
201; Streuli-Youssef, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht, Bd.
V/1, 8. 137). Dem Sachrichter steht bei der Wiirdigung der Beweise ein weiter Er-
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messensspielraum zu, in den das Bundesgericht nur mit Zuriickhaltung eingreift
(sieche BGE 120 1a 31 E. 4b S. 40, 118 Ia 28 E. 1b S. 30, je mit Hinweisen).

c¢) Die Justizkommission hat gestiitzt auf Art. 3 lit. d und Art. 14 UWG i.V.m.
Art. 28¢c ZGB der Beschwerdefiihrerin am 18. Januar 1994 vorsorglich verboten,
den Namen «Swisscare» zu gebrauchen. Zur Begriindung hat sie ausgefiihrt, die
Namen «SWICA» und «Swisscare» liessen sich zwar anhand ihrer Logos deutlich
voneinander unterscheiden, im gewdhnlichen Schriftbild sei ihnen jedoch eine ge-
wisse Ahnlichkeit nicht abzusprechen. Beim Publikum konne daher der Eindruck
entstehen, die beiden Firmen seien miteinander verbunden, bzw. der Name «SWI-
CA» sei eine Abkiirzung fiir «Swisscare». Dass Verwechslungen vorgekommen
seien, werde durch verschiedene Unterlagen glaubhaft belegt. Im Wortklang seien
die beiden Namen nur durch die korrekte englische Aussprache von «Swisscare»
zu unterscheiden. In der phonetischen Aussprache, derer sich ein erheblicher, der
englischen Sprache nicht méchtiger Teil des schweizerischen Publikums bedient,
werde der Name «Swisscare» zu «SWIS-CAR». Erfahrungsgemaéss wiirden vor al-
lem Auslédnder siidlicher Staaten das «R» undeutlich aussprechen, so dass der
Wortunterschied gering sei. Dadurch entstehe der unzutreffende Eindruck, die bei-
den Firmen seien miteinander rechtlich und wirtschaftlich verbunden. Zudem sei
das Betdtigungsfeld der im wirtschaftlichen Wettbewerb zueinander stehenden
Parteien identisch. Die Beschwerdefiihrerin beabsichtige, den Namen «Swisscare»
so schnell wie moglich wiederum auf dem Markt zu verwenden. Die Verwechs-
lungsgefahr sei damit glaubhaft dargetan. Ebenso sei die Voraussetzung des nicht
leicht wiedergutzumachenden Nachteils erfiillt.

aa) Die Beschwerdefiihrerin riigt, der Massnahmeentscheid vom 18. Januar
1994 verstosse gegen den allgemeinen Grundsatz der Verhiltnismassigkeit. Mit
dem angefochtenen Entscheid werde kein generelles Verwendungsverbot des Na-
mens «Swisscare» erreicht, da der Verein «Swisscare» weiterhin unter dieser Be-
zeichnung auftreten und seine Mitglieder frei nennen kénne, wihrenddem es die-
sen verboten sei, auf ihre Vereinszugehorigkeit hinzuweisen. Der Dachverband
konne sogar im selben Wirtschaftsraum wie sie ungehindert titig sein.

Aufgrund der Vorbringen in der Rechtsschrift scheint die Beschwerdefiihrerin
ein von jenem des Dachverbandes unabhiingiges Interesse zu haben, unter dem Na-
men «Swisscare» ihre verschiedenen Leistungen auf dem Markt anzubieten.

Demnach ist es nicht willkiirlich, den Erlass von vorsorglichen Massnahmen
gegen die einzelnen Vereinsmitglieder nachzusuchen und auszusprechen. Weder
der schweizerischen Rechtsprechung noch der Literatur ist zu entnehmen, dass
bei mehrfacher Stérung eine vorsorgliche Massnahme gegen einzelne Storer nur
zu erreichen ist, wenn gleichzeitig gegen sdmtliche Storer vorgegangen wird.
Gegenteils wurde die in Deutschland - allerdings nur fiir den Bereich der Preis-
bindung (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., 1993, N 718 ff.
und 810 f. zu § 1 DUWG) - entwickelte Theorie der Liickenlosigkeit fiir das
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schweizerische Recht ausdriicklich abgelehnt (BGE 1141191 E. 4b S. 102). Die
Beschwerdegegnerinnen sind aber liickenlos vorgegangen; sie haben sowohl ge-
gen den Dachverband wie gegen seine vier Mitglieder vorsorglich auf Unterlas-
sung der Verwendung des Namens «Swisscare» geklagt. Die Beschwerdegegne-
rinnen haben also alle in ihrer Macht stehenden Vorkehren zur Erwirkung eines
umfassenden Verbots getroffen. Dass zum Zeitpunkt des Erlasses des angefoch-
tenen Massnahmeentscheids analoge Verfahren im Kanton Ziirich noch héngig
waren, darf ihnen nicht schaden. Als nachtréigliche Ereignisse bzw. Tatsachen
diirfen seither erfolgte abschldgige Entscheide im Verfahren der staatsrechtli-
chen Beschwerde nicht berticksichtigt werden (BGE 102 Ia 76 E. 2f und 243 E.
2; Kilin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl., 1994, S.
370), was die Beschwerdefiihrerin mit ihren diesbeziiglichen Vorbringen ver-
kennt.

bb) Ferner macht die Beschwerdefiihrerin eine Verletzung des Willkiirverbots
mit der Begriindung geltend, die Justizkommission habe auf vo6llig untergeordnete
Aspekte abgestellt und damit die Verwechslungsgefahr zwischen «Swisscare» und
«SWICA» zu Unrecht bejaht. Bei all ihren Ausfiihrungen tibersieht die Beschwer-
defiihrerin, dass der angefochtene Massnahmeentscheid vom 18. Januar 1994 le-
diglich unter dem Gesichtspunkt der Verfassungsmaéssigkeit zu priifen ist.

Ein Verstoss gegen das Willkiirverbot liegt nicht bereits dann vor, wenn die vom
Sachrichter gezogenen Schliisse mit der Darstellung der beschwerdefiihrenden
Partei nicht iibereinstimmen oder die Rechtsmittelinstanz bei freier Priifung nicht
zu liberzeugen verméchten, sondern bloss, wenn sie sich als offensichtlich unhalt-
bar erweisen (BGE 116 1a 85 E. 2b S. 88, siehe auch BGE 1201a 31 E. 2d S. 37 £.).
Dies trifft fiir den angefochtenen Entscheid nicht zu. Die Justizkommission hat die
Verwechslungsgefahr unter mehreren Aspekten als glaubhaft erachtet: Einerseits
konne «SWICA» als Abkiirzung von «Swisscare» aufgefasst werden und dadurch
der Eindruck der Verbundenheit der beiden Unternehmen entstehen, andererseits
seien tatsdchlich Verwechslungen vorgekommen, und weiters sei der Wortklang
der Firmen in der Aussprache jener Personen, deren Sprache dem Lateinischen na-
hesteht &hnlich, ja kaum zu unterscheiden. Selbst wenn sich bei freier Priifung
nicht jede Begriindung als stichhaltig erwiese, ist es mindestens nicht willkiirlich,
aufgrund vorgekommener Verwechslungen zu schliessen, die Verletzungsgefahr
gemiss Art. 3 lit. d UWG sei glaubhaft dargetan. Die aufgetretenen Verwechslun-
gen sind zwar nicht Bedingung, konnen aber auf die fehlende Unterscheidbarkeit
hinweisen (BGE 118 II 322 E. 3 S. 326).
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1l. Markenrecht / Marques

Art. 3 Abs. 2 lit. b und c und 76 MSchG, 5 aMSchG, 2 ZGB — «GAP»

— Anwendbares Recht? (E. 1)

— Ununterbrochener Erstgebrauch der Marke « GAP» (E. 2)

— Verwechselbarkeit der Marken der Kldgerin mit der Marke der Beklagten
(E. 3)

— Keine Verwirkung des Rechts wegen verspdteter Rechtsaustibung (E. 4)

— Droit applicable? (c. ])

— Usage ininterrompu de la marque GAP (c. 2)

— Existenc d’un risque de confusion (c. 3)

— La demanderesse n’est pas déchue de son droit en raison d’un exercice tar-
dif (c. 4)

Urteil des Bundesgerichts, 1. Zivilabteilung, vom 13. Mai 1994 i.S Big Star Tex-
tilien AG ca. GAP Mode Avantgarde AG, mitgeteilt durch RA Dr. M. Kurer.

Sachverhalt:

Die Klédgerin, GAP Mode Avantgarde AG, deren Firma am 8. Juli 1980 im Han-
delsregister eingetragen wurde, betreibt in Ziirich eine Boutique. Am 5. Dezember
1990 liess sie die Wortmarke «GAP» fiir Kleidung im Markenregister hinterlegen.
Die Big Star Textilien AG ist Inhaberin der am 24. Juni 1983 bzw. am 25. April
1984 eingetragenen Wort-/Bildmarken «G.A.P» und «G.a.p Star» fiir Textilien und
Schuhe sowie der am 23. Februar 1990 eingetragenen Wortmarke «GAPSTAR».

Am 6. April 1992 leitete die Kligerin beim Obergericht des Kantons Basel-
Landschaft Klage gegen Big Star ein. Sie machte die Gebrauchsprioritit an der
Marke «GAP» geltend. Mit Urteil vom 2. November 1993 hiess das Gericht die
Klage gut. Die Beklagte fiihrt gegen dieses Urteil Berufung.

Erwdgungen:

1.- Am 1. April 1993 ist das neue Markenschutzgesetz vom 28. August 1992
(MSchG) in Kraft getreten (Art. 79 Abs. 2 MSchG) und hat das Gesetz vom 26.
September 1890 (aMSchG) ersetzt. Das angefochtene Urteil datiert vom 2. No-
vember 1993. Das Obergericht hat deshalb mit Recht die Frage des anwendbaren
Rechts aufgeworfen.
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Unter den Parteien streitig ist einerseits, ob die Klédgerin ein prioritires Mar-
kenrecht an der Bezeichnung «GAP» beanspruchen kann. Anderseits sind sich
die Parteien dariiber uneinig, ob die Marken der Beklagten mit Marken der Kla-
gerin verwechselbar sind. Hingegen gehen sowohl die Klégerin als auch die Be-
klagte iibereinstimmend und zutreffend davon aus, dass die erste Frage nach al-
tem und die zweite nach neuem Recht zu beurteilen ist (Art. 76 Abs. 1 und Abs.
2 lit. a MSchG). Das Obergericht hat demgegeniiber nicht nur die Frage der Pri-
oritit, sondern - ohne nihere Begriindung - auch diejenige der Verwechselbarkeit
der beklagtischen Marken mit kldgerischen Schutzzeichen gestiitzt auf das alte
Gesetz gepriift. Hinsichtlich der Verwechselbarkeit von Marken deckt sich je-
doch - wie noch zu zeigen sein wird (E. 3a hienach) - die neue Regelung (Art. 3
Abs. 1 lit. ¢ MSchG) mit dem fritheren Recht (Art. 6 aMSchG). Insoweit bleibt
daher fiir den Verfahrensausgang ohne Bedeutung, ob altes oder neues Recht an-
gewendet wird.

2.- Nach dem neuen Markenschutzgesetz gilt der Grundsatz der Hinterlegungs-
prioritédt; das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst zur Eintra-
gung im Register hinterlegt hat (Art. 6 MSchG). Das alte Recht, das fiir die Prio-
ritdtsfrage auf den vorliegenden Fall noch anwendbar ist (E. 1 hievor), gewdhrt
zwar den Markenschutz ebenfalls nur eingetragenen Zeichen (Art. 4 aMSchG). Fiir
die Prioritit ist jedoch der erste Gebrauch ausschlaggebend. Die Eintragung be-
wirkt nach Art. 5 aMSchG nur die widerlegbare Vermutung, dass der erste Hinter-
leger auch der wahre Berechtigte sei. Zur Widerlegung geniigt der Nachweis der
fritheren markenmassigen Beniitzung. Diese Beniitzung muss aber bis in die Ge-
genwart angedauert haben. Wird sie unterbrochen, so richtet sich das Prioritits-
recht nach dem Beginn der Wiederbeniitzung. Als Unterbrechung ist dabei - in
analoger Anwendung von Art. 9 Abs. 1 aMSchG - die Unterlassung der Zeichen-
fiihrung wihrend mindestens drei Jahren anzusehen (H. David, Komm. aMSchG,
2. Aufl. 1960, N 12 zu Art. 5).

Das Obergericht ist zum Ergebnis gelangt, dass es der Klidgerin gelungen ist,
den ununterbrochenen Erstgebrauch der Marke «GAP» zu beweisen. In tatsdchli-
cher Hinsicht stellt die Vorinstanz in diesem Zusammenhang aufgrund eingehen-
der Wiirdigung der erhobenen Beweise fest, dass die Kl4dgerin das Wort «GAP» in
den Zusammensetzungen «GAP Avantgarde» oder «GAP Manuela Jaquet» bzw.
«GAP Salvatore Schito» seit 1980 verwendet, ohne dass diese Zeichenverwen-
dung seither einen dreijahrigen Unterbruch erlitten hétte. An diese Feststellung ist
das Bundesgericht gebunden (Art. 63 Abs. 2 OG). Sie wird denn von der Beklag-
ten auch nicht bestritten. Dagegen wirft die Beklagte dem Obergericht vor, es sei
zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Verwendung der Bezeichnungen GAP
Avantgarde Ziirich», «GAP Avantgarde», «GAP Manuela Jaquet» und «GAP Sal-
vatore Schito» einen markenmaissigen Gebrauch des Zeichens «GAP» darstelle;
der Umstand, dass die Kldgerin den Ausdruck «GAP» nie allein, sondern immer
nur in den genannten Kombinationen verwendet habe, hitte nach Ansicht der Be-
klagten zum gegenteiligen Schluss fithren miissen.
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a) Was als markenmaéssiger Gebrauch eines Zeichens zu betrachten ist, kann das
Bundesgericht als Rechtsfrage im Berufungsverfahren priifen (Art. 43 Abs. 1 und
2 OG). Nach der Rechtsprechung wird ein Zeichen auch dann markenmaéssig ge-
braucht, wenn es bei seiner Anbringung auf Waren oder Warenverpackungen mit
weiteren, markenrechtlich nicht geschiitzten Ausschmiickungen oder Beiwdértern
versehen wird. Solche Zutaten sind, solange sie nicht durch Verdnderung der Mar-
ke selbst deren Kennzeichnungskraft beeintrdchtigen, unter dem Gesichtspunkt
des Markengebrauchs zwar tiberfliissig, aber auch unschédlich (BGE 99 II 104 E.
7,S.119; 81 I1 284 E. 2a, S. 288 {.). Diese Praxis trigt dem Grundgedanken von
Art. 9 Abs. 3 aMSchG und von Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Verbandsiibereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe, SR 0.232.04) Rechnung, wonach
unwesentliche Abweichungen des tatsichlich verwendeten vom eingetragenen
Zeichen dessen Schutz als Marke nicht hindern sollen (dazu H. David, a.a.0., N 12
zu Art. 9; vgl. zum Ganzen auch L. David, Supplement zum Komm. MSchG, S.
63).

b) Das Obergericht hilt im angefochtenen Urteil fest, bei den Wortern «Avant-
garde» und «Ziirich» handle es sich lediglich um beschreibende Zusétze. Charak-
teristischer Bestandteil der Bezeichnung «GAP Avantgarde Ziirich» sei einzig
«GAP». In den Bezeichnungen «GAP Manuela Jaquet» und «GAP Salvatore Schi-
to» sei der Bestandteil «<GAP» von den Namen «Manuela Jaquet» und «Salvatore
Schito» durch Stellung, Schriftgrosse und Farbe abgesetzt. Die Darstellung bewir-
ke den Eindruck zweier selbstiandiger Teile, die aber kombiniert miteinander ver-
wendet wiirden. Daraus schliesst die Vorinstanz unter Hinweis auf die erwéhnte
bundesgerichtliche Rechtsprechung (E. a hievor), mit der Verwendung von «GAP
Avantgarde Ziirich», «GAP Manuela Jaquet» und GAP Salvatore Schito» habe die
Klagerin das Zeichen «GAP» markenmissig gebraucht.

Diesen Erwidgungen ist, soweit sie rechtlicher Natur sind, in jeder Hinsicht bei-
zustimmen; soweit sie tatsichliche Feststellungen enthalten, sind sie fiir das Bun-
desgericht ohnehin verbindlich (Art. 63 Abs. 2 OG).

3.- Zu priifen ist weiter, ob die Marken der Beklagten mit solchen der Kligerin
verwechselbar sind. In diesem Punkt beanstandet die Beklagte das angefochtene
Urteil namentlich in zwei Richtungen: Ihrer Ansicht nach hat das Obergericht er-
stens einen zu strengen Massstab fiir die Unterscheidbarkeit von Marken angelegt
und zweitens zu Unrecht beim Vergleich auf die eingetragenen und nicht auf die
tatsdchlich gebrauchten Marken abgestelit.

a) Die Beklagte behauptet, die Verwechslungsgefahr sei nach dem - vorliegend
anwendbaren (E. 1 hievor) - neuen Markenschutzgesetz weniger streng zu beurtei-
len als nach altem Recht. Anhaltspunkte fiir diese These lassen sich indessen we-
der dem Gesetzeswortlaut noch den Materialien entnehmen. Die Botschaft zum
neuen Markenschutzgesetz fiihrt gegenteils aus, dass Art. 3 Abs. b und c einen
markenrechtlichen Grundsatz fixiere, der, wenn auch in anderer Formulierung,
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schon im bisherigen Gesetz enthalten war (BB 1991 I 21). Ob zwei Marken auf-
grund ihrer Ahnlichkeit verwechselbar sind, ist daher in der Anwendung des neu-
en Rechts nach denselben Kriterien wie bisher zu beurteilen. Die Grundsitze, wel-
che die Rechtsprechung zu Art. 6 aMSchG entwickelt hat, bleiben weiterhin mas-
sgebend.

b) Fehl geht auch die Riige der Beklagten, die Vorinstanz habe die Vergleichs-
basis falsch gewdhlt, indem sie dem Markenvergleich die eingetragenen, statt die
tatséchlich gebrauchten Zeichen zugrunde gelegt habe. Rechtsschutz geniesst eine
Marke so, wie sie eingetragen ist, nicht in der Form, in der ihr Inhaber sie verwen-
det (BGE 99 1I 104 E. 7, S. 119). Im Markenrechtsprozess steht daher einzig die
eingetragene Klagmarke der beklagtischen Verletzungsform gegeniiber (BGE 88 II
378 E. 3g, S. 382 mit Hinweisen). Wendet sich die Klagpartei - wie im vorliegen-
den Fall - gegen eingetragene beklagtische Marken als solche und nicht bloss ge-
gen deren Verwendung in bestimmter Form, so kann im weiteren auch auf Seiten
der beklagten Partei keine Rolle spielen, unter welchen Umsténden und mit wel-
chen Ausschmiickungen und Zutaten die Marken tatséchlich gebraucht werden
(vgl. BGE 96 I1 236 E. 4, S. 242 mit Hinweisen). Das Obergericht hat demnach zu
Recht die eingetragene - und priorititsiltere - Marke «GAP» der Klédgerin mit den
eingetragenen beklagtischen Marken «G.a.p», «G.a.p Star» und «GAPSTAR» ver-
glichen.

c) Dass die Marken «G.a.p», «G.a.p Star» und «GAPSTAR» mit der Marke
«GAP» verwechselbar sind, kann keinem Zweifel unterliegen. Der Einwand der
Beklagten, die Marke «GAPSTAR» sei eine Neukreation, die nicht einfach in Be-
standteile zerlegt und so der Marke der Klédgerin gegeniibergestellt werden diirfe,
vermag nicht zu liberzeugen. Dass das englische Wort «star» mit der Bedeutung
«Stern» hiufig als werbeméssiger Markenzusatz verwendet wird, kann zweifellos
zum Erfahrungswissen des durchschnittlichen schweizerischen Markenadressaten
gerechnet werden (vgl. BGE 96 IT400 E. 2, S. 404). Dieser ist deshalb geneigt, das
Zeichen «GAPSTAR» gedanklich in die Bestandteile «GAP» und «STAR» zu zer-
legen (vgl. BGE 92 I 257 E. II/1, S. 261). Der charakteristische Markenbestand-
teil «<GAP» aber ist mit der Marke der Kl4gerin identisch.

4.- Die Beklagte macht schliesslich noch geltend, die Kldgerin habe die Ver-
wendung der beklagtischen Marken jahrelang geduldet und damit ihr Klagerecht
verwirkt. Auch mit diesem Argument vermag sie indessen nicht durchzudringen.

a) Richtig ist zwar, dass verspitete Rechtsausiibung zur Verwirkung des Rechts
fithren kann; Lehre und Rechtsprechung leiten diese Rechtsfolge aus Art. 2 ZGB
ab (BGE 10911 338 E. 2a, S. 340; 97 11 153 E. |, S. 154, je mit Hinweisen; Merz,
N 511 ff. zu Art. 2 ZGB; David, der Rechtsschutz im Immaterialgiiterrecht, STWR
172, S. 74 ff.). Eine Verwirkung ist jedoch nach stindiger Rechtsprechung nicht
leichthin anzunehmen (BGE 117 II 575 E. 4a, S. 577; 114 I1 106 E. 4, S. 111 mit
Hinweisen). Sie tritt nicht bereits mit blossem Zeitablauf ein; Voraussetzung ist
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vielmehr, dass weitere Umstidnde hinzukommen, welche die verzogerte Ausiibung
des Klagerechts als missbrauchlich erscheinen lassen (BGE 97 II 153 E. 1, S. 154
mit Hinweisen). Solche Umstidnde liegen bei Loschungs- und Unterlassungsan-
spriichen aus Markenrecht dann vor, wenn der Berechtigte die Verletzung seiner
Rechte wihrend ldngerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwi-
schen am Konkurrenzzeichen einen eigenen wertvollen wirtschaftlichen Besitz-
stand aufgebaut hat (BGE 109 II 338 E. 2a, S. 340 mit Hinweisen; vgl. auch 117 II
575E.4a,S.577und E. 6, S. 584 f.).

b) Im vorliegenden Fall ist indessen weder den tatséchlichen Feststellungen im
angefochtenen Urteil noch der Berufungsschrift zu entnehmen, dass die Marken
«G.a.p», «G.a.p Star» und «<GAPSTAR» fiir die Beklagte einen wertvollen Besitz-
stand bedeuten. Die Beklagte legt nicht dar, dass sich diese Marken zufolge des un-
gestorten langeren Gebrauchs beim Publikum als Zeichen ihres Unternehmens
durchgesetzt und ihr dadurch eine derart wertvolle Stellung im Wettbewerb ver-
schafft haben, dass die Nachteile, mit denen deren Preisgabe fiir sie verbunden wi-
re, es rechtfertigen wiirden, der Kldgerin den Nachteil zuzumuten, dass sie sich ge-
geniiber der Beklagten nicht mehr auf ihr prioritétsélteres Markenrecht berufen
diirfte (vgl. BGE 117 I 575 E. 6a, S. 584). Unter diesen Umstinden ist davon aus-
zugehen, dass die Voraussetzungen der Verwirkung nicht gegeben sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil
des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 2. November 1993 wird be-
Stitigt.

2.- Die Gerichtsgebiihr von Fr. 2°000.— wird der Beklagten auferlegt.

3.- Die Beklagte hat die Klagerin fiir das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.
3°000.— zu entschéidigen.

Art. 15al. 1 et 52 LPM, 63 al. 2 OJF — «LYNX-GUCCI»

— La recherche du sens d’un mot de la liste des produits eVou des services
reléve de ’application du droit et peut en conséquence étre contrdlée libre-
ment par le tribunal fédéral statuant sur recours en réforme (c. 1 c).

— La protection des marques de haute renommée & toutes les catégories de
produits et / ou de services est accordée sans égard au droit applicable
(LMF, LPM ou LCD) (c. 2 ¢).
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— L’action en constatation de la nullité d’une marque est recevable seulement
si le demandeur posséde un intérét juridique a une telle constatation, no-
tamment parce que la marque visée entrave ou risque d’entraver ’activité
commerciale du demandeur; cette action est dés lors irrecevable si d’autres
motifs s’opposent de toute facon & 'usage de la marque litigieuse par le de-
mandeur (c. 3).

— Die Auslegung eines Begriffes aus der Liste der Waren- und Dienstlei-
stungsklassen stellt eine Rechtsfrage dar und kann vom Bundesgericht im
Berufungsverfahren frei iiberpriift werden (Erw. I c ).

— Der Schutz der beriihmten Marken umfasst alle Waren- und Dienstlei-
stungsklassen unabhdingig davon, welches Recht zur Anwendung gelangt
(altes oder neues MSchG, UWG) (Erw. 2 c).

— Auf eine Nichtigkeitsklage wird nur eingetreten, wenn der Kldger ein recht-
liches Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit einer Marke hat, insbe-
sondere wenn die fragliche Marke den Kldger in seiner wirtschaftlichen
Entfaltung einschrankt oder einzuschréinken droht. Auf die Nichtigkeitskla-
ge wird nicht eingetreten, wenn dem Kliger der Gebrauch seiner Marke
selbst bei Nichtigerkldrung der beklagtischen Marke aus anderen Griinden
verwehrt bliebe (Erw. 3).

Arrét du tribunal fédéral (1&re cour civile) du 21 décembre 1994 dans la cause
Guccio Gucci S.p.A. c. Paolo Gucci.

Faits:

A.- Guccio Gucci S.p.A., a Florence, est une société anonyme qui a été créée en
1982 pour succéder 2 la société Guccio Gucci S.a.r.l., elle-méme fondée en 1939
par Guccio Gucci, et qui fabrique et distribue des objets de luxe, en particulier des
articles de cuir et des accessoires de mode. Elle est titulaire de plusieurs marques
au bénéfice d’un enregistrement international valable en Suisse, notamment de la
marque verbale «Gucci», utilisée seule ou dans diverses combinaisons. Trois de
ces marques (JR 379 222, IR 457 952 et IR 457 953) ont été enregistrées pour des
produits de la classe internationale 12 (véhicules; appareils de locomotion par ter-
re, par air ou par eau), plus précisément pour des «enjoliveurs pour voitures auto-
mobiles».

Paolo Gucci, un petit-fils du fondateur de 1’entreprise, a exercé diverses ac-
tivités au sein de celle-ci avant de la quitter en 1978 pour travailler comme desi-
gner indépendant.

B.- En 1979, Guccio Gucci S.p.A. a collaboré au lancement, sur le marché des
Etats-Unis d’Amérique, d’un véhicule automobile «Cadillac Séville designed by
Gucci», équip€ d’enjoliveurs de roues et de carrosserie portant la marque «Gucci»,
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dont I’habitacle était recouvert de tissus et de sangles marqués de la méme manie-
re, et avec lequel étaient proposés des bagages «Gucci» assortis a ses couleurs. Un
exemplaire de ce véhicule a été importé en Suisse, oil il était encore immatriculé en
1988.

Au début du mois de mars 1990, une voiture dérivée du modéle «Jaguar XJS»,
du type «Eventer-Lynx», a été exposé au Salon de I’Automobile, & Geneve. Le
stand ol elle avait été placée était signalé par I’enseigne «LYNX-GUCCI» en gros
caracteres de couleur. La carrosserie et I’habitacle du véhicule en question, ainsi
que de nombreux accessoires, portaient 1I’inscription «Disegno di Paolo Gucci»
séparée par de représentations graphiques d’un félin, lynx ou jaguar. Le prospectus
publicitaire distribué a cette occasion faisait état de I’expérience acquise par Paolo
Gucci au sein de la firme Gucci et insistait sur la combinaison heureuse qui avait
été trouvée entre «Lynx» et «Gucci».

Statuant les 9 mars et 24 avril 1990, sur une requéte de mesures provisionnelles
présentée par Guccio Guccei S.p.A., la Cour de justice du canton de Genéve a or-
donné la saisie des articles munis de la marque «Gucci», avec ou sans les adjonc-
tions «Paolo», «disegno di» ou «PG», et elle a interdit d’exposer, d’offrir ou de
mettre en circulation lesdits articles.

C.- Le 28 mai 1990, Guccio Gucci S.p.A. a introduit, devant la Cour de justice,
une action en validation des mesures provisionnelles, dirigée contre Lynx Cars Ltd
et Paolo Gucci. Ce dernier a conclu au rejet de la demande et, reconventionnelle-
ment, a la constatation de la nullité de I’enregistrement en classe 12 des marques
IR 379 222, IR 457 952 et IR 457 953, ainsi qu’a I’allocation d’une indemnité & ti-
tre de dommages-intéréts et de réparation du tort moral. Pour sa part, Lynx Cars
Ltd s’en est rapportée a justice quant a la validation des mesures provisionnelles,
mais elle a conclu au rejet de 1a demande de publication du jugement formulée par
Guccio Gucci S.p.A.

Par arrét du 11 février 1994, la Cour de justice a interdit & Lynx Cars Ltd et & Pa-
olo Gucci, sous la menace de sanctions pénales, d’utiliser la dénomination «Guc-
ci» - seul ou en liaison avec «Paolo», «disegno di» ou «PG» - pour des voitures,
des enjoliveurs, des bagages et différents accessoires mentionnés dans le dispositif
de cet arrét, et elle a ordonné I’enlévement et la destruction de tous les élément dé-
coratifs ainsi désignés pouvant se trouver sur des véhicules commercialisés par la
société précitée ainsi que de 1’en semble des accessoires portant la marque «Guc-
ci», avec ou sans les adjonctions susmentionnées. Elle a, en outre, rejet la deman-
de reconventionnelle de Paolo Gucci de méme que la conclusion de la demander-
esse visant & la publication dudit arrét. En bref, 1a cour cantonale, aprés avoir écar-
té le moyen pris du défaut d’usage de la marque litigieuse en Suisse par son
titulaire, a constaté que les défendeurs avaient viol€ le droit des marques et com-
mis des actes de concurrence déloyale.
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D.- Paolo Gucci interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. 11 conclut
a I’annulation de I’arrét cantonal, en tant qu’il a traité aux véhicules et a leurs él€é-
ments décoratifs, et requiert, par ailleurs, que soit déclaré sans validité 1’enregist-
rement en classe 12 des trois marques sus indiquées.

La demanderesse conclut a I’irrecevabilité du recours et en propose, subsidiai-
rement, le rejet.

droit

1.- a) Le défendeur reproche & la Cour de justice d’avoir étendu & tous les €lé-
ments décoratifs du véhicule la protection du droit des marques que la demander-
esse n’avait réclamée, selon lui, que pour les chapeaux de roues en utilisant le mot
«enjoliveurs». Il [ui fait encore grief d’avoir estimé que la demanderesse avait ju-
stifié d’un usage suffisant de ses marques et d’avoir admis 1’existence d’actes de
concurrence déloyale qui lui seraient imputables.

b) La demanderesse soutient, quant a elle, qu’étant titulaire de marques de hau-
te renommeée, elle peut en interdire 1’usage a des tiers pour tous les produits, si bi-
en que les griefs du défendeur, dirigés contre 1’argumentation de la cour cantona-
le, ne sauraient rien changer au dispositif de I’arrét attaqué et apparaissent, deés
lors, irrecevables. Il en irait de méme des moyens dirigés contre la motivation al-
ternative de cet arrét, fondée sur le droit de la concurrence déloyale. A titre subsi-
diaire, la demanderesse fait valoir que les termes «enjoliveurs pour voitures auto-
mobiles» se rapportent a tous ornements ou garnitures enjolivant une voiture auto-
mobile, qu’elle a utilisé réguliérement en Suisse les marques litigieuses et qu’elle
a été victime d’actes de concurrence déloyale.

c¢) Le présent recours apparait recevable, du moins en ce qui concerne ses con-
clusions principales. En effet, 1’acte de recours indique, de maniére suffisante (art.
55 al. 1 let. ¢ OJ), pour quelles raisons la cour cantonale aurait violé le droit
fédéral, de I’avis du défendeur, en mettant la demanderesse au bénéfice de la pro-
tection découlant du droit des marques et en qualifiant de déloyal le comporte-
ment imputé au concurrent de celle-ci. A cet égard, et quoi qu’en dise la deman-
deresse, le reproche fait 2 la Cour de justice d’avoir méconnu le sens juridique du
mot «enjoliveur» constitue un grief admissible dans la procédure du recours en ré-
forme. C’est le lieu d’observer que la déclaration de volonté du déposant, sur la
base de laquelle intervient I’enregistrement dune marque, ne s’adresse pas a une
personne déterminée, mais vise & créer un droit défensif de caractére absolu, qui
conférera a son titulaire une position privilégiée a 1’égard de tous les autres sujets
de droit. La reconnaissance de ce droit absolu suppose donc que son objet soit dé-
fini de 1a mé&me maniére pour tous les tiers par une interprétation normative des
notions qui permettent de 1’individualiser. Or, la recherche du sens juridique d’un
mot ou dune expression releéve de I’application du droit et peut, en conséquence,
&tre controlée librement par la juridiction fédérale de réforme. L’ ATF 98 1I 57,
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cité par la demanderesse a 1’appui de I’opinion inverse, n’infirme nullement cette
conclusion.

2.- Le défendeur ne conteste pas que les signes incriminés se situent en soi a
I’intérieur de la sphére de protection dont jouissent les marques de la demanderes-
se. Il nie, en revanche, avoir porté atteinte 2 ces marques et avoir commis des ac-
tes de concurrence déloyale, au motif que cette sphére de protection ne comprenait
pas, selon lui, les produits mentionnés dans les conclusions de son recours en ré-
forme ou, 2 tout le moins, ne les incluait plus au moment déterminant, faute d’un
usage desdites marques en relation avec ces produits.

Lorsqu’il est saisi d’un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique d’ offi-
ce le droit fédéral aux faits qui ont été constatés définitivement par la derniére au-
torité cantonale, sans &tre 1i€ par les motifs indiqués dans la décision attaquée ou
dans les écritures des parties (ATF 117 II 494 consid. 3). Il convient donc d’ex-
aminer la présente affaire sous ’angle des marques de haute renommée, quand bi-
en méme ce probléme n’a été soulevé ni par la Cour de justice ni par le défendeur.

a) La loi ne définit pas la marque de haute renommeée. Celle-ci «se distingue par
une présence trés importante dans le commerce, voire dominante, par un caractére
unique et par la haute estime dont elle jouit» (Message du Conseil fédéral du 21
novembre 1990 relatif a la loi sur la protection des marques, FF 1991 1 1 ss, 26;
voir aussi: MschG-David, n. 3 ad art. 15, pour qui il convient de relativiser le crite-
re de 1’unicité). La marque «Gucci» est assurément «de haute renommée», selon
ces criteres, et a du reste déja été considérée comme telle par la jurisprudence (ATF
116 I 614 consid. 5d/cc).

b) Aux termes de 1’art. 15 al. 1 LPM, le titulaire d’une marque de haute renom-
mée peut interdire a des tiers 1’usage de cette marque pour tous les produits ou ser-
vices pour autant qu’un tel usage menace le caractere distinctif d la marque, ex-
ploite sa réputation ou lui porte atteinte. En accordant ainsi une protection élargie
aux marques de haute renommée, le législateur a voulu empécher que des tiers pro-
fitent de la réputation de ces marques pour des produits ou services totalement dif-
férents (MschG-David, n. 1 ad art. 15). Auparavant, la jurisprudence avait certes
étendu la sphere de protection des marques de haute renommée; elle s’était toute-
fois fondée, pour le faire, non pas sur le droit des marques (ATF 116 IT 463 consid.
2d/bb), mais sur le droit de la personnalité et sur le droit de la concurrence déloya-
le. A 1’avenir, la méme protection pourra étre déduite directement du droit des mar-
ques (MschG-David, n. 8 ad art. 15 et les arréts cités).

¢) Dés lors que la protection des marques de haute renommeée s’étend a toutes
les catégories de produits ou services, sans égard au droit applicable (ancien ou
nouveau, loi sur la protection des marques ou loi contre la concurrence déloyale),
la question du droit transitoire régissant les prétentions litigieuses peut demeurer
indécise en ’espece, la protection réclamée par la demanderesse devant de toute
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maniére lui étre accordée, quel qu’en soit le fondement juridique et indépendam-
ment du point de savoir si I’enregistrement des marques de 1’intéressée dans la
classe 12 a été opéré valablement ou non. Peuvent également rester ouvertes, dans
ces conditions, la question du sens juridique & donner au mot «enjoliveur» et celle
du défaut d’usage des trois marques se rapportant aux produits de ladite classe. En
tout état de cause, la Cour de justice n’a pas violé le droit fédéral en accordant aus-
si pour ces produits-la la protection réclamée par la demanderesse.

3.- Le défendeur ne sollicite I’annulation de 1'arrét attaqué que dans la mesure
oll il a admis la demande principale. Cependant, il reprend, au moyen d’une con-
clusion additionnelle, sa demande reconventionnelle visant a faire constater la
nullité de I’enregistrement en classe 12 des trois marques précitées. En soi, la pro-
tection élargie dont bénéficient les marques de haute renommée ne fait pas obstacle
a I’admission d’une telle conclusion. A d’autres titres, celle-ci apparait néanmoins
irrecevable.

Il ressort des termes utilisés dans 1’acte de recours que la demande reconven-
tionnelle a été formée uniquement dans un but défensif, ¢’est-a-dire pour contre-
carrer la demande principale. Or, comme la protection réclamée par la demander-
esse ne dépendait pas, en 1’occurrence, de la validité de I’enregistrement des mar-
ques litigieuses dans la classe 12, le but défensif assigné & la demande
reconventionnelle était d’emblée inatteignable. Ainsi, quel que pourrait étre le sort
réservé a celle-ci au cas ol le Tribunal fédéral I’examinerait, 1’issue du litige ne
s’en trouverait pas modifiée. Par conséquent, rien ne justifie d’entrer en matiére
sur les conclusions reconventionnelles du défendeur, lesquelles ne concernent que
les motifs et non le dispositif de 1’arrét entrepris (ATF 111 II 398 consid. 2). Au de-
meurant, I’action en constatation de la nullité d’une marque, que peu aussi intenter
le tiers qui entend se prévaloir du non-usage d’une marque déterminée (MschG-
David, n. 10 ad art. 12), n’est recevable que si le demandeur établit qu’il a un in-
térét juridique a une telle constatation (art. 52 LPM). Semblable intérét suppose, en
reégle générale, que 1’existence de la marque incriminée entrave 1’activité commer-
ciale du demandeur ou risque de 1’entraver dans un avenir plus ou moins rappro-
ché. Il fait défaut, en revanche, dans I’hypothese ou d’autres motifs s’opposeraient
de toute fagon a I’usage de la marque litigicuse par le demandeur, méme en cas
d’admission de I’action en constatation (cf. ATF 116 IT 196 consid. 3b; MschG-Da-
vid, n. 9 ad art. 52). Il en va ainsi en I’espece. La conclusion en constatation de
droit, formant 1’objet de la demande reconventionnelle, est donc irrecevable a tous
égards.
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Art. 5, 6 Abs. 1 und 9 aMSchG, 3 lit. d UWG — « BALLY / BALL NATURAL
BASIC CYCLE»

~ Sorgfiltig angestellte aber ergebnislos verlaufene Gebrauchsnachforschun-
gen beweisen den Nichtgebrauch einer Marke (E. I11.1).

— Die Wortelemente «natural», «basic» und «cycle» haben als englische
Sachbegriffe keine eigene Kennzeichnungskraft (E. 111.4).

— Des recherches visant a déterminer si une marque est ou non utilisée per-
mettent d’établir le défaut d’usage lorsqu’elles ont été effectuées scrupuleu-
sement mais n’ont pas donné de résultat (c. 111.1).

— Les éléments verbaux «natural», «basic» et «cycle» sont des termes anglais
génériques et sont dépourvus de force distinctive (c. 111.4).

Sdumnisurteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 11. April 1990 i.S.
Bally Schuhfabriken AG c¢. Compagnia finanziaria Moda International S.p.A.

I.1. Die Klégerin als bekannte und vor allem im Schuhsektor, aber auch im
Bereich Kleidung aktive Firma ist Inhaberin mehrerer, z.T. dlterer, immer wieder
verlangerter Marken BALLY, zu deren Schutz sie die Nichtigerklarung bzw.
Loschung der angefochtenen Marke verlangt. Sie macht geltend, bereits 1984 sei-
en in einem friilheren Verfahren zwischen den gleichen Parteien Marken der Be-
klagten (BALL TOP JEANS; BALL) wegen Verwechslungsgefahr nichtig erklart
und deren Verwendung verboten worden. Trotzdem habe die Beklagte am 16.
April 1985 erneut eine dhnliche Marke - die hier angefochtene IR-Marke 492 357
- hinterlegt und damit - in der Schweiz beschriankt auf die Warenklasse 25 (Be-
kleidungsstiicke) - Markenschutz erlangt. Die eingetragene Marke sei in der
Schweiz jedoch nie gebraucht worden, weswegen sie gestiitzt auf Art. 9 MSchG
zu 16schen sei. Daneben stehe der Kldgerin gegeniiber der Beklagten auch die
Eintragungs- und Gebrauchsprioritit beziiglich der Marke BALLY zu, da sich der
schweizerische Schutzbereich der beklagtischen Marke auf eine Warenkategorie
beschrinke, fiir welche die Klagerin offensichtlich friiher eingetragene und
tatséchlich gebrauchte Marken besitze. Die Existenz von dhnlichen Drittmarken
dndere an dieser Prioritit nichts, da diese Drittmarken entweder in der Schweiz
nicht gebraucht worden oder aber nichtig bzw. nicht verwechslungsféhig seien.
Gemdss Art. 6 MSchG miisse sich eine jiingere Marke durch wesentliche Merk-
male von einer dlteren hinreichend unterscheiden, was vorliegend insbesondere
unter Beriicksichtigung der Warengleichartigkeit, der grafischen Gestaltung und
des Wortlautes der beklagtischen Marke nicht der Fall sei. Ungeachtet der nicht
unterscheidungskriftigen Zusitze bestehe eine nicht zumutbare Verwechslungs-
gefahr, umso mehr, als es sich bei der kldgerischen Marke um eine sogenannt
beriihmte Marke handle, zu welcher jiingere Marken einen erhthten Abstand
wahren miissten.
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2. Die Beklagte macht in ihrer Klageantwort, die trotz der Sdumigkeit zu
beriicksichtigen ist (Art. 207 ZPO), einredeweise die Teilnichtigkeit der kldgeri-
schen Marke CH-212 990 geltend, die, weil fiir die hier ausschliesslich interessie-
rende Warenkategorie eingetragen, angeblich einzig massgebend sei. Denn diese
Marke sei im Zeitpunkt ihrer Eintragung (5. Oktober 1965) mit damals bereits ein-
getragenen und gebrauchten Drittmarken verwechslungstihig gewesen. Dabei
konne sich die Klagerin nicht auf andere, zweifellos dltere eigene Marken (etwa
fiir Schuhe: 3. Mai 1926) berufen, da es an der nétigen Gleichartigkeit der mar-
kenmissig geschiitzten Waren fehle. Die Klage sei schon aus diesem Grunde ab-
zuweisen. Die Beklagte bestreitet iiberdies den Nichtgebrauch der eigenen Marke
und weist diesbeziiglich auf die gesetzliche Vermutung des Gebrauchs eingetra-
gener Marken hin. Sie beantragt schliesslich auch wegen geniigender Unterscheid-
barkeit der angefochtenen Marke bzw. wegen fehlender Verwechslungsgefahr die
Abweisung der Klage.

III 1. Gemdss Art. 9 MSchG kann das Gericht auf Klage einer interessierten Par-
tei die Loschung einer Marke anordnen, wenn der Inhaber der Marke weder
wihrend drei aufeinanderfolgenden Jahren Gebrauch von ihr gemacht hat noch
den Nichtgebrauch hinreichend zu rechtfertigen vermag.

Dain Art. 5 MSchG die gesetzliche Vermutung aufgestellt wird, der Hinterleger
einer Marke gebrauche diese und sei deshalb der wahre Berechtigte, tragt
grundsitzlich die an einer Ldschung interessierte Kldgerin die Beweislast fiir den
Nichtgebrauch der angefochtenen Marke durch die Beklagte, obwohl es letzterer
ein Leichtes gewesen wire, den tatsdchlichen Gebrauch der Marke nachzuweisen
oder zumindest glaubhaft zu machen.

Die Kldgerin hat durch ein Patentanwaltsbiiro sorgfiltige Nachforschungen hin-
sichtlich des Gebrauchs der angefochtenen Marke anstellen lassen, die jedoch er-
gebnislos verlaufen sind. Dies ist als geniigender Beweis fiir die Nichtbenutzung
der Marke der Beklagten in der Schweiz zu erachten (vgl. Troller/Troller, Kurz-
lehrbuch des Immaterialgiiterrechts, 1989, S. 220), umso mehr, als es im vorlie-
genden Verfahren ohnehin nur einer entsprechenden Glaubhaftmachung bedarf. Ist
aber der anhaltende Nichtgebrauch einer Marke erstellt, ist das Rechtsbegehren be-
ziiglich ihrer Loschung gutzuheissen, da die Beklagte keine hinreichenden Recht-
fertigungsgriinde fiir den Nichtgebrauch dargetan hat.

2. Unbestrittenermassen benutzt die Kldgerin die Marke BALLY seit Men-
schengedenken flir Schuhe und elastische Gewebe, Fiir diese Produkte besitzt sie
denn auch entsprechend alte schweizerische und international hinterlegte Marken.
Nach den eingereichten Unterlagen datiert die erste auch fiir eigentliche Beklei-
dungsstiicke erfolgte Markeneintragung vom 26. Mai 1953, verldngert am 27.
April 1973. Nach Aussage des Vertreters der Klidgerin werden unter der Marke
BALLY seit ca. 30 Jahren auch tatsdchlich Kleidungsstiicke vertrieben, so dass die
Klégerin gegeniiber der Beklagten zweifellos sowohl die Eintragungs- als auch die
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Gebrauchsprioritit beanspruchen kann (vgl. Urteil des Berner Handelsgerichts Nr.
6884 vom 31.1.1984, S. 5).

3. Die durch die Beklagte erhobene Einrede der Teilnichtigkeit der kldgerischen
Marke, die mit der Existenz von priorititsilteren, verwechslungsfahigen Drittmar-
ken begriindet wird, ist nicht stichhaltig: Da der die Nichtigkeit Behauptende die
Beweislast tragt (vgl. Troller/ Troller, a.a.0., S. 220), hétte vorliegend die Beklag-
te sowohl die die Prioritdt der Drittmarken begriindenden Tatsachen als auch die
zur Nichtigkeit der kldgerischen Marke flihrende Verwechslungsgefahr zu bewei-
sen. Den entsprechenden Nachweis konnte sie indessen nicht erbringen, vielmehr
beschrénkte sie sich auf das blosse Behaupten diesbeziiglicher Tatsachen. Darii-
berhinaus bezieht sich die Teilnichtigkeitseinrede der Beklagten ausschliesslich
auf die klagerischen Marken 335 182 und 212 990 mit dem massgeblichen Eintra-
gungsdatum 5. Oktober 1965. In der Verhandlung vom 11. April 1990 wurden in-
dessen weitere, dltere und auch fiir Bekleidungsstiicke geltende Markenhinterle-
gungen der Kldgerin ins Recht gelegt, so dass der auf eine Teilnichtigkeit der kla-
gerischen Marke abzielenden Argumentation das Fundament entzogen ist, umso
mehr als auch hier - dieses Mal zugunsten der Klédgerin - die Vermutung von Art. 5
MSchG gilt. Es ist daher davon auszugehen, dass die kldgerische Marke auch ge-
geniiber den von der Beklagten angerufenen Drittmarken die Eintragungs- und Ge-
brauchsprioritit besitzt, so dass sich die Einrede der Teilnichtigkeit der Marke
BALLY als unbegriindet erweist. Unter diesen Umstdnden braucht die von der
Klédgerin in diesem Zusammenhang ins Feld gefiihrte Nichtigkeit und mangelnde
Verwechselbarkeit bzw. der Nichtgebrauch dieser Drittmarken nicht mehr gepriift
zu werden.

4. Nachdem feststeht, dass die kldgerische Marke gegeniiber der beklagtischen
sowohl Gebrauchs- als auch Eintragungsprioritét besitzt, muss sich die angefoch-
tene jiingere Marke der Beklagten gemiss Art. 6 Abs. 1 MSchG durch wesentliche
Merkmale von der dlteren unterscheiden, sofern die sich gegeniiberstehenden Mar-
ken nicht ginzlich abweichende Waren betreffen. Warengleichartigkeit ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts gegeben, wenn die vertriebenen Waren auf-
grund ihrer Beschaffenheit, ihres Verwendungszwecks und ihres Absatzmarktes
vom Abnehmer dem gleichen Hersteller zugeordnet werden kénnen (vgl. BGE 96
11 259, 99 II 118; Troller/Troller, a.a.0., S. 63/64). Die Marke der Beklagten ist in
der Schweiz nur fiir die Waren der Klasse 25, d.h. fiir Bekleidungsstiicke ge-
schiitzt. Da die Kldgerin Inhaberin von eingetragenen Marken u.a. fiir dieselbe Wa-
renkategorie ist und unbestrittenermassen seit langem Schuhe - auch sie fallen in
einem weiteren Sinn unter den Begriff «Bekleidungsstiicke» - und Konfektionsbe-
kleidung mit der Marke BALLY vertreibt, liegt Warengleichartigkeit bzw. -iden-
titdt vor (vgl. SMI 195, S. 65).

Eine Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG setzt keine
konkreten Verwechslungen voraus; vielmehr geniigt bereits eine entsprechende
Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit zweier Marken
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ist deren Gesamteindruck, wie er im Erinnerungsbild eines Durchschnittskonsu-
menten zuriickbleibt, massgebend. Dabei spielen vorab Wortklang und Schriftbild
eine wesentliche Rolle (Troller/Troller, a.a.0., S. 55 ff.) Bei der beklagtischen
Marke handelt es sich um eine zusammengesetzte Wort-Bildmarke, wobei die Be-
zeichnung BALL offensichtlich den - auch grafisch - dominanten Wortteil dar-
stellt, wihrend die englischen Sachbegriffe NATURAL / BASIC / CYCLE bloss
als unterstreichende, keine eigene Kennzeichnungskraft aufweisende Zusétze auf-
gefasst werden. Wie das Bernische Handelsgericht bereits frither feststellte (a.a.O.,
S. 5 mit Hinweisen) , sind die Bezeichnungen BALLY und BALL verwechslungs-
fahig, da das blosse Weglassen des Endbuchstabens Y weder klang- noch bildmés-
sig zu einer ausreichenden Unterscheidbarkeit fiihrt. Auch die grafische Gestal-
tung des Bildteils der beklagtischen Marke hat nur geringen Kennzeichnungscha-
rakter, da er bloss die Funktion eines Hintergrundes hat, auf dem der wesentliche
Teil der Marke - das Wort BALL - noch besser zur Geltung kommt. Abgesehen da-
von wird erfahrungsgemiss im miindlichen und schriftlichen Verkehr in der Regel
nur das Wort und nicht auch das Bild verwendet. Deshalb dominiert der Wortbe-
standteil in der Erinnerung des Kunden und die Wortbildmarke vermag auch eine
reine Wortmarke zu verletzen (vgl. SMI 1989, Heft 2, S. 269; BGE 96 11 247, 111
IT 508). Unter diesen Umsténden liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne von
Art. 6 Abs. 1 MSchG auf der Hand, umso mehr, als BALLY eine bekannte Marke
ist, der nach Lehre und Praxis ein weiterer Schutzbereich zusteht, und beide Par-
teien Massenartikel des tdglichen Gebrauchs vertreiben, so dass beim Konsumen-
ten leicht der Eindruck entstehen konnte, bei den mit der beklagtischen Marke ver-
sehenen Waren handle es sich einfach um eine weitere Produktelinie aus dem Hau-
se Bally.

Die angefochtene IR-Marke 492 357 ist auch aus diesen Griinden fiir das Gebiet
der Schweiz nichtig zu erkldren und im schweizerischen Register der internationa-
len Marken zu l6schen.

5. Da die Parteien in einem wirtschaftlichen Wettbewerbsverhiltnis zueinander
stehen, ist die festgestellte Verwechslungsgefahr gemiss Art. 6 Abs. 1 MSchG
auch als solche nach Art. 3 1lit. d UWG zu missbilligen. Die Kldgerin macht zu
Recht geltend, dass die Eintragung einer Marke als Indiz fiir die Absicht zu werten
sei, sie zu gebrauchen, weshalb die Kldgerin ein rechtlich geschiitztes Interesse am
Erlass eines Verwendungsverbotes besitze. Der Beklagten ist daher gestiitzt auf die
Bestimmungen des UWG unter Androhung der Straffolgen geméss Art. 292 StGB
und 403 ZPO - diese Strafandrohung hat gemiss Leuch, N. 2 zu Art. 403 ZPO, von
Amtes wegen zu erfolgen - die Verwendung der Bezeichnung BALL NATURAL /
BASIC / CYCLE im schweizerischen Geschiftsverkehr zu verbieten.

Eine Uberpriifung der Sachlage unter dem Gesichtswinkel des Personlichkeits-
schutzes (Art. 29 ZGB) eriibrigt sich, da diese Bestimmung der Kldgerin keinen
weitergehenden Schutz béte als das UWG (David, Kommentar zum UWG, N. 18).
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Art. 24 lettresaetc, 25al. 1 et 28 al. 4 LMF; 72 ch. 2 al. 1 et 2 CP; 343 al.
3 et 352 al. 2 CPP GE - «MONTRES GUCCI IV»

— La prescription de I’action pénale cesse de courir dés que le prononcé de la
décision cantonale a été revétu de I’autorité de chose jugée.

— La prescription est suspendue entre le moment o la juridiction de cassati-
on a été saisie et celui ou elle rend son jugement; elle recommence a cour-
ir seulement si la juridiction de cassation casse le jugement qui lui est
déféré.

—~ L’effet suspensif d’un pourvoi cantonal en cassation est sans incidence sur
Dautorité de chose jugée.

— Der Lauf der strafrechtlichen Verfolgungsverjihrung wird mit dem Eintritt
der formellen Rechtskraft eines kantonalen Strafurteils beendet.

— Die Verjahrung ruht vom Zeitpunkt der Anrufung der Kassationsinstanz bis
zum Beschwerdeentscheid. Die Verjahrung lauft nach dem Urteil nur weiter,
wenn das Gegenstand der Beschwerde bildende, unterinstanzliche Urteil
von der Nichtigkeitsinstanz kassiert wird.

— Die aufschiebende Wirkung einer kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde ist oh-
ne Einfluss auf die formelle Rechtskraft des angefochtenen Entscheids.

Arrét de la cour de cassation de Genéve du 24 mars 1994 dans la cause Adel et
Laurence Homsy c. Procureur général.

faits

A. La société INTERLEONARD SA, dont Laurence HOMSY était administra-
trice, et son mari Adel Christian HOMSY 1’un des animateurs, a fabriqué 19.000
montres portant la marque GUCCI, qu’elle a vendues a un commergant de Singa-
pour. Ces montres ont été saisies a 1’aéroport de Zurich le 7 mai 1987 a la suite
d’une plainte pénale.

B. a) Par arrét du 10 octobre 1989, la Cour correctionnelle siégeant avec le con-
cours du jury a condamné chacun des époux HOMSY 4 la peine de six mois d’em-
prisonnement avec sursis pendant un délai de deux ans pour violation de la loi sur
les marques de fabrique.

b) Les époux HOMSY s’étant pourvus en cassation, la Cour de céans, par arrét
du 18 avril 1990, a rejeté leur pourvoi comme infondé.

Statuant sur le pourvoi en nullité des époux HOMSY, le Tribunal fédéral a, par
arrét du 4 avril 1991, annulé I’arrét attaqué et renvoyé la cause a la Cour de céans
pour nouvelle décision.
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Cette Cour, par arrét du 30 mai 1991, a invité les époux HOMSY a intenter une
action en nullité¢ des marques GUCCIO GUCCI (GUCCI et GG entrelacés) pour
les produits horlogers, leur a imparti 4 ces fins un délai au ler juillet 1991, les a in-
vités a justifier de I’introduction de cette action puis de son résultat, et a suspendu
la cause.

c) Le ler juillet 1991, les époux HOMSY ont intenté devant la Cour de justice
de Geneve, statuant en instance cantonale unique, une action contre GUCCIO
GUCCI Spa pour faire constater la nullité des trois marques Nos 429.833, 431.427
et 432.186 correspondant aux enregistrements internationaux de 1977.

Par jugement du 25 septembre 1992, la Cour de justice a débouté les deman-
deurs des fins de leur action.

Ces derniers ayant formé un recours en réforme contre ce jugement, le Tribunal
fédéral, par arrét du ler mars 1993, a rejeté le recours dans la mesure ou il était re-
cevable et a confirmé le jugement attaqué.

C. La Cour de cassation de céans a fix€ la cause a plaider le 25 novembre 1993.
Ce jour, les recourants, invoquant la prescription de 1’action pénale, ont conclu a ce
que cette derniere soit considérée comme prescrite et & étre exemptés de toute pei-
ne.

en droit

2. a) Les recourants ont été reconnus coupables par 1’arrét de la Cour correc-
tionnelle d’infraction & I’art. 24 let. a et ¢ de la loi fédérale sur les marques pour
avoir fait apposer, fin 1986 début 1987, la marque GUCCI sur dix-neuf mille mon-
tres sans I’autorisation du titulaire de la marque et pour avoir vendu ces montres.
La peine qui leur a été infligée est une peine de prison conformément a 1’art. 25 al.
1 de la méme loi.

b) Selon I’art. 28 al. 4 de la loi fédérale concernant la protection des marques de
fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de ré-
compenses industrielles (LMF), I’action (pénale) se prescrit par deux ans, & comp-
ter du dernier acte de contravention.

L'art. 72 ch. 2 al. 2 CP dispose que, & chaque interruption de la prescription con-
formément aux régles posées a I’al. 1, un nouveau délai de prescription commen-
cera a courir. Néanmoins, I’action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai
ordinaire sera dépassé de moitié.

H n’est pas contesté en I’espéce que le dies a quo est le 22 avril 1987 date de
I'activité illicite retenue dans le verdict, ni que le délai absolu de prescription de
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I’action pénale est de trois ans. Il faut dés lors déterminer si la prescription est ac-
quise a ce jour, comme le font valoir les requérants.

3. a) L’arrét de 1a Cour correctionnelle du 10 octobre 1989 a été rendu deux ans
cing mois et dix-huit jours aprés le début du délai de prescription; il restait ainsi a
courir six mois et douze jours pour que 1’action pénale fiit prescrite.

b) Les recourants invoquent I’art. 343 al. 3 CPP, applicable en 1989, qui
prévoyait que le pourvoi devant la Cour de cassation était suspensif. Ils en dédui-
sent que le délai de prescription de ’action pénale continuait a courir et que, le 18
avril 1990, jour ot I’arrét de la Cour de céans a été rendu soit deux ans onze mois
et treize jours aprés le dies a quo, il restait dix-sept jours pour que ffit atteint le
délai de prescription absolue.

Or, ce délai a été suspendu pendant la procédure du recours en nullité devant
le Tribunal fédéral, et a recommencé a courir des le 16 avril 1991, date de la
communication aux parties de I’arrét du 4 avril 1991 de cette juridiction. Celui
de la Cour de céans du 30 mai 1991 a imparti aux recourants un délai au ler juil-
let 1991 pour agir au civil: I’action pénale était alors prescrite; de toute maniére,
elle s’est prescrite entre le ler mars 1993, date de 1’arrét rendu par le Tribunal
fédéral sur I’action civile, et le 25 novembre 1993, date de 1’audience de 1a Cour
de céans.

c) Cette these est erronée. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la prescription de 1’action pénale cesse de courir dés le prononcé de la décision
cantonale de derniere instance; néanmoins, en fonction du droit cantonal de
procédure, une décision antérieure au jugement cantonal de derniere instance
peut avoir déja mis fin & I’action pénale et arrété du méme coup le cours de la
prescription avant méme qu’intervienne le recours a 1’autorité cantonale
supérieure (ATF 105 IV 99, cf. ATF 111 IV 89 consid. 3). Ainsi, I’expiration de
la prescription de 1’action pénale ne dépend pas du caractére exécutoire du
prononcé, mais uniquement de la question de savoir si et & quel moment il a été
revétu de 1’autorité de chose jugée (ATF 111 IV 91 consid. 3b, 10S IV 307 con-

sid. Ib).

Dans un arrét du 27 juin 1990 6S.173/1990 dans la cause SIMONOT ¢/ Procu-
reur général de Genéve - qui, regrettablement, n’a pas été publié dans la Semaine
judiciaire -, le Tribunal fédéral a rappelé que:

«I’autorité de chose jugée intervient dés qu’un juge ment rendu par une ins-
tance cantonale inférieure ne peut tre attaqué que par une voie de recours
extraordinaire pour laquelle ’effet dévolutif fait défaut de maniere prépon-
dérante. Ce qui est déterminant a cet égard, ¢’est la délimitation du pouvoir
de cognition de la juridiction cantonale supérieure. La solution dépend du
droit cantonal de procédure» (consid. 1b, p. 5).
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A Geneve, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel avec libre et
plein pouvoir de cognition, mais uniquement une juridiction de contrdle de Ia juste
application de Ia loi, et cela sur les seuls points de violation du droit invoqués de-
vant elle; elle est liée par les motifs que le recourant fait valoir a I’appui de son
pourvoi. Elle ne peut rendre elle-méme un jugement au fond (art. 352 al. 2 CPP)
que pour des raisons liées a I’économie du proces.

Comme le recommande la doctrine (Del Pero, La prescription pénale, Berne,
1993, p. 182 n. 1185) et la jurisprudence (Extraits Fribourg, 1990, p. 58), il con-
vient d’adopter sur le plan cantonal la méme solution que celle que retient le Tri-
bunal fédéral a propos du pourvoi en nullité : la prescription est suspendue entre le
moment ol la juridiction de cassation a été saisie et celui ou elle rend son juge-
ment. Elle ne repart qu’au cas ot le jugement est cassé, et la cause renvoyé au pre-
mier juge.

Enfin, I’effet suspensif d’un pourvoi cantonal en cassation est sans incidence
sur I’autorité de chose jugée. Il appert, dans ces conditions:

«que la prescription de 1’action pénale cesse de courir méme dans 1’hypothe-
se d’un pourvoi en cassation portant sur des infractions pour lesquelles la
prescription absolue intervient au cours de la procédure de recours et que
c’est seulement si 1’arrét déféré est cassé que la prescription de I’action pé-
nale recommence 2 courir» (ibid., consid. 1c, p. 7).

Le Tribunal fédéral vient de confirmer ce point de vue dans son arrét tout récent
du 15 octobre 1993 dans la cause 6S.146/1993, ALBOR-PADIN c¢/ Procureur
général de Geneve, consid. 3b p. 6-7.

d) Dans la présente espéce, 1’arrét de la Cour correctionnelle avec jury du 10 oc-
tobre 1989 a mis fin a I’action pénale et arrété du méme coup le cours de la pre-
scription.

Le pourvoi des recourants devant la Cour de céans est demeuré sans effet sur le
cours de la prescription, et, contrairement a ce qu’ils prétendent, cette derniére n’a
pas continué a courir jusqu’a I’arrét du 18 avril 1990.

Les recourants ayant formé un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral con-
tre cet arrét, la prescription n’a pas couru pendant la procédure fédérale. Par son
arrét du 4 avril 1991, le Tribunal fédéral a décidé que I’autorité genevoise devait se
déterminer sur la validité des marques objets du litige, et que la prescription péna-
le était suspendue pendant la suspension de la procédure pénale.

La procédure du pourvoi en cassation s’est poursuivi du fait que 1’arrét du 18
avril 1990 a été cassé et que la Cour de céans devait reprendre I’examen de la cau-
se. La prescription n’a donc pas couru entre le 4 avril 1991 et I’arrét du 30 mai
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1991 impartissant aux recourants un délai pour agir au civil, et suspendant la cau-
se devant la Cour de cassation.

Pendant toute la procédure civile qui a pris fin par 1’ arrét du Tribunal fédéral du
ler mars 1993 statuant sur le recours en réforme, la prescription n’a pas couru. Il en
a été de méme depuis lors, puisque la procédure relative au pourvoi en cassation
était suspendue, et a été reprise le 25 novembre 1993.

Ainsi, contrairement & ce que soutiennent les recourants, la prescription de 1’ac-
tion pénale a été suspendue par I’arrét de la Cour correctionnelle du 10 octobre
1989, et n’a pas continué a courir jusqu’a ce jour. Ce ne serait que dans le cas ol la
Cour de céans, statuant dans le présent arrét, casserait ledit arrét du 10 octobre
1989 que la prescription de 1’action pénale recommencerait & courir jusqu’a nou-
velle décision de la Cour correctionnelle.

L’action pénale n’étant pas prescrite, il convient d reprendre 1’examen du pour-
voi en cassation.

(...) Celui-ci a été rejeté comme infondé.

Art. 15 MSchG — «THERMA-FLOOR»

— Der Wortbestandteil «floor» fiir Fussbodenbeldge ist Gemeingut (E. 111.3).

— Durch die Marke THERMA-FLOOR fiir Fussbodenbeldge wird die Unter-
scheidungskraft der beriihmten Marke THERMA fiir elektrische Gerdte und
Kiicheneinrichtungen gefihrdet (E. 111.4.b).

— L’élément verbal «floor» pour des revétements de sol est du domaine public
(c. I11.3).

— La marque THERMA-FLOOR pour des revétements de sol porte atteinte a
la force distinctive de la marque de haute renommée THERMA pour des ap-
pareils électriques et des équipements de cuisines (c. 111.4.b).

Sdumnisurteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 7. April 1995 i.S.
Therma AG, Schwanden, c. Gyp-Crete Corporation, Hamel, USA, (mitgeteilt vom
Biiro E. Blum & Co, Ziirich)

Die Klédgerin erhob am 17. September 1993 Nichtigkeits- und Unterlassungs-
klage gegen die CH-Marke THERMA-FLOOR der Beklagten. Diese beantragte
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Abweisung der Klage. Nachdem sie zur Bezahlung eines Gerichtskostenvorschus-
ses aufgefordert worden war, liess sie indessen nichts mehr von sich héren und
wurde sdumig erklart.

II. 1. a) Die am 16. Februar 1907 gegriindete Kl4gerin wurde am 13. Mérz des-
selben Jahres ins Handelsregister des Kantons Glarus eingetragen. Seit ihrer Griin-
dung betreibt sie die Herstellung und den Verkauf elektrischer Apparate der Wir-
me- und Kéiltetechnik fiir private wie auch fiir industrielle Anwendungen, insbe-
sondere von Kochgerdten, Kiicheneinrichtungen, Warmwasseraufbereitern,
Waschautomaten und -trocknern sowie Kiihl- und Heizgeriten aller Art. Des wei-
tern befasst sich die Kldgerin gemiss Handelsregister-Auszug mit Dienstleistun-
gen, welche mit dem Gesellschaftszweck zusammenhingen, sowie mit dem Er-
werb und der Belastung von Liegenschaften.

b) Am 24. August 1907 hinterlegte die Kl4gerin erstmals die mit ihrem Firmen-
namen identische Marke «THERMA» und liess diese ins eidgendssische Marken-
register eintragen. Die Marke wurde in der Folge regelmaéssig erneuert, letztmals
am 6. Mirz 1987. Zusitzliche Eintragungen erfolgten fiir besondere Schriftzuge
derselben Wortmarke sowie fiir deren Ableitungen «THERMADUR» und
«THERMAPLAN». Nach Angaben der Kldgerin in der Festschrift zu ihrem
50jdhrigen Bestehen im Jahr 1957 handelt es sich bei der Wortschopfung «Ther-
ma» um eine Kreation des seinerzeitigen reformierten Pfarrherrn von Schwanden,
Dekan Hans Boniger (a.a.0., S. 21).

2. a) Die Beklagte hinterlegte am 15. November 1990 unter der Eintragung CH-
Nr. 386 480 die Marke «THERMA-FLOOR» fiir Fabrikation und Handel von Ze-
ment, Gips, Zementboéden und nicht metallischen Materialien fiir Fussbodenbelé-
ge (Internationale Klassen 19 und 27).

b) Die Kldgerin will die Beklagte in der Folge iiber deren englische Patentan-
wilte zur Loschung ihrer Marke « THERMA-FLOOR» aufgefordert haben; ent-
sprechende Unterlagen wurden jedoch nicht ins Recht gelegt.

II. 1. Geméss dem neuen Artikel 15 MSchG (in Kraft getreten am 1. April
1993) kann der Inhaber einer beriihmten Marke anderen deren Gebrauch fiir jede
Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die
Unterscheidungskraft der Marke gefihrdet oder deren Ruf ausniitzt oder beein-
trachtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke
Beriihmtheit erlangt hat, bleiben davon unberiihrt (Art. 15 Abs. 2 MSchG).

a) In der bundesritlichen Botschaft zum neuen Markenschutzgesetz werden als
Charakteristika der mit der Revision neu eingefiihrten beriihmten Marke deren
«liberragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschétzung» her-
vorgehoben. Der Gesetzgeber hat allerdings bewusst darauf verzichtet, die
beriihmte Marke zu definieren, sondern diese Frage vielmehr den Gerichten zur
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Beurteilung im jeweiligen Einzelfall tiberlassen (BB1 1991 1 27). Auch die Lehre
(vgl. Wilfried Heinzelmann, Der Schutz der berithmten Marke, Diss. Ziirich 1993,
Verlag Stimpfli & Cie. AG Bern, ebenfalls publiziert als Heft 31 der Reihe
«Schriften zum Medien- und Immaterialgtiterrecht SMI») lehnt eine allgemeingiil-
tige Definition des Begriffs «beriithmte Marke» ab; vielmehr sei der Einzelfallent-
scheidung der Vorzug zu geben (Heinzelmann, S. 113 f. und 124 f., mit Verwei-
sen).

b) Im vorliegenden Fall steht ausser Zweifel, dass die Marke «THERMA»
(identisch mit dem Firmennamen der Kldgerin) eine beriihmte Marke im Sinne des
neuen Artikels 15 MSchG ist: Bereits in seinem Urteil von 1947 hat das Handels-
gericht festgehalten, «dass das Wort ‘Therma’ eine sehr starke Verkehrsgeltung
aufweist, eigentliches Schlagwort ist und bereits vor Jahren .... dies nicht minder
gewesen ist» (ZBJV 84/1948 S. 230) und der Kligerin deshalb zugestanden, am
Wort «Therma» ein Personlichkeitsrecht zu besitzen (a.a.O., S. 235). Aus den ins
Recht gelegten spiteren Gerichtsurteilen sowie den Produktekatalogen und Einla-
dungen zu Verkaufsmessen ergibt sich in eindriicklicher Weise, dass die Kl4gerin
ihre Tétigkeit und den damit verbundenen Gebrauch der Wortmarke «THERMA»
in den folgenden Jahrzehnten nicht eingeschrinkt, sondern vielmehr noch ausge-
baut hat. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass der Autor einer im Jahr 1985 er-
schienenen Dissertation (Dominique Brandt, La Protection élargie de la marque de
haute renommée au-dela des produits identiques et similaires, Lausanne 1984) die
Auffassung vertritt, das Handelsgericht des Kantons Bern habe mit seinem Urteil
von 1947 die Wortmarke der Klidgerin als «marque de haute renommée» geschiitzt
(Brandt, S. 44 Fussnote 1 52).

¢) Angesichts dieser Tatsachen ist die - nicht niher begriindete - Behauptung der
Beklagten, die Wortmarke «THERMA» sei nicht beriihmt, hinreichend widerlegt.
Fiir den vorliegenden Fall eriibrigt es sich deshalb, die Marke der Kl4gerin auf die
vom Bundesrat genannten Charakteristika zu iiberpriifen bzw. zu entscheiden, ob
es allenfalls geniigt, einzig auf das Kriterium der iiberragenden Verkehrsgeltung
abzustellen (vgl. hierzu Heinzelmann S. 114 ff.).

3. Der Klédgerin kommt fiir ihre Wortmarke gegeniiber derjenigen der Beklagten
die Gebrauchs- wie auch die Eintragungsprioritit zu. Des weitern unterscheidet
sich die Marke der Beklagten einzig durch den Zusatz «FLOOR» von der anson-
sten identischen Wortmarke der Kligerin. Wie die Kldgerin in ihrer Klage richtig
festhdlt, kommt dem (englischen) Wort «Floor» - zu deutsch «Boden» oder
«Stockwerk» - kein Schutzcharakter zu. Es braucht daher nicht entschieden zu
werden, ob der Schutz gemiss Art. 15 MSchG nur gegeniiber Inhabern identischer
oder aber auch gegeniiber Inhabern #hnlicher Marken geltend gemacht werden
kann (vgl. hierzu Heinzelmann, S. 164 ff.).

4. a) Zu untersuchen bleibt, ob der Gebrauch der beklagtischen Marke die Un-
terscheidungskraft der klidgerischen Marke gefihrdet oder deren Ruf ausniitzt oder
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beeintrichtigt. Diesen unter sich gleichwertigen Tatbestandsmerkmalen kommt ei-
ne selbstindige Bedeutung zu; sie «fiihren zu einem breiteren Anwendungsspiel-
raum fiir den Sonderschutz fiir berihmte Marken gemiss Art. 15 MSchG, der iiber
denjenigen des Verwisserungsschutzes der deutschen Praxis hinausgeht» (Hein-
zelmann, S. 77, vgl. auch S. 87).

b) Im vorliegenden Fall erscheint zumindest die Unterscheidungskraft der kl4-
gerischen Marke durch den von der Beklagten angestrebten Gebrauch gefihrdet:
Auch wenn die beiden Marken nicht fiir die gleichen oder fiir gleichartige Waren
eingetragen sind und deswegen ein Schutz gemiss Art. 3 MSchG nicht in Frage
kommen diirfte, so erscheint es doch nicht als ausgeschlossen, dass bei Verwen-
dung der beklagtischen Marke im Geschiftsverkehr die gedankliche Verbindung
zwischen Ware und Marke der Kldgerin im Bewusstsein der (potentiellen) Abneh-
mer(innen) nicht mehr mit derselben Intensitit hergestellt wird wie zuvor (vgl.
Heinzelmann, S. 149, mit Verweis auf Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgiiter-
rechts, 3. Auflage, Basel 1989, S. 53). Diese Schlussfolgerung ergibt sich zunéchst
einmal aus der Tatsache, dass die Kldgerin mit dem Verkauf von Grosskiichensy-
stemen in den Bereich der Bau-Nebenprodukte vorgestossen ist, in welchem - zu-
folge der Umschreibung ihrer Eintragung im Markenregister - sich auch die Be-
klagte etablieren mdchte. Dartiber hinaus geht aus deren Briefkopf hervor, dass sie
offenbar ebenfalls Heizsysteme («Heating Systems») vertreibt, wofiir sie in den
USA iiber eine geschiitzte Wortmarke («INFLOOR») verfiigen will. Es erscheint
deshalb nicht als schlichtweg ausgeschlossen, dass die Beklagte versucht sein
konnte, ihre in der Schweiz eingetragene Wortmarke « THERMA-FLOOR» der-
einst auch auf diese Produkte auszudehnen, wodurch sie zu einer direkten Konkur-
rentin der Klédgerin wiirde.

¢) Aus dem Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 MSchG ergibt sich schliesslich, dass ei-
ne Gefahrdung der Unterscheidungskraft (resp. Kennzeichnungskraft; vgl. hierzu
Heinzelmann S. 147 ff.) der zu schiitzenden beriihmten Marke geniigt. Auch nach
altem Recht geniigte bereits die Gefahr einer Storung (vgl. ZBJV 84/1948 S. 232).
Im vorliegenden Fall erscheint diese Gefahrdung durch die Tatsache, dass die Be-
klagte ihre Marke ins schweizerische Markenregister hat eintragen lassen, genii-
gend glaubhaft gemacht.

5. a) Es ergibt sich somit, dass die Klédgerin der Beklagten den Gebrauch ihrer
Wortmarke «THERMA-FLOOR» verbieten lassen kann, da ihre eigene Wortmarke
«THERMA>» im Sinne von Art. 15 Abs. 1 MSchG beriihmt ist und ihre Unterschei-
dungskraft durch einen Gebrauch der beklagtischen Marke auf dem schweizeri-
schen Markt gefdhrdet wiirde. Das Rechtsbegehren 2 der Beklagten ist gestiitzt dar-
auf sowie in Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG gutzuheissen. Der Unter-
lassungsanspruch der Klégerin ist gegeniiber der Beklagten (bzw. deren Organen;
vgl. Art. 172 Abs. 1 StGB) mit der Strafandrohung von Art. 292 StGB zu verbinden
(vgl. Art. 39 und 48 StGB). Ebenso ist die Wortmarke der Beklagten, in Gutheis-
sung des Rechtsbegehrens 1 der Klédgerin, zu lgschen (vgl. Art. 35 lit. ¢ MSchG).
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b) Bloss der Vollstidndigkeit halber sei angefiigt, dass die Klage auch gestiitzt
auf Art. 3 lit. d UWG und des weitern gestiitzt auf Art. 29 ZGB gutzuheissen wi-
re; zur Begriindung kann auf die ins Recht gelegten friiheren Urteile des Handels-
gerichts verwiesen werden.

IV. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die unterliegende Beklagte ko-
stenpflichtig; sie hat der Klagerin deren Gerichts- und Parteikosten zu ersetzen
(Art. 58 Abs. 1 ZPO). Ob die Beklagte durch ihr vorprozessuales Verhalten zur
Klage Veranlassung gegeben hat, braucht nicht gepriift zu werden, da auf alle Fl-
le feststeht, dass sie die kldgerischen Anspriiche nicht sofort anerkannt hat (vgl.
Art. 60 ZPO).

a) Die Hohe der Gerichts- und Parteikosten richtet sich grundsitzlich nach dem
Streitwert (Art. 14 des Dekrets iiber die Gebiihren der Zivilgerichte [BSG 278.1 ]
sowie Art. 5 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 10 und 11 des Dekrets iiber die An-
waltsgebiihren [BSG 168.81 ] einerseits und Art. 137 bis 139 ZPO andererseits).
Eine von den Parteien genannte Streitwerthohe ist fiir das Gericht nur dann ver-
bindlich, wenn diese in den Rechtsbegehren aufgefiihrt wird (vgl. Art. 138 Abs. 1
ZPO; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Auflage, Bern 1984, S. 110).
Im vorliegenden Fall hilt die Kldgerin dafiir, dass der Streitwert Fr. 300°000.-
lbersteige.

b) In immaterialgiiterrechtlichen Streitigkeiten gestaltet sich eine Bestimmung
des Streitwerts erfahrungsgemdss schwierig. In einem anderen im Jahr 1993 ange-
hobenen markenrechtlichen Verfahren (Nr. 8155 i.S. Mast-Jagermeister AG gegen
Budapesti Likoripari Kft.) hat das Handelsgericht den Streitwert gegeniiber den -
tieferliegenden - Antragen beider Parteien auf Fr. 150’000.- hinaufgesetzt. Unter
Beriicksichtigung der seither eingetretenen Geldentwertung kdnnen des weitern
auch die von der Klégerin in den Jahren 1981 und 1986 erwirkten Urteile des Han-
delsgerichts herangezogen werden, zumal auch in jenen Verfahren die seinerzeiti-
gen Beklagten im Termin sdumig blieben und die Kldgerin ihre Anspriiche somit
bloss glaubhaft zu machen hatte: 1981 hat das Handelsgericht, ausgehend von der
kldgerischen Angabe, wonach der Streitwert Fr. 15°000.- libersteige, die Gerichts-
kosten auf Fr. 1’000.- pro Partei und die Parteikosten der Klé4gerin auf ein An-
waltshonorar von Fr. 5°000.- festgesetzt. Im Urteil von 1986 betrugen die entspre-
chenden Zahlen Fr. 1’500.- bzw. Fr. 5’500-.. Gestiitzt darauf und aufgrund der Tat-
sachen, dass die Beklagte ihre Marke auf schweizerischem Gebiet offenbar noch
nicht in Gebrauch genommen und die Vorbringen der Kldgerin auch nicht mit ein-
gehender Begriindung bestritten hat, erscheint es angezeigt, im vorliegenden Fall
von einem Streitwert von Fr. 150°000.- auszugehen. Dabei sind zufolge Sdumnis
der Beklagten leicht reduzierte Ansitze anzuwenden. (Die Gerichtskosten von Fr.
12’000 und eine Prozessentschddigung von Fr. 21’445 wurden der Beklagten auf-
erlegt.)
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Art. 13 Abs. 2 lit. e, 55 Abs. 1, 59 MSchG, 3 lit. b und d UWG — «RICHT-
PREIS BODUM»

— Verzichtet der Gesuchsgegner glaubhaft auf die im Massnahmeverfahren be-
anstandeten Handlungen (Werbung und Vertrieb), ist das Unterlassungsge-
such abzuweisen (LU E. 3a). Umgekehrt: har der Gesuchsgegner auf die im
Massnahmeverfahren beanstandeten Handlungen verzichtet, aber deren
Rechtswidrigkeit angezweifelt, ist das Unterlassungsgesuch gutzuheissen
(SZE. 4).

— Werbung mit Vergleichspreisen ist markenverletzend, wenn die Vergleichs-
marke dabei genannt wird, (SZ E. 4; LU E. 3a), jedoch an sich nicht unlau-
ter (SZE. 6a; LUE. 3b).

— Die markenrechtliche Leistungsklage setzt kein Verschulden voraus (SZ E. 4)

— Eine spezialgesetzlich nicht geschiitzte Design-Kaffeekanne wird vom Lau-
terkeitsrecht nicht vor sklavischer Nachahmung geschiitzt (SZ E. 6b).

— Si le cité rend vraisemblable qu’il a mis fin aux actes qui sont visés dans la
requéte de mesures provisionnelles (publicité et mise en vente), les conclu-
sions en cessation doivent étre rejetées (LU c¢. 3 a). Inversement : si le cité a
renoncé aux actes faisant I’objet de la procédure sur mesures provisionnel-
les, tout en émettant des doutes sur leur caractére illicite, les conclusions en
cessation doivent étre admises (SZ c. 4).

— La publicité comparative de prix viole le droit a la marque si la marque tier-
ce est nommée (SZ c. 4 ; LU c. 3 a), mais elle n’est pas en elle-méme déloya-
le(SZc.6a;LUc. 3b).

— L’action en exécution d’une prestation de [’article 55 al. 1 LPM ne présup-
pose pas l’existence d’une faute (SZ c. 4).

— Le design d’une cafetiére, non protégé par une loi spéciale, ne l’est pas non
plus par la LCD, méme s’il est copié servilement (SZ c. 6 b).

Verfiigungen des Prisidenten des Kantonsgerichts Schwyz vom 20. Januar 1995
und der Justizkommission des Kantons Luzern vom 27. Dezember 1994 i.S. Pi De-
sign AG und Bodum AG c. Mythen-Drogerie AG bzw. Hertenstein Drogerie AG.

Zwei Gesellschaften der Bodum-Gruppe beantragten gegen zwei Drogerie-Be-
triebe in Schwyz und Luzern mit identischen Rechtsbegehren vorsorgliche Mass-
nahmen. Die Klédgerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Marke 338’255 «BODUM»
(international registriert unter Nr. 573°619). Die Klégerin 2 ist fiir den Vertrieb der
Bodum-Produkte in der Schweiz zusténdig. Beide Drogerien hatten als vorweih-
nachtliche Aktion einen Katalog fiir Geschenkartikel vertrieben, in dem als «Ge-
schenkidee» ein «Coffee & Tea Maker» fiir Fr. 29.— angeboten wurde. Unter dem
fett gedruckten Preis stand der Vermerk: «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)». Bei der
angepriesenen Kanne handelt es sich um eine Imitation der von der Klédgerin 2 ver-
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triebenen Bodum-Chambord-Kanne. Die Klédgerinnen beantragten jeweils, die
Werbung und den Verkauf solcher Imitationen vorsorglich zu verbieten und die
restlichen Kannen und Kataloge ohne Anhtrung der jeweiligen Gesuchsgegnerin
bei dieser beschlagnahmen zu lassen.

Sowohl der Prisident des Kantonsgerichts Schwyz wie die Justizkommission
des Kantons Luzern wiesen den Antrag auf superprovisorische Beschlagnahmung
ab und setzten den Gesuchsgegnerinnen fiinf Tage Frist zur Stellungnahme. Diese
beantragten iibereinstimmend Nichteintreten, allenfalls Abweisung des Massnah-
mebegehrens, da schon alle Kataloge verteilt seien und die restlichen Kaffeekan-
nen dem Gericht zur Vernichtung oder zu einem wohltédtigen Zweck zur Verfiigung
stiinden. Die Klédgerinnen hielten am Unterlassungsbegehren fest; der Prisident
des Kantonsgerichts Schwyz hiess es teilweise gut, die Justizkommission des Kan-
tons Luzern wies es ab.

Aus den Erwdgungen des Prisidenten des Kantonsgerichts Schwyz:

4. Mit Rechtsbegehren 1 verlangen die Kldgerinnen, der Beklagten sei vorsorg-
lich zu verbieten, die Marke «BODUMS» in ihrer Werbung zu benutzen. Wie aus-
gefiihrt, oblag es den Kligerinnen, ihr Recht an der Marke und die Verletzung des
Markenrechts durch die Beklagte glaubhaft darzutun. Anders als in solchen Ver-
fahren iblich, reichten die Kldgerinnen keinen Auszug aus dem Markenregister
ein, und sie machten auch keinerlei Angaben iiber den Schutzumfang der Marke,
die Warenkategorien, fiir welche die Marke beansprucht wird. Auf den entspre-
chenden Einwand der Beklagten begniigten sie sich damit, eine Fotokopie der Ue-
bertragungsbestédtigung der unter Nr. 338’255 hinterlegten Marke «<BODUM» an
die Kldgerin 1 vorzulegen. Dies reicht immerhin aus, das Recht der Klédgerin 1 an
der Marke «BODUM)» glaubhaft zu machen.

Unbestritten war im Werbekatalog «Impuls, Magazin fiir Gesundheit und
Schonheit...», den die Beklagte anfangs Dezember 1994 in einer Auflage von rund
10’000 Exemplaren in die Haushaltungen verteilen liess, auf der Riickseite ein
«Coffee & Tea Maker» abgebildet, der zum Preis von Fr. 29.— angeboten wurde,
mit dem Vermerk «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)». Die Kldgerinnen erblicken dar-
in eine Verletzung ihres Markenrechts (Klagerin 1) und ihrer Firma (Kldgerin 2 ).
Sie stiitzen sich auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG, wonach der Markeninhaber ande-
ren verbieten kann, «das Zeichen auf Geschiftspapieren, in der Werbung oder
sonstwie im geschiftlichen Verkehr zu gebrauchen». Die Beklagte wendet ein, sie
habe die Marke nicht verwendet, sondern nur den Richtpreis einer Bodum-Kanne
zutreffend angegeben, was zuldssig sei. Die Bemerkung, der Preisvergleich sei
zuldssig, steht offenbar in Zusammenhang mit dem Hinweis, vergleichende Wer-
bung sei nicht verboten. Auf die Abgrenzung der zulédssigen von der unzuldssigen
vergleichenden Werbung ist in anderem Zusammenhange zuriickzukommen. Nach
vorlaufiger Beurteilung brauchen es sich die Kligerinnen jedenfalls nicht gefallen
zu lassen, dass andere ihre Marke oder ihre Firma in der Werbung fiir Konkur-
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renzprodukte als Vorspann benutzen. Objektiv betrachtet war der Hinweis «Richt-
preis bodum» zumindest geeignet, die Kundschaft auf die Marke der Klégerin 1
anzusprechen und auf diese Weise vom Ruf der Kligerinnen zu profitieren. Dies
geniigt, um das verlangte Verbot auszusprechen. Ob der Beklagten bzw. ihrem ge-
schiftsfiihrenden Verwaltungsratsprisidenten die Rechtsverletzung bewusst war
oder nicht, kann offenbleiben; die Leistungsklage im Sinne von Art. 55 Abs. 1
MSchG setzt im Unterschied zur Klage nach Art. 55 Abs. 2 MSchG kein Ver-
schulden voraus. Die Beklagte hat auf die Klage hin korrekterweise mit der Er-
klidrung reagiert, sie habe den «Coffee & Tea Maker» sofort «aus der kiinftigen
Werbung wie auch aus dem Verkaufssortiment gestrichen». Bei dieser Erklérung,
die faktisch auf eine Anerkennung von Rechtsbegehren 1 hinauslduft, ist sie zu be-
haften. Der Klarheit halber ist aber das Verbot dennoch auszusprechen, nachdem
die Beklagte die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens in Zweifel zog. Auf die Andro-
hung von Straffolgen kann hingegen verzichtet werden. Dass den Klidgerinnen aus
dem Hinweis «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)» ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil
im Sinne von § 176 Ziff. 3 ZPO drohte, ist wegen der Markenrechtsverletzung
grundsétzlich anzunehmen, doch war der Verstoss nicht gravierend, eine ernstliche
Schwichung der Marke der Klédgerin 1 ist kaum denkbar.

5. Auch hinsichtlich Rechtsbegehren 2, dem verlangten Verbot, den Katalog
«Impuls, Magazin fiir Gesundheit und Schonheit...» oder anderweitige Drucksa-
chen, die Bezug auf die Kldgerinnen nehmen, weiterzuverwenden, kann auf die Er-
klarung der Beklagten verwiesen werden, sie habe den «Coffee & Tea Maker» aus
der kiinftigen Werbung und aus dem Verkaufssortiment gestrichen. Zudem fiihrte
die Klageantwort glaubhaft aus, die Kataloge seien bereits restlos in die Haushalte
verteilt, weitere Exemplare oder Drucksachen, die vom Verbot erfasst wiirden, exi-
stierten nicht. Ueberdies ist der Katalog schon seiner dusseren Aufmachung nach
auf die Weihnachtszeit abgestimmt und nicht mehr aktuell. Der verlangte Befehl
auf Riickruf noch vorhandener Exemplare ist damit gegenstandslos.

6. Mit Rechtsbegehren 3 beantragen die Kldgerinnen generell, der Beklagten sei
zu verbieten, den angepriesenen «Coffee & Tea Maker» auszustellen und in Ver-
kehr zu bringen. Wie erwihnt, gab zwar die Beklagte die Erkldrung ab, sie habe
das Produkt aus dem Sortiment gestrichen, hingegen liess sie die Frage offen, ob
das verlangte Verbot tatsdchlich ausgesprochen werden kénnte. Die Antwort 14sst
sich - auch mit Riicksicht auf die prdjudizielle Wirkung eines allgemeinen Verbo-
tes - nicht umgehen. Dabei ist zwischen den im Zuge der Werbekampagne ange-
priesenen Exemplaren des «Coffee & Tea Makers» und dem Produkt an sich zu un-
terscheiden.

a ) Wie ausgefiihrt, erscheint nach vorliufiger Beurteilung der Hinweis auf den
«Richtpreis bodum» im Katalog «Impuls, Magazin fiir Gesundheit und Schén-
heit....» als Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG.
Nicht erfiillt sind hingegen die Tatbestéinde von Art. 3 lit. b und d UWG, auf wel-
che Bestimmungen sich die Kldgerinnen zusétzlich berufen. Nach Art. 3 lit. b
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UWG handelt unlauter, wer «iiber sich, seine Firma, seine Geschiftsbezeichnung,
seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise... unrichtige oder irrefiihrende
Angaben macht». Der Hinweis «Richtpreis bodum Fr. 88.—» war weder unrich-
tig, noch suggerierte er dem Publikum, bei der fiir Fr. 29.— angebotenen Kanne
handle es sich um ein Produkt der Kldgerinnen. Jeder Durchschnittskunde konnte
aus der Formulierung erkennen, dass die Beklagte nicht eine Bodum-Kanne, son-
dern ein Geriét anderer Provenienz anbot. Der Zusatz «Richtpreis bodum» konnte
deshalb auch nicht im Sinne von Art. 3 lit. d UWG zu Verwechslungen mit den
Waren der Kldgerinnen fiithren. Die Aufmachung des dem Katalog «Impuls, Ma-
gazin...» riickseitig beigehefteten Coupons ist aber aus einem anderen Grunde zu
beanstanden. Zwar ist die vergleichende Werbung nach konstanter bundesgericht-
licher Rechtsprechung grundsitzlich zuldssig, und schon begrifflich ist sie ohne
Nennung des Konkurrenten oder des Konkurrenzproduktes nicht denkbar. Nicht
jede Form der vergleichenden Werbung ist aber erlaubt. Art. 3 lit. e UWG grenzt
die zuldssige vergleichende Werbung gegen die unlauteren und verfilschenden
Erscheinungsformen ab. Danach handelt unlauter, «wer sich, seine Waren, Werke,
Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irrefithrender, unnotig herabsetzen-
der oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder
deren Preisen vergleicht... ». Die beanstandete Riickseite des Katalogs der Be-
klagten zeigt gross eine fotographische Abbildung des als «Geschenkidee» ange-
priesenen «Coffee & Tea Makers», bei dem es sich offensichtlich um eine beina-
he detailgetreue Nachahmung der «Bodum-Chambord-Kanne» der Kldgerinnen
handelt. Der mit Fettdruck hervorgehobene Preis von Fr. 29.—, verbunden mit
dem Zusatz «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)» suggeriert dem Kunden, er kénne ein
praktisch gleichwertiges Produkt sensationell billig (zu einem Drittel des Bodum-
Preises) erwerben. So betrachtet ist der Hinweis «(Richtpreis bodum
Fr. 88.—)» irrefiithrend und im Sinne von Art. 3 lit. e UWG unlauter. Die Beklag-
te hat deshalb zu Recht den Verzicht erklirt, die im Zusammenhang mit der Weih-
nachtsaktion 1994 eingekauften restlichen Kannen weiterhin den Kunden anzu-
bieten oder solche Kannen nachzubestellen. Sie ist bei dieser Erkldrung zu
behaften.

b) Fraglich ist dagegen, ob das von den Kligerinnen verlangte generelle Ver-
kaufsverbot anzuordnen ist. Die Kldgerinnen fiihren hiezu aus, die von der Bo-
dum-Gruppe entwickelten und vertriebenen Kiichen- und Haushaltartikel seien
von einzigartigem, qualitativ hochstehendem Design, das Bodum-Design sei at-
traktiv, dem heutigen Geschmack entsprechend und sehr preiswert, deshalb werde
immer wieder versucht, ihre Produkte im grossen Stil nachzuahmen und unter Ver-
letzung der Regeln eines lauteren Wettbewerbs in Verkehr zu bringen. Auch beim
«Coffee & Tea Maker», den die Beklagte im Weihnachtskatalog angeboten habe,
handle es sich um ein billiges Imitationsprodukt, eine detailgetreue Nachahmung
der Bodum-Chambord-Kanne, die das Publikum im Sinne von Art. 3 lit. b und d
UWG irrefiihre und absichtlich eine Verwechslung mit den Bodum-Produkten pro-
voziere. Die Klidgerinnen machen aber nicht geltend, die Bodum-Chambord-Kan-
ne sei spezialrechtlich (patent- oder modellrechtlich ) geschiitzt. Nach Lehre und



295

stindiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist jedoch das Nachmachen, ja
selbst die sklavische Nachahmung einer spezialrechtlich nicht geschiitzten Ware
an sich zuldssig, ausser wenn besondere Umstéinde sie als unlauter erscheinen las-
sen ; so genligt es beispielsweise nicht, dass infolge der Nachahmung die Waren
miteinander verwechselt werden konnen, doch werden die Grenzen der Nachah-
mungsfreiheit tiberschritten, wenn der Konsument vermeidbarerweise iiber die be-
triebliche Herkunft irregefiihrt wird, etwa durch (nicht konstruktiv bedingte)
Nachahmung kennzeichnungskriftiger Warenformen (BGE 116/1990 II 368 f. und
472 f; Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 953 f.). Die Klége-
rinnen scheinen zwar geltend machen zu wollen, das «Bodum-Design» sei kenn-
zeichnungskriftig fiir ihre Produkte, sie begriinden dies aber nicht ndher und legen
auch keine Dokumentation vor, mit deren Hilfe sich eine solche Annahme verifi-
zieren liesse. Die beiden eingereichten Kannen zeigen zwar, dass der «Coffee &
Tea Maker» der Beklagten der Bodum-Chambord-Kanne der Klédgerinnen weitge-
hend detailgetreu (namentlich auch hinsichtlich des Designs) nachgebildet ist,
tiber das «Bodum-Design» und speziell iiber dessen allgemeine Kennzeichnungs-
fahigkeit vermodgen die beiden Exemplare aber nichts auszusagen. Dass es sich bei
der Kanne der Beklagten um ein Imitationsprodukt handelt, reicht ohne Nachweis
spezieller Umsténde die die Nachahmung als unlauter erscheinen liessen, fir ein
generelles Verbot nicht aus. Anders verhielte es sich bei einer direkten Uebernah-
me des Konkurrenzproduktes im Sinne von Art. 5 lit. c UWG, die im Unterschied
zur nachschaffenden Nachahmung die Ware eines andern als marktreifes Arbeit-
sergebnis ohne Eigenleistung durch technisches Reproduktionsverfahren (bei-
spielsweise Computerausmessung) kopiert (vgl. Troller, a.a.0., S. 953 ff.). Eine
identische, massgleiche Uebernahme liegt aber, wie ein Vergleich der beiden Kan-
nen ohne weiteres zeigt, nicht vor. Das verlangte generelle Verbot ist deshalb ab-
zulehnen.

7. Wie erwihnt, besitzt die Beklagte noch 74 Stiick der im Zuge der beanstan-
deten Werbekampagne angebotenen «Coffee & Tea Maker», die sie nun nicht ver-
kaufen darf. Sie hat diese Kannen geméass Erkldrung der Klageantwort separat ge-
lagert und hélt sie zur Verfiigung des Kantonsgerichtes; sie ist auch bereit, die
Gerite einer wohltétigen Institution gratis zur Verfiigung zu stellen. Die Klédgerin-
nen haben Beschlagnahme nicht beantragt, ohnehin kann es nicht Sache des Ge-
richtes sein, die beanstandete Ware in Verwahrung zu nehmen oder sie allenfalls zu
vernichten und zu entsorgen. Den Kldgerinnen ist deshalb eine angemessene Frist
zu setzen, von der Beklagten die Herausgabe der restlichen 74 Kannen zwecks
Vernichtung zu verlangen, ansonst der Beklagten erlaubt wiirde, die beanstandeten
Gerite - unter Bestdtigung an das Kantonsgericht zu Handen der Kldgerinnen -
entweder selbst zu vernichten oder sie gratis einer wohltétigen Institution (Alters-
heim, Heilsarmee usw.) abzugeben.

8. Die Kldgerinnen dringen mit ihren Antrdgen nur teilweise durch. Soweit die
Begehren gegenstandslos wurden, ist die Gegenstandslosigkeit allerdings durch
die Beklagte zu vertreten. Fiir die Regelung der Kosten- und Entschidigungsfol-
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gen fillt weiter ins Gewicht, dass der Hinweis auf den «Richtpreis bodum» im ge-
schilderten Zusammenhange objektiv zu beanstanden war. Zwar hiitte sich ein Ge-
richtsverfahren moglicherweise durch rechtzeitige Abmahnung vermeiden lassen,
doch war das Ausmass des von der Beklagten geplanten Umsatzes fiir die Kldge-
rinnen nicht ohne weiteres voraussehbar. In Wiirdigung aller Umsténde erscheint
es deshalb angemessen, die Kosten des Verfahrens den Klégerinnen zu 1/4, der Be-
klagten zu 3/4 aufzuerlegen. Dementsprechend hat die Beklagte den Klidgerinnen
eine reduzierte Prozessentschidigung zu zahlen;

verfiigt:

1. Der Beklagten wird verboten, die Marke «BODUMD>» in ihrer Werbung zu be-
nutzen.

2. Der Beklagten wird verboten, die im Zusammenhang mit der Weihnachts-
kampagne 1994 eingekauften restlichen 74 «Coffee & Tea Maker» auszustellen
oder zu verkaufen.

3. Den Kldgerinnen wird eine Frist von 30 Tagen ab Empfang der vorliegenden
Verfiigung angesetzt, um von der Beklagten die Herausgabe der 74 «Coffee & Tea
Maker» zwecks Vernichtung zu verlangen.

4. Im iibrigen wird das Massnahmebegehren abgewiesen, soweit es nicht ge-
genstandslos ist.

5. Die Kosten des Massnahmeverfahrens, bestehend aus den Gebiihren von Fr.
1’591.— und Auslagen von Fr. 38.—, insgesamt Fr. 1’629.—, werden zu 1/4 den
Kligerinnen und zu 3/4 der Beklagten auferlegt. Die Kosten werden aus dem von
den Kligerinnen geleisteten Kostenvorschuss bezogen, die Beklagte hat ihren Ko-
stenanteil den Kldgerinnen zu ersetzen.

6. Die Beklagte wird verpflichtet, den Kldgerinnen Fr. 800.— Prozessentschi-
digung zu zahlen.

Aus den Erwiigungen der Justizkommission des Kantons Luzern:

3.- Nach § 351 ZPO wird in Fillen, in denen einer Person ein nicht leicht zu er-
setzender Schaden bevorsteht, der durch eine vorsorgliche richterliche Anordnung
abgewendet werden kann, eine einstweilige Verfiigung erlassen. Der Zweck dieser
einstweiligen Verfiigung besteht u.a. darin, die spétere Durchsetzung eines streiti-
gen Anspruches sicherzustellen (LGVE 1981 I Nr. 29, Max. XII Nr. 378 und 466,
XI Nr. 41). Das Gesuch ist zu schiitzen, wenn der Gesuchsteller die Anspruchs-
voraussetzungen (anspruchsbegriindende Tatsachen, den Anspruch selbst, dessen
Gefdhrdung, den nicht leicht zu ersetzenden Schaden) glaubhaft macht. Glaubhaft
machen bedeutet nicht, dass der Richter von der Richtigkeit der aufgestellten Be-
hauptung iiberzeugt zu werden braucht, sondern es geniigt, ihm aufgrund objekti-
ver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhan-
denseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die
Moglichkeit ausschliessen muss, dass die Verhiltnisse sich anders gestalten kénn-
ten (LGVE 1990 I Nr. 28 mit Hinweisen).



297

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder be-
ruflichen Ansehen, in seinem Geschaftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftli-
chen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemaéss Art. 9 UWG den Richter
anrufen. Gestiitzt auf Art. 14 UWG, der auf die Bestimmungen der Art. 28¢c-28f
ZGB hinweist, kann der Richter vorsorgliche Massnahmen erlassen. Der Ge-
suchsteller hat dabei glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei gegen gesetzliche
Bestimmungen verstossen hat oder solche Verstdsse vorzunehmen beabsichtigt
und dass ihm dabei ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine
vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (vgl. Art. 28¢ ZGB und §§ 349
ff. ZPO). Da ein vorldufiges Verbot nur bei einer Wiederholungsgefahr in Frage
kommt, ist auch die Fortdauer der Verletzung glaubhaft zu machen (David Lucas,
Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, N 638). Grundsitzlich
wird kein strikter Beweis gefordert, doch ist dem Richter aufgrund der objektiven
Anhaltspunkte der Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhanden-
seins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln (vgl. Troller, Immaterialgii-
terrecht, 3. Aufl., Bd II, S. 1068). Analoges gilt fiir die Anordnung vorsorglicher
Massnahmen gemaéss dem Markenschutzgesetz (vgl. Art. 59 MSchG, dessen Abs.
4 ergénzend auf Art. 28c-f ZGB verweist).

a) Die verlangten vorsorglichen Massnahmen bezliglich Werbung (Antrige 1
und 2) sind offensichtlich hinfillig. Die Beklagte legt glaubhaft dar, dass alle Ka-
taloge versandt sind, bzw. dass sie auf weitere Werbung fiir ihr Produkt ausdriick-
lich verzichtet. Dabei ist sie zu behaften. Eine weiterbestehende Gefahr macht die
Klédgerin nicht glaubhaft. Damit aber fehlt es schon an der zwingenden Vorausset-
zung der Gefdhrdung des geltend gemachten Anspruchs. Die Antrdge Ziff. 1 und 2
sind folglich abzuweisen. Sollte die Beklagte wider Erwarten und wider Treu und
Glauben eine neuerliche Werbekampagne auszuldosen versuchen oder ausldsen,
stinde es den Kldgerinnen selbstredend frei, den Richter erneut anzurufen.

Immerhin machen die Kldgerinnen zu Recht geltend, die Verwendung einer
Marke durch den Unberechtigten sei nach dem neuen MSchG (Art. 13 Abs. 2 lit.
e) verboten. Lucas David schreibt dazu im neusten Werk zum Markenschutzge-
setz: «Nicht immer wollen Héndler durch die Verwendung fremder Drittmarken
auf das eigene Angebot dieser Markenprodukte hinweisen; Drittmarken werden
gelegentlich auch als blosser Blickfang oder gar Lockvogel eingesetzt, um bei
Kunden Aufmerksamkeit zu erwirken und dann auf die eigene Ware aufmerksam
machen zu kénnen. Wéhrend nach altem Recht die anlehnende und vergleichende
Werbung einzig nach den Grundsitzen des lauteren Wettbewerbs beurteilt werden
konnte, fallen diese Verwendungsarten nunmehr mindestens teilweise auch unter
das Markenschutzgesetz. Daher ist unter der Herrschaft des revidierten Marken-
schutzgesetzes auch markenrechtlich zu beanstanden, wenn der gute Ruf einer
Marke ohne rechtfertigenden Grund durch einen Dritten ausgebeutet wird. Werbe-
behauptungen, die davon ausgehen, dass das eigene Produkt mit dem namentlich
genannten und bekannten Markenartikel der Konkurrenz vergleichbar sei, bilden
einen unerlaubten Gebrauch dieser Marke in der Werbung. Die bisher allein unter
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dem Gesichtswinkel des UWG verurteilten Konkordanztabellen und Vergleichsli-
sten, insbesondere in der Parfumeriebranche (vgl. CJ GE in SMI 1989, 118 und
1990, 360: Tableaux de références aux parfums d’autrui), kénnen nunmehr auch
aufgrund von Art. 13 Abs. 2 lit. e erfasst werden.» (Kommentar zum Schweizeri-
schen Privatrecht, MSchG-David, Basel 1994, N 25 zu Art. 13). Im Lichte dieser
Ausfithrungen erweist sich der vorliegende Hinweis der Beklagten auf das Bodum-
Produkt wegen des offensichtlichen Qualitdtsunterschiedes als sehr problematisch
(vgl. auch David Lucas, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A., Bern 1988, N
257 ff.).

b) Die Beklagte verzichtet auch auf einen Verkauf der verbleibenden Kocher.
Zudem ist ein Verbot des Verkaufs, Inverkehrbringens derselben (vgl. Antrag Ziff.
3) im Rahmen vorsorglicher Massnahmen rechtlich fragwiirdig. Ein Muster-/Mo-
dellschutz, ein anderer Exklusivschutz (plastische Marke) wird nicht geltend ge-
macht. Jedermann kann Kaffee- und Teekocher herstellen und vertreiben, auch
wenn sie einem Markenprodukt dhnlich sind. Es gibt davon bekanntlich eine Viel-
zahl, die sich alle mehr oder weniger gleichen (wie Espressomaschinen, Dampfko-
cher etc.). Der Qualitétsunterschied ist offensichtlich; der Preis ebenfalls. Nicht je-
de Kopierung ist wettbewerbswidrig; die Rechtsprechung betreffend sklavischer
Nachahmung ist schwankend (David Lucas, a.a.0., N 64 ff.). Die Kldgerinnen ma-
chen zu all diesen Fragen keine substantiierten Ausfithrungen.

Von sklavischen Nachahmungen abgesehen konnte wettbewerbsrechtlich der
Vertrieb nur verboten werden, wenn die Beklagte zusdtzliche Anstalten treffen
wiirde, die zu einer Verwechslung fiihren (David Lucas, a.a.0., N 62 ff.). Die Be-
klagte hat sich aber verpflichtet, den Bezug auf das Bodum-Produkt wegzulassen.
Auch Antrag Ziff. 3 ist abzuweisen.

4.- Das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme wird daher abgewie-
sen (Antrige Ziff. 1-3). An den Antrdgen Ziff. 4 und 5 halten die Kldgerinnen nicht
mehr fest, weshalb das Gesuch diesbeziiglich gegenstandslos ist. Mit dem vorlie-
genden Entscheid eriibrigt sich auch die formelle Beurteilung des Antrags Ziff. 6
(superprovisorische Massnahme).

5.- Bei der Kostenverlegung ist vorab massgeblich zu beriicksichtigen, dass die
Klédgerinnen mit den Hauptantrdgen Ziff. 1-3 vollstindig unterliegen. Indessen ist
auch dem Umstand gebiihrend Rechnung zu tragen, dass die Beklagte erst unter
dem Druck des Verfahrens von weiterer vergleichender Werbung abgesehen hat. In
Beriicksichtigung dieser Umsténde und der konkreten Sach- und Rechtslage recht-
fertigt es sich, den Klédgerinnen (in solidarischer Haftbarkeit) die Gerichtskosten
von Fr. 3’000.— sowie einen Anteil an die beklagtischen Anwaltskosten von pau-
schal Fr. 1’000.— (inkl. Auslagen) zu iiberbinden (§§ 301 ff. ZPO).
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Erkanntnis:
1./ Das Gesuch wird abgewiesen, soweit es nicht gegenstandslos ist.

2./ Die Klédgerinnen haben in solidarischer Haftbarkeit die Gerichtskosten von
pauschal Fr. 3°000.— zu tragen und der Beklagten an deren Anwaltskosten Fr.
1’000.— (inkl. Auslagen) zu bezahlen.

Die Gerichtskosten von Fr. 3’000.— werden dem geleisteten Gerichtskosten-
vorschuss in gleicher Hoéhe entnommen.

Anmerkung:

In einem Parallelprozess vor dem Handelsgericht des Kantons Ziirich verpflich-
tete sich die Lieferantin der beanstandeten Kaffeekannen, die Marke «bodum» fiir
die Bewerbung von Waren nicht mehr zu verwenden — unter Vorbehalt der recht-
lich zuldssigen vergleichenden Werbung — und auf den sich noch in ihrem Besitz
befindlichen Kannen vor deren Abverkauf ein deutlich von «bodum» unterscheid-
bares Kennzeichen anzubringen.

Art. 3al. 2, Set 14 al. 1 ch. 2 LMF; 2 lettre a, 13 al. 2 lettre e, 52, 54, 76 al.
1 et 2 lettre a LPM; 3 lettre d LCD; 6bis, 6quinquies lettre B ch. 2 et 3, 10bis
al. 3 Ch. 1 CUP— «YEN[ RAKI»

— L’appartenance d’un signe au domaine public constitue un motif absolu
d’exclusion tant sous ’ancien que sous le nouveau droit (c. 1).

— Lorsqu’une incertitude persistante et insupportable plane sur les relations
juridiques des parties et qu’une constatation judiciaire pourrait [’éliminer,
le demandeur posséde un intérét juridique suffisant pour intenter action en
constatation de droit (c. 2a).

— Une conclusion tendant a ce que I’autorité de jugement ordonne au défen-
deur de requérir la radiation de sa marque est sans objet (c. 2b).

— La LPM permet d’agir contre tout usage de sa marque comme signe distin-
ctif (c. 2b).

— Les principes jurisprudentiels poés sous I’empire de la LMF pour dotermi-
ner si un signe appartient au domaine public valent toujours sous le nou-
veau droit (c. 3b).

— Définition des signes du domaine public (c. 3b/aa).
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— La marque «Yeni Raki», pour une liqueur orientale traditionnelle, est de-
scriptive, dans la mesure ot cette derniére est destinée essentiellement aux
consommateurs turcs (c. 3b/bb).

— Un signe descriptif peut étre protégé comme marque s’il est imposé comme
tel en Suisse (c. 3¢).

— La marque étrangére peut étre notoirement connue en Suisse sans 'y étre uti-
lisée (c. 4b).

— Sauf circonstances particuliéres, I’'usage d’une dénomination appartenant
au domaine public ne peut étre interdit par la LCD (c. 5b).

— Gegen Zeichen, die Gemeingut sind, besteht sowohl unter dem alten wie
auch unter dem neuen Markenrecht ein absoluter Ausschlussgrund (E. 1).

— Die dauernde und unzumutbare Unsicherheit betreffend eines zwischen den
Farteien bestehenden Rechtsverhdiltnisses und die Méglichkeit, diese Recht-
sunsicherheit durch eine gerichtliche Feststellung zu beseitigen, begriinden
ein geniigendes rechtliches Interesse des Kldgers zur Erhebung einer Fest-
stellungsklage (E. 2a).

— Ein Rechtsbegehren, wonach der Beklagten zu befehlen sei, die Marke im
Markenregister loschen zu lassen, ist gegenstandslos (E. 2b).

— Das Markenrecht erlaubt dem Markeninhaber, gegen jede Art der Verwen-
dung seiner Marke als Kennzeichen vorzugehen (E. 2b).

— Die unter dem alten Markenrecht aufgestellten Rechtsgrundsiitze zur Fest-
stellung, ob ein Zeichen zum Gemeingut gehort, gelten weiterhin auch unter
dem neuen Markenrecht (E. 3b).

— Definition der zum Gemeingut gehirenden Zeichen (E. 3b/aa).

~ Die Marke «Yeni Raki» als Bezeichnung eines traditionellen orientalischen
Branntweins ist beschreibend, soweit sie sich im wesentlichen an tirkische
Konsumenten richtet (E. 3b/bb).

— Ein beschreibendes Zeichen kann als Marke geschiitzt werden, wenn es sich
als solche in der Schweiz durchgesetzt hat (E. 3c).

— Die ausldndische Marke kann in der Schweiz notorisch bekannt sein, ohne
in der Schweiz gebraucht zu werden (E. 4b).

— Ausnahmefille vorbehalten, kann der Gebrauch eines zum Gemeingut
gehdrenden Zeichens nicht unter Anwendung des UWG verboten werden (E.
5b).

Arrét du tribunal fédéral du 7 avril 1994 dans la cause Tiitlin, Tiitlin Mamulleri
Tuz ve Alkol Isletmetleri Genel Miidiirliigli ¢. Yeni Raki (publié dans ATF 120 II
144).
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Art. 2 lit. ¢ und d MSchG — «SAN FRANCISCO FORTY NINERS»

— Schon Gedankenverbindungen an ein ausldndisches Sportteam machen eine
Marke zur geographischen Herkunftsangabe (E. 5).

~ Une association d’idées entre une équipe sportive étrangére et une marque
suffit a faire de cette derniére une dénomination géographique indiquant la
provenance du produit (c. 5)

Urteil der Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum vom 5. Oktober 1994

A. Am 13. Mai 1992 hinterlegte die Beschwerdefiihrerin beim Bundesamt fiir
geistiges Eigentum (BAGE) die Wortmarken «SAN FRANCISCO FORTY NI-
NERS» sowie «<SAN FRANCISCO 49ERS» fiir Bekleidungsstiicke (Klasse 25 der
Internationalen Waren- und Dienstleistungsklassifikation). Das BAGE erliess in
den beiden Eintragungsverfahren am 25. November 1992 eine Beanstandung mit
der gleichlautenden Begriindung, wonach die in der hinterlegten Marken enthalte-
ne Bezeichnung «SAN FRANCISCO» auf eine bestimmte geographische Her-
kunft hinweist und die Marken deshalb nur fiir Kleider US-amerikanischer Her-
kunft eingetragen werden kénnen. Die Beschwerdefiihrerin wurde eingeladen, ei-
ner entsprechenden Einschrankung der Warenangabe «Bekleidungsstiicke»
zuzustimmen.

B. In der nachfolgenden Korrespondenz machte die Beschwerdefiihrerin gel-
tend, dass keine Tduschungsgefahr vorliege, weil es sich beim strittigen Zeichen
um den Namen eines bekannten US-amerikanischen Football-Teams handle und
die Bezeichnung «SAN FRANCISCO» vom Publikum daher nicht als Hinweis auf
eine bestimmte Herkunft aufgefasst werde. Die Beschwerdefiihrerin lehnte infol-
gedessen eine Einschrinkung des Warenverzeichnisses ab. Darauthin wies das
BAGE die beide Eintragungsgesuche mit zwei Verfiigungen vom 11. Februar 1994
zuriick.

C. Gegen diese Zuriickweisungsverfiigungen richten sich die beiden Beschwer-
den vom 14. Mérz 1994. Das BAGE hat sich mit je einer Eingabe vom 25. April
1994 zu den beiden Beschwerdefillen vernehmen lassen. Auf Antrag der Be-
schwerdefiihrerin wurde am 25. August 1994 eine miindliche und 6ffentliche Ver-
handlung durchgefiihrt (Art. 23 Abs. 3 der Verordnung vom 3. Februar 1993 {iber
Organisation und Verfahren eidgendssischer Rekurs- und Schiedskommissionen;
SR 173.31).

Die Rekurskommission zieht in Erwdgung:

1. Da die beiden Eintragungsgesuche und demzufolge auch die beiden Be-
schwerden MA-AA 01/94 und 02/94 praktisch ibereinstimmen, erscheint es ge-
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rechtfertigt, sie zu vereinigen und gemeinsam in einem einzigen Verfahren zu be-
handeln.

2. Die beiden Eintragungsgesuche wurden am 13. Mai 1992 und damit zu einem
Zeitpunkt eingereicht, als noch das alte Markenschutzgesetz in Geltung war. Die
Beanstandung des BAGE vom 25. November 1992 erging gestiitzt auf Artikel 1
aMSchG. Die Zuriickweisungsverfiigung erfolgte demgegeniiber aufgrund des am
1. April 1993 in Kraft getretenen neuen Markenschutzgesetzes. Nach Artikel 76
Absatz 1 MSchG unterstehen die beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes hinterleg-
ten oder eingetragenen Marken grundsitzlich dem neuen Recht. In casu ist das
Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes im Sinne von Artikel 2 MSchG zu
beurteilen, so dass nach Artikel 76 Absatz 2 Bst. b das neue Recht anwendbar ist.

3. Artikel 2 Bst. c und d MSchG schliessen irrefiihrende Zeichen bzw. Zeichen,
die gegen die offentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstos-
sen, vom Markenschutz aus. Die absoluten Ausschlussgriinde des neuen Rechts
sind im wesentlichen die gleichen wie nach fritherem Recht, weshalb die unter der
Herrschaft des alten Gesetzes ergangenen Gerichtsentscheide zu den sogenannten
sittenwidrigen Zeichen herangezogen werden kénnen. Davon abzuweichen besteht
entgegen den Vorbringen der Beschwerdefiihrerin kein Anlass (Urteil des Bundes-
gerichts vom 8. Oktober 1993 «<MASTERtherm», PMMBI I 1994, S. 43 ff., E. 2b
a.E. Urteil des Bundesgerichts vom 15. Dezember 1993 «VIP CARD», PMMBI 1
1994, S 47 ff., E. 2b a.E.).

4. Sittenwidrig sind gemaéss stidndiger Rechtsprechung unter anderem Zeichen,
die geeignet sind, den schweizerischen Durchschnittskdufer in irgendeiner Hin-
sicht irrezufiihren. Demnach sind Marken dann schutzunfihig, wenn sie zur Tiu-
schung iiber die geographische Herkunft der damit gekennzeichneten Waren An-
lass geben konnen (BGE 117 11 328;951474,931570;91152;891301; 891293).
Herkunftsan gaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf eine geographische
Herkunft vor Waren und Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Be-
schaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhéngen (Art.
47 Abs. 1 MSchG).

Die Beschwerdefiihrerin bestreitet zu Recht nicht, dass «SAN FRANCISCO»
eine geographische Angabe ist. Sie macht jedoch geltend, dass die Marken «SAN
FRANCISCO FORTY NINERS» bzw. «SAN FRANCISCO 49ERS» von den
massgebenden Verkehrskreisen entsprechend Artikel 47 Absatz 2 MSchG nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der damit gekennzeichneten Erzeugnisse
verstanden werden. Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, dass die unter den ge-
nannten Zeichen vertriebenen Waren in Sportabteilungen angeboten werden und
vor allem eine junge Kiuferschaft ansprechen, welche weiss, dass es sich bei den
«SAN FRANCISCO FORTY NINERS» um eine US-amerikanische Football-
Mannschaft handelt. Die Beschwerdefiihrerin leitet daraus ab, dass die Bezeich-
nung «SAN FRANCISCO» als Bestandteil der hinterlegten Marken von den mass-
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gebenden Abnehmerkreisen nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Artikel 47
Absatz 1 MSchG aufgefasst wird.

Darauf kommt es indessen nicht an. Wie das BAGE zu Recht darauf hinweist,
wird die Markenpriifung allein durch die Angaben bestimmt, die der Markenhin-
terlegung zugrunde liegen. Aus den Eintragungsgesuchen der Beschwerdefiihrerin
geht nun aber nicht hervor - weder unmittelbar noch mittelbar -, dass die von ihr
hinterlegten Marken hauptséchlich oder vorwiegend fiir Waren bestimmt sind, die
von jugendlichen, sportinteressierten Personen erworben werden. Andererseits
wird von der Beschwerdefiihrerin zwar behauptet, aber nicht schliissig dargetan,
dass das breite schweizerische Publikum die Marken «SAN FRANCISCO FORTY
NINERS» und «SAN FRANCISCO 49ERS» mit der Football-Mannschaft dieses
Namens in Verbindung bringt. Unter diesen Umstidnden erweist sich die Riige der
unrichtigen Anwendung von Artikel 47 MSchG als unzutreffend.

5. Die Beschwerdefiihrerin verweist fiir ihren Standpunkt unter anderem auf
zwei Beitrige, die in der NZZ vor und nach der diesjdhrigen sog. «Super-Bowl»,
dem Endspiel der American-Football-Meisterschaft, erschienen sind. In diesen so-
wie in weiteren, von der Vertreterin der Beschwerdefiihrerin anlésslich der miind-
lichen Verhandlung eingereichten Presseberichten wird iiber die Bedeutung des
American Football im allgemeinen und iiber die bisherigen Erfolge der SAN
FRANCISCO 49ERS im besonderen berichtet. Daraus und aus der gegeniiber der
Vorinstanz vorgebrachten Behauptung, dass American Football sich auch hierzu-
lande einer zunehmenden Beliebtheit erfreut und vom schweizerischen Publikum
liber zahlreiche Fernsehkanile empfangen werden kann, leitet die Beschwerdefiih-
rerin ab, dass die Bezeichnung «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» vom
schweizerischen Publikum als Name einer amerikanischen Football-Mannschaft
und nicht als Hinweis auf die geographische Herkunft der damit gekennzeichneten
Waren verstanden wird.

Selbst wenn jedoch die schweizerischen Kéuferkreise - oder jedenfalls grosse
Teil von ihnen - ohne weiteres erkennen sollten, dass es sich bei der Bezeichnung
«SAN FRANCISCO FORTY NINERS» um den Namen eines US-amerikanischen
Football-Teams handelt, weist die Bezeichnung auf eine amerikanische Herkunft
der damit gekennzeichneten Bekleidungsstiicke hin. Dieser Name ldsst ndmlich
beim sportinteressierten Publikum spontan gedankliche Assoziationen zum Ame-
rican Football entstehen. Der American Football - nicht gleichzusetzen mit dem
herkommlichen Fussballsport - gilt als typisch amerikanische Sportart, ja es ist
(neben Baseball) der amerikanische Nationalsport schlechthin. In keinem anderen
Land der Welt ist diese Sportart auch nur annihernd so verbreitet wie in den USA.
Folglich wird gerade das von der Beschwerdefiihrerin angesprochene, sportinter-
essierte Publikum die Bezeichnung «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» mit
dem American Football und damit einem vorwiegend in den USA ausgeiibten
Sport in Verbindung bringen.
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Dass dabei das Publikum nicht einen «direkten Produktionszusammenhang»
zwischen den betreffenden Waren und der Football-Mannschaft herstellen wird
(Beschwerdeschrift S. 7 lit. ¢), ist unerheblich. Entscheidend ist vielmehr die im
Bewusstsein der sportinteressierten Kauferschaft verankerte Gedankenverbindung
zwischen «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» und dem American Football.
Fiir diese, von der Beschwerdefiihrerin der jiingeren Altersklasse zugerechneten
Kreise verkdrpert der Name «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» und dessen
Vermarktung deshalb etwas Besonderes, weil er mit dem Image des American
Football und so mit dieser in den USA iiberaus populédren Sportart in Verbindung
gebracht wird. Demzufolge erweckt die Bezeichnung «SAN FRAN CISCO
FORTY NINERS» auch fiir denjenigen, der sie als Namen eines amerikanischen
Football-Teams erkennt, zwangsldufig Assoziationen zum American Football und
zu einer typisch amerikanischen, liberwiegend in den USA ausgeiibten Sportart.
Damit ist die Bezeichnung geeignet, auch beim sportinteressierten jingeren Publi-
kum - jedenfalls indirekt - den Eindruck hervorzurufen, entsprechend gekenn-
zeichnete Waren (hier: Bekleidungsstiicke) seien US-amerikanischer Herkunft. Th-
re Verwendung fiir Erzeugnisse nicht amerikanischer Herkunft ist daher irre-
fithrend.

6. Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Bezeichnung «SAN
FRANCISCO FORTY NINERS» ist geeignet, die Vorstellung zu wecken, die so
gekennzeichneten Waren stammten aus den USA, und zwar deshalb, weil der Be-
standteil «<SAN FRANCISCO» als Herkunftsangabe im Sinne von Artikel 47 Ab-
satz 1 MSchG zu betrachten ist. Fiir andere als US-amerikanische Waren ist sie da-
her als irrefiihrendes Zeichen nach Artikel 2 Bst. ¢ vom Markenschutz ausge-
schlossen. Das BAGE hat daher zu Recht festgestellt, dass die Marken «SAN
FRANCISCO FORTY NINERS und «SAN FRANCISCO 49ERS» nur mit einer
Einschrankung der Warenangabe «Bekleidungsstiicke» auf solche US-amerikani-
scher Herkunft eingetragen werder kénnen.

Die beiden Beschwerden sind aus den dargelegten Griinden vollumfénglich ab-
zuweisen.

1. Die beiden Beschwerden werden abgewiesen.
2. Die Verfahrenskosten, bestehend aus a) der Spruchgebiihr von Fr. 2°500.-, b)

der Schreibgebiihr von Fr. 66.-, total Fr. 2’566.-, werden der Beschwerdefiihrerin
auferlegt.
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Art. 2 lit. a MSchG — «LOADLEVELER»

— Auch zusammengesetzte, englische Markenbestandteile sind Gemeingut,
wenn sie auf den angesprochenen Publikumskreis ohne besonderen Phanta-
sieaufwand beschreibend wirken (E. 3a).

~ «LoadLeveler» ist fiir den mdglichen Zweck von Computerprogrammen be-
schreibend und daher nicht eintragungsfihig (E. 3b-d).

— Auch ein blosses Kunstwort, das in keinem Worterbuch steht, kann marken-
rechtlich zum Gemeingut gehiren (E. 3c).

— Des mots composés anglais appartiennent aussi au domaine public lorsque,
sans effort de fantaisie particulier, ils apparaissent descriptifs aux yeux des
milieux intéressés (c. 3 a).

— «LoadLeveler» indique I’ utilisation possible de programmes informatiques
et ne peut donc pas étre enregistré (c. 3 b-d).

— Un mot formé artificiellement et ne figurant dans aucun dictionnaire peut
aussi, en droit des marques, appartenir au domaine public (c. 3 c).

Urteil der Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum vom 23. November 1994

A. Am 18. Mirz 1993 hinterlegte die Beschwerdefiihrerin beim Bundesamt fiir
geistiges Eigentum (BAGE) die Wortmarke «LoadLeveler» fiir Computerpro-
gramme und Handbiicher zur Verwendung mit Computerprogrammen. Das BAGE
erliess am November 1993 eine Beanstandung mit der Begriindung, die englische
Bezeichnung LoadLeveler bedeute sinngemiss «Ladungsbegrenzer» und stelle fiir
die fraglichen Erzeugnisse eine beschreibende, zum Gemeingut im Sinne von Ar-
tikel 2 Buchstabe a MSchG gehorende Angabe dar.

B. In der nachfolgenden Korrespondenz machte die Beschwerdefiihrerin im we-
sentlichen geltend, «LoadLeveler» sei ein kiinstlicher Begriff, der sich aus den
Wortern «load» (Last, Ladung) und «leveler» (Ausgleicher, Ausbalancierer) zu-
sammensetze; die englische Sprache kenne weder das zusammengeschriebene
Wort mit zwei Grossbuchstaben noch das einfache Wort «loadleveler»; lediglich
die Wortkombinationen «load levelling» und «load level» seien bekannt. Das BA-
GE hielt indessen an seinem Standpunkt fest, wonach die Bezeichnung “’LoadLe-
veler» die Zweckbestimmung bzw. die Funktion der damit versehenen Erzeugnis-
se charakterisiert, und wies schliesslich das Eintragungsgesuch mit Verfiigung
vom 4. Mai 1994 zuriick.

C. Gegen diese Zurlickweisungsverfiigung richtet sich die vorliegende Be-
schwerde vom 1. Juni 1994, Das BAGE hat sich in seiner Eingabe vom 7. Juli 1994
zu der Beschwerde vernehmen lassen und deren Abweisung beantragt.
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Die Rekurskommission zieht in Erwdgung:

1. In dem hier zu beurteilenden Beschwerdefall wurde das Eintragungsgesuch
am 18. Mirz 1993 eingereicht, d.h. zu einem Zeitpunkt, als noch das alte Marken-
schutzgesetz in Kraft war. Die Beanstandung des BAGE vom 1. November 1993
und die Zuriickweisungsverfiigung vom 4. Mai 1994 erfolgten jedoch zu Recht
aufgrund des am 1. April 1993 in Kraft getretenen neuen Markenschutzgesetzes
(MSchG); denn nach Artikel 76 Absatz 1 MSchG unterstehen die beim Inkrafttre-
ten des neuen Gesetzes hinterlegten oder eingetragenen Marken von diesem Zeit-
punkt an grundsitzlich dem neuen Recht. Dies gilt insbesondere auch fiir die Fra-
ge, ob ein Zeichen aus absoluten Griinden vom Markenschutz ausgeschlossen ist
(Art. 76 Abs. 2 Bst. b MSchG).

2. Das BAGE verweigert der Marke «LoadLeveler» den Schutz mit der Be-
griindung, es handle sich bei dieser Bezeichnung hinsichtlich der Waren, fiir die sie
beansprucht wird, um einen Ausdruck des Gemeingutes (Art. 2 Bst. a MSchG). Da
die Rechtslage in bezug auf die Zugehorigkeit eines Zeichens zum Gemeingut un-
ter dem revidierten MSchG gleichgeblieben ist wie unter frilherem Recht (Art. 3
Abs. 2 und 14 Abs. 1 Ziffer 2 aMSchG), kann insofern weiterhin die bisherige
Rechtsprechung des Bundesgerichts beigezogen werden (Botschaft des Bundesra-
tes zum MSchG BBI 1991 I 20).

Als Gemeingut gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Be-
schaffenheit der Erzeugnisse, fiir welche die Marke bestimmt ist (BGE 118 IT 191
E. 3, mit Verweisen). Blosse Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur
entfernt auf eine Ware hindeuten, machen eine Marke indessen noch nicht zur
Sachbezeichnung; enthilt die Marke einen Sachbegriff, so muss der gedankliche
Zusammenhang mit der Ware vielmehr derart sein, dass ihr beschreibender Cha-
rakter ohne besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist (BGer. in PMMBI 1994
145 E. 3b <MASTERtherm»).

3. a) Die Wortmarke «LoadLeveler» wurde fiir Computerprogramme und Hand-
biicher zur Verwendung mit Computerprogrammen hinterlegt. Sie ist aus zwei
englischen Wortern zusammengesetzt, die ohne Abstand aneinandergeschrieben
sind. Dass es sich um eine Zusammensetzung aus zwei Wortern handelt, ergibt
sich klar aus dem Umstand, dass das zweite Wort innerhalb der Wortkombination,
nidmlich «Leveler», mit einem Grossbuchstaben beginnt.

Um beurteilen zu konnen, ob die hinterlegte Bezeichnung, wie vom BAGE gel-
tend gemacht, in bezug auf die beanspruchten Erzeugnisse eine beschreibende An-
gabe darstelle, ist die Wortkombination «LoadLeveler» als Ganzes zu betrachten.
Zu diesem Zweck ist nach der fiir das Publikum erkennbaren Bedeutung der bei-
den Bestandteile zu fragen und dann zu priifen, ob die Verbindung dieser Bedeu-
tungen einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen
ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasicaufwand als Sachbezeich-
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nung, Eigenschafts-, Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe hinsichtlich der
in Frage stehenden Waren aufgefasst wird (vgl. das obenzitierte BGer.-Urteil 1.S.
«MASTER-therm») .

Im iibrigen ist festzuhalten, dass nach stidndiger Rechtsprechung auch Worter
der englischen Sprache zum Gemeingut gehdren kénnen (BGE 108 II 488 E. 3).
Dies gilt ganz besonders auf dem Gebiet der Computer und Computerprogramme,
wo die englische Sprache vorherrschend ist.

b) Das englische Wort «Load» hat, wie jedem Worterbuch entnommen werden
kann, zur Hauptsache die Bedeutung von «Last», «Ladung», «Fracht». Auch das
Wort «Leveler» ist in den umfangreicheren Worterbiichern aufgefiihrt. Ausserdem
kann seine Bedeutung ohne weiteres aus dem bekannten Wort «Level» abgeleite
werden, das als Hauptwort «Ebene», «Niveau» bedeutet und als Titigkeitswort
«ebnen», «nivellieren», «ausgleichen». Ein «Leveler» ist demnach - unmittelbar
versténdlich - eine Vorrichtung, ein Werkzeug oder sonst ein Mittel, das ebnet, ni-
velliert bzw. ausgleicht (vgl. BGer. in PMMBI 1969147 E. 4; danach ist es «in der
technischen Fachsprache durchaus iiblich, substantivierte Tatigkeitsworter zu ver-
wenden, um damit Vorrichtungen, Werkzeuge oder Maschinen zu bezeichnen...»).

Aus der Verbindung der Bedeutung der Worter «Load» und Leveler» ergibt sich
somit von selbst ein sinnvolles Ganzes als Bezeichnung einer Vorrichtung, eines
Werkzeugs oder eines anderen Mittels, um (unterschiedliche) Lasten auf dasselbe
Niveau zu bringen bzw. auszugleichen. Solche Vorrichtungen sind auf mehreren
Gebieten der Technik denkbar. So werden z.B. in der Elektrotechnik die Lasten
verschiedener Netze ausgeglichen. Es kann aber auch an Vorrichtungen zur Steue-
rung der Beladung eines Frachtschiffes gedacht werden.

Derartige Vorgdnge kénnen durch Computerprogramme vorbereitet oder auch
direkt gesteuert werden. Hieraus ergibt sich, dass die Marke «LoadLeveler» un-
mittelbar den moglichen Gegenstand eines Computerprogramms beschreibt. Dass
dem Eintragungsgesuch nicht entnommen werden kann, fiir welches besondere
technische Gebiet dieses Programm bestimmt ist, dndert nichts daran, dass die
Marke sich in einer beschreibenden Angabe iiber den Gegenstand eines Pro-
gramms (bzw. des dazugehdrenden Handbuches) erschopft. Wiirde {ibrigens der
Marke durch eine entsprechende Einschrinkung des Warenverzeichnisses der be-
schreibende Charakter genommen, so miisste sie folgerichtig als irrefiihrend (Art.
2 Bst. ¢ MSchQG) betrachtet werden.

¢) Schliesslich hilft der Beschwerdefiihrerin auch der Einwand nichts, bei der
Marke «LoadLeveler» handle es sich um ein reines Kunstwort, da das Wort als sol-
ches im Englischen nicht verwendet werde und weder in konventionellen noch in
Fachworterbiichern zu finden sei. Ausschlaggebend ist allein die Tatsache, dass
der Sinn der Wortzusammensetzung «loadleveler» aufgrund der allgemein ver-
stindlichen englischen Worter «load» und «leveler» eindeutig erkennbar ist (siche
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oben unter Bst. b). Anders ausgedriickt: Der begriffliche Inhalt der Wortverbin-
dung «loadleveler» wird ausschliesslich durch die Bedeutung der Wérter «load»
und «leveler» bestimmt, d.h. es entsteht durch die Verbindung dieser beiden Wor-
ter kein neuer Begriffsinhalt. Unter diesen Umstéinden ist es ohne Belang, dass das
Wort «loadleveler» als solches (noch) in keinem englischen Worterbuch zu finden
ist. Im tibrigen hat sich in der Elektrotechnik die vom Begriffsinhalt her praktisch
gleichwertige Wortzusammensetzung «load-levelling» bereits soweit eingebiir-
gert, dass sie in ein einschldgiges Worterbuch aufgenommen wurde (Schwenkha-
gen/Meinhold, Dictionary of Electrical and Electronic Engineering, Verlag Cor-
nelsen).

d) Die Beschwerdefilhrerin macht sodann insbesondere geltend, die Wortbil-
dung «LoadLeveler» weise deswegen Kennzeichnungskraft auf, weil die beiden
Worter zu einer Worteinheit zusammengezogen seien, die durch die Grossschrei-
bung des Anfangsbuchstabens des zweiten Wortes noch weiter verfremdet werde.
Indessen geniigen diese Modifikationen nicht, um der Marke Kennzeichnungskraft
zu verleihen. Dass ein aus zwei Wortern zusammengesetzter Ausdruck aneinan-
dergeschrieben wird, ist keineswegs aussergewdhnlich, und die Grossschreibung
des Anfangsbuchstabens ermoglicht es lediglich dem Betrachter, die Gliederung
der Wortverbindung trotz fehlendem Abstand besser zu erfassen. Ein kennzeich-
nungsfihiger Charakter ergibt sich aber aus dieser Schreibweise nicht (vgl. BGer.
in PMMBI 1994 1 45 E. 4c <MASTERtherm»).

4. Aus diesen Griinden ist der Hauptantrag der Beschwerde abzuweisen. Fiir
den Eventualantrag der Beschwerdefiihrerin, die Marke «LoadLeveler» sei mit
gednderter Warenliste einzutragen, ist der Beschwerdeschrift keine Begriindung zu
entnehmen. Es wird auch nicht prizisiert, wie die eventuell gednderte Warenliste
lauten soll. Deshalb kann auf den Eventualantrag nicht eingetreten werden.

Demnach wird erkannt:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Verfahrenskosten, bestehend aus a) der Spruchgebiihr von Fr. 1'500.-, b)

der Schreibgebiihr von Fr. 55.-, total Fr. 1’555.-, werden der Beschwerdefiihrerin
auferlegt.
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Art. 2 Abs. 1 MMA-AO, MSchG 42Abs. 1 — «<ARROW»

— Flir die internationale Registrierung kann ein anderer Vertreter als fiir die
schweizerische Stammanmeldung bestellt werden. Dieser darf auch Sitz im
Ausland haben. Ob fiir die Vermittlung von Anderungen im IR-Register
durch das BAGE jeweils ein Untervertreter in der Schweiz beauftragt wer-
den muss, bleibt offen (E. 3).

~ Un mandataire autre que celui nommé pour le dépot de base suisse peut ét-
re désigné pour l’enregistrement international. Il peut aussi étre établi a
[’étranger. La question peut rester ouverte de savoir si un sous-mandataire
en Suisse doit étre désigné pour faire apporter par I’OF Pl des modifications
dans le registre international (c. 3).

Urteil der Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum vom 1. Februar 1995

1. Die Villiger S6hne AG in Pfeffikon LU, vertreten durch die X. AG, Ziirich,
stellte am 24. Juni 1994 beim Bundesamt fiir geistiges Eigentum (BAGE) das Ge-
such um Eintragung der schweizerischen Marke «xARROW». Am 27. Juli 1994
reichte die Vertreterin das Gesuch um internationale Registrierung dieser Marke
ein.

Mit Schreiben vom 11 . August 1 994 ersuchte die X. AG das BAGE, das deut-
sche Patentanwaltsbliro Y. als Vertreter hinsichtlich der internationalen Markenre-
gistrierung eintragen zu lassen, und legte zu diesem Zweck eine entsprechende
Vollmacht der Villiger S6hne AG bei. Das BAGE weigerte sich, dies zu tun, zuletzt
mit Verfiigung vom 25. Oktober 1994.

Diesen Entscheid ficht die Villiger S6hne AG fristgerecht mit Verwaltungsbe-
schwerde an. Obschon ihre Beschwerdeschrift entgegen Artikel 52 Absatz 1
VwVG kein formliches Begehren enthilt, schadet ihr dies nicht, da der Begriin-
dung entnommen werden kann, dass sie die Aufhebung der angefochtenen Verfii-
gung und - zum Zweck der Eintragung des deutschen Biiros als Vertreter fiir die in-
ternationale Registrierung - die Weiterleitung des entsprechenden Antrags an das
Internationale Biiro der OMPI durch das BAGE erreichen will (vgl. im iibrigen
Ziffer 6 des Schreibens der Vertreterin der Beschwerdefiihrerin vom 16. Januar
1995). Das BAGE beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

2. Weder das Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von
Marken (MMA) noch die dazugehérige Ausfithrungsordnung (AO/MMA) enthal-
ten eine Bestimmung, wonach der Vertreter fiir die internationale Registrierung
(vgl. Regel 2 AO/MMA) in einem bestimmten Land, etwa im Ursprungsland oder
im Land des Markeninhabers, niedergelassen sein muss. Es ist auch nirgends vor-
geschrieben, wonach der Vertreter fiir die nationale Basismarke mit demjenigen
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fiir die internationale Marke identisch sein muss. Demnach steht von vornherein
fest, dass im vorliegenden Fall der schweizerischen Hinterlegerin nicht verwehrt
werden kann, ein deutsches Patentanwaltsbiiro als Vertreter fiir die internationale
Registrierung der Marke <ARROW» zu bestellen. Gleichzeitig ist auch den Argu-
menten des BAGE der Boden entzogen, man habe es hier mit einer Bestellung
mehrerer Vertreter fiir dieselbe internationale Markenregistrierung zu tun (Ver-
nehmlassung, Ziffer 4) und die Beschwerdefiihrerin beantrage, den schweizeri-
schen durch den deutschen Vertreter «zu ersetzen» (Ziffer 5, 2. Absatz).

3. Das BAGE begriindet seine ablehnende Haltung im wesentlichen damit, Ar-
tikel 42 MSchG stehe dem Begehren der Beschwerdefiihrerin entgegen. Auch die-
ser Einwand ist nicht stichhaltig.

Einerseits ist es, wie oben dargetan, durchaus moglich, dass der schweizerische
Inhaber einer internationalen Markenregistrierung fiir diese ein ausldandisches (hier
ein deutsches) Patentanwaltsbiiro als Vertreter bestellt. Anderseits steht keines-
wegs a priori fest, dass die mit «durch Vermittlung der nationalen Behérde...» um-
schriebenen Handlungen (vgl. insbesondere Regel 2 Absatz | AO/MMA) als «Ver-
waltungsverfahren nach diesem Gesetz» zu betrachten sind. Sollte dem nach Auf-
fassung des BAGE tatsichlich so sein, so miisste der ausldndische Vertreter in
derartigen Fillen eine in der Schweiz niedergelassene natiirliche oder juristische
Person mit den notwendigen Vorkehren beauftragen. Eine Umgehung von Artikel
42 MSchG (Vertretungszwang) und Regel 2 Absatz 1b) AO/MMA (Prinzip der Be-
stellung nur eines Vertreters) ist darin entgegen der Vernehmlassung des BAGE
(Ziffer 5, 3. Absatz) nicht zu erblicken.

4. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdefiihrerin selbst das obenerwihnte
deutsche Biiro erméchtigt, dessen Eintragung als Vertreter im internationalen Re-
gister zu veranlassen. Die entsprechende Vollmacht liegt dem BAGE vor. Damit
ist, was die erstmalige Vertreterbestellung betrifft, den formellen Erfordernissen
Geniige getan.

Die Beschwerde erweist sich somit als offensichtlich begriindet.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist der Beschwerdefiihrerin, zumal sie
durch ein Patentanwaltsbiiro vertreten war, eine Parteientschidigung zuzuspre-
chen. Die Vertreterin hat indessen keinen diesbeziiglichen Antrag gestellt und folg-
lich auch keine Kostennote eingereicht; die Parteientschadigung wird daher nach
Ermessen und zwar auf Fr. 500.-, festgesetzt.



311

Art. 3 Abs. 1lit. ¢ MSchG — «BALLY / SALI»

~ Erst ein dominierender Bildbestandteil vermag klangliche Verwechslungs-
gefahr zu verhindern (E. 4).

- BALLY und SALI sind klanglich verwechselbar (E. 5).

— Warengleichartigkeit besteht zwischen Brillen und anderen Mode- oder Pre-
stigeartikeln wie Seifen, Parfiimerien, Uhren, Schmuckwaren, Schirmen
usw. (E. 7).

—~ Der Schutz beriihmter Marken kann im Widerspruchsverfahren nicht ange-
rufen werden (E. 7).

— 1l faut qu’un élément figuratif soit prépondérant pour permettre d’éviter le
risque de confusion découlant de [’effet sonore de deux marques (c. 4).

—~ La sonorité de BALLY et de SALI est similaire (c. 5).

—~ Des lunettes, d’une part, et, de ’autre, des articles de mode ou de luxe tels
que des savonnettes, des produits de parfumerie, des montres, de la bijoute-
rie, des parapluies, etc., sont similaires (c. 7).

— On ne peut faire valoir la haute renommée de la marque dans la procédure
d’opposition (c. 7).

Urteil der Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum vom 21. Mérz 1995

A. Die Beschwerdegegnerin liess mit Registrierungsdatum vom 26. Mai 1993
die internationale Marke Nr. 601’023 («Sali» fig.) fiir Waren der internationalen
Klassen 9, 14 18, 21 und 25 eintragen (Osterreichische Ersthinterlegung nach Arti-
kel 4 PVUe: 3 Dezember 1992). Die Marke wurde in «Les Marques internationa-
les» am 17. August 1993 veroffentlicht.

Mit Eingabe vom 27. September 1993 erhob die Beschwerdefiihrerin gestiitzt
auf ihr eigene Marke «BALLY» beim BAGE (Vorinstanz) Widerspruch gegen die
Eintragung der genannten IR-Marke in bezug auf alle Waren, fiir welche sie regi-
striert worden war. Die Vorinstanz erliess daraufhin am 22. November 1993 eine
provisorische Schutzverweigerung beziiglich der IR-Marke Nr. 601’023 fiir alle
beanspruchten Waren und forderte die Inhaberin dieser Marke gleichzeitig auf, fiir
das weitere Verfahren einen inldndischen Vertreter zu bestellen. Da die Beschwer-
defiihrerin darauf nicht reagierte, erliess die Vorinstanz am 28. Februar 1994 eine
Ausschlussverfiigung (Art 21 Abs. 2 MSchV), die nicht angefochten und folglich
rechtskriftig wurde.

Mit Verfiigung vom 29. Juni 1994 wies die Vorinstanz den Widerspruch voll-
umfinglich ab, im wesentlichen wegen fehlender Verwechselbarkeit der beiden
Marken; gleichzeitig stellte sie in Aussicht, die provisorische Schutzverweigerung
vom 22. November 1993 gegeniiber der IR-Marke Nr. 603’108 (recte: 601°023)
werde nach Ablauf der Rechtsmittelfrist zuriickgezogen.
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B. Mit Eingabe vom 28. Juli 1994 erhob die Beschwerdefiihrerin Verwaltungs-
beschwerde an die Rekurskommission fiir geistiges Eigentum und stellte den An-
trag, die Verfligung der Vorinstanz vom 29. Juni 1994 sei aufzuheben und der IR-
Marke Nr. 601°023 der Schutz fiir das Gebiet der Schweiz vollumfanglich - even-
tuell soweit sie fiir andere Erzeugnisse eingetragen ist als Brillen - zu verweigern,

In ihrer Stellungnahme vom 29. August 1994 bezeichnete die Vorinstanz die un-
richtige IR-Nummer betreffend den Riickzug der provisorischen Schutzverweige-
rung als offensichtlichen Kanzleifehler, der hiermit berichtigt werde, und bean-
tragte im librigen, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwer-
degegnerin wurde eingeladen, durch Vermittlung eines in der Schweiz
niedergelassenen Vertreters zu der Beschwerde Stellung zu beziehen; sie leistete
Jjedoch dieser Aufforderung keine Folge.

C. Am 20. Oktober 1994 teilte die OMPI der Vorinstanz mit, dass das Waren-
verzeichnis der angefochtenen IR-Marke Nr. 601°023 beziiglich sédmtlicher Lén-
der, fiir die Schutz beansprucht wurde, auf Waren der internationalen Klassen 9
(Lunettes et étuis de lunettes), 14 (Articles de bijouterie, 4 I’exclusion d’articles
d’horlogerie) und 21 (Récipients pour le ménage et la cuisine [ni en métaux pré-
cieux ni en plaqué]; verrerie porcelaine et faience non comprises dans d’autres
classes) eingeschriankt worden sei (Eintragungsdatum: 16. September 1994).

Die Rekurskommission zieht in Erwdgung:

1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 29. Juni 1994 diirfte der Beschwerdefiih-
rerin frithestens am 30. Juni 1994 zugestellt worden sein. Da die Beschwerdefrist
in der Zeit vom 15. Juli bis und mit 15. August stillstand (Art. 22a Bst. b VwVG),
lief sie nicht vor Ende August 1994 ab; sie ist daher mit der Postaufgabe der Be-
schwerdeschrift vom 28. Juli 1994 gewahrt.

2. Die Beschwerdefiihrerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr.
335’182 «BALLY», die ihrerseits eine Erneuerung - mit abgednderter Warenanga-
be - der dlteren Marken Nr. 2127990, 214102, 224’614, 2377172, 259’254 und
260’754 darstellt und in dieser Fassung mindestens seit dem 13. Juni 1984 Schutz
geniesst. Die Marke ist fiir Waren der internationalen Klassen 1 bis 4, 7 bis 11, 14,
16 bis 26 und 28 eingetragen.

Da demgegeniiber das angefochtene Zeichen erst seit dem 26. Mai 1993 im in-
ternationalen Register eingetragen ist und und unter Beriicksichtigung der Oster-
reichischen Ersteintragung erst seit dem 3. Dezember 1992 in der Schweiz Schutz
geniesst, ist es eindeutig jiinger als die Marke der Widersprechenden.

3. Der jiingeren IR-Marke Nr. 601’023 «Sali» fig. ist der Schutz zu verweigern,
soweit sie mit der #lteren schweizerischen Marke Nr. 335182 «BALLY» #hnlich
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und fiir gleiche oder gleichartige Waren bestimmt ist, so dass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG). Die neu ins Gesetz aufge-
nommene Formulierung macht deutlich, dass zwischen den Elementen der Mar-
kenghnlichkeit und der Warengleichartigkeit eine Wechselbeziehung besteht, bei
der es letztlich einzig auf die Verwechslungsgefahr ankommt. Diese nimmt einer-
seits ab, je mehr sich die zu vergleichenden Marken unterscheiden, andererseits
aber auch, je verschiedenartiger die gekennzeichneten Waren sind (vgl. MSchG-
David, Art. 3 Rz 8). Zu Recht hat daher die Vorinstanz unter Hinweis auf die frithe-
re stdndige Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 88 I1 376: Leuba, 88 II 397:
Tobler-o-Rum, 95 II 194: Tobler Mint102 II 125: Annabelle, 117 II 326: Valser)
betont, bei weitgehend identischen Waren sei beziiglich der Unterschiedlichkeit
der Marken ein besonders strenger Massstab anzulegen.

Dieser strenge Massstab wird von der Praxis auch dann gefordert, wenn es sich
bei den beanspruchten Waren um Massenartikel des tdglichen Gebrauchs handelt
(BGE 11711 326: Valser, sowie MSchG-David, Art. 3 Rz 14). Im vorliegenden Fall
sind die sich gegeniiberstehenden Marken teilweise fiir Waren des téglichen Be-
darfs bestimmt, die ohne besondere Aufmerksamkeit gekauft werden; sie haben
sich daher besonders deutlich zu unterscheiden. Unter Beriicksichtigung der ge-
nannten Grundsitze wird im folgenden zu priifen sein, wie es sich bei den im Streit
liegenden Marken «BALLY» und «Sali» verhélt.

Das angefochtene Zeichen «Sali» ist eine sogenannte Wort-/Bildmarke, die aus
einem Quadrat besteht. Dessen untere Hilfte enthilt das Wort «Sali» (in Schreib-
schrift), die obere Hilfte eine doppelkopfige Schlange in der Form eines liegenden
«S». Von ihrer Grosse her sind Wort- und Bildbestandteil ungefihr gleich zu ge-
wichten.

Die Vorinstanz hat die Verwechselbarkeit dieser Marke mit der Wortmarke
«BALLY» der Widersprechenden unter Hinweis auf den deutlich verschiedenen
Gesamteindruck verneint; die Anfangsbuchstaben beider Marken seien verschie-
den, die Verdoppelung des L im Zeichen «BALLY» fiihre zu einer unterschei-
dungskriftigen phonetischen Abweichung, und der Schlussbuchstabe «Y» sei fiir
die deutsche Sprache unspezifisch und daher auffallend. Dieser Argumentation
kann nur teilweise gefolgt werden.

Vorerst ist festzuhalten, dass auch eine reine Wortmarke durch eine Marke ver-
letzt werden kann, die aus Wort und Bild besteht; insbesondere wird durch die
Beifiigung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck er-
reicht, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein unter-
geordneter Stellenwert zukommt (vgl. BGE 96 II 248: Blauer Bock; zustimmend
MSchG-David, Art. 3 Rz .11). Der Bildbestandteil der Marke «Sali» ist jedoch
nicht besonders dominant. Das darunter stehende Wort «Sali» ist uniibersehbar und
wird nicht als nebenséchliches Beiwerk empfunden. Zu Recht wird zudem in der
Bundesgerichtspraxis darauf hingewiesen, dass bei gemischten, d.h. bei Wort-
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/Bildmarken, in der Regel nur das Wort und nicht auch das Bild verwendet wird
(SMI 1989, 269: Avanti). Dies diirft auch bei den mit der IR-Marke Nr. 601°023
versehenen Waren (Brillen, Schmuck, Haushaltgegenstidnde) zutreffen, da diese im
geschiftlichen Verkehr wohl iiberwiegend unter der Bezeichnung «Sali» verlangt
und angeboten werden, nicht aber unter dem Stichwort «Schlangenartikel» oder
dergleichen. Daher hat sich der Wortbestandteil «Sali» der IR-Marke Nr. 601’023
deutlich von der dlteren Wortmarke « BALLY» zu unterscheiden.

5. Marken konnen unter drei Gesichtspunkten verwechselbar sein, ndmlich in
bezug auf ihren Klang, ihr Bild oder ihren Sinngehalt (BGE 58 11 455: Persil/Oh4).
Besteht Verwechslungsgefahr mit Bezug auf nur eines dieser drei Elemente, so
geniigt das in der Regel, um die jiingere Marke vom Markenschutz auszuschlies-
sen (MSchG-David Art. 3 Rz 17).

Beim gesprochenen Wort bleibt namentlich der Wortklang und allenfalls noch
der Sinngehalt im Gedéchtnis haften. Bei der Klangwirkung ist auf Silbenmass,
Kadenz und Folge der sonoren Vokale zu achten (BGE 78 I1 381: Alucol/Aludrox).

Im vorliegenden Fall ist zu beriicksichtigen, dass beide Marken aus zwei offe-
nen Silben mit den Lauten «a» und «i» bestehen, die durch ein bzw. zwei «I» ver-
bunden sind. Die Marken unterscheiden sich im wesentlichen nur im Wortanfang,
der das eine Mal aus dem Explosivlaut «B», das andere Mal aus dem Zischlaut «s»
besteht. Dieser Unterschied erscheint jedoch ungeniigend, da sich die beiden Mar-
ken reimen, was die Ahnlichkeit des Wortklangs verstirkt (vgl. MSchG-David,
Art. 3 Rz 19). Zudem kann das in Schreibschrift geschriebene «S» bei fliichtiger
Betrachtung ebenfalls als ein «B» gelesen werden, was den Unterschied im Wort-
anfang verringert.

Der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden, wenn sie ausfiihrt, die Verdoppe-
lung des Buchstabens «l» im Zeichen BALLY» fiihre zu einer unterscheidungs-
kriftigen phonetischen Abweichung gegentiber dem Wort «Sali». Die Verdoppe-
lung des «I» beim Wort «BALLY» macht dessen erste Silbe klanglich nicht kiir-
zer, als wenn das Wort in der Form «BALY» geschrieben wiirde, da Worter, die
auf «-LI» enden, oft kurz ausgesprochen werden (z.B. Juli). Zu Recht weist denn
auch die Beschwerdefiihrerin darauf hin, dass das Bundesgericht die beiden ana-
log aufgebauten Marken «Pollux» und «Colux» als verwechselbar bezeichnet hat
(BGE 91 I1 15).

Ebensowenig taugt der Hinweis, der Schlussbuchstabe «Y» sei in der deutsche
Sprache unspezifisch und falle daher einem interessierten Beobachter auf. Denn
die beiden Marken diirfen in keinem der schweizerischen Landesteile, insbesonde-
re auch nicht im romanischen Teil der Schweiz, miteinander verwechselt werden.
Da aber vor allem in der franzdsischen Sprache ein Wort mit einem «Y» am
Schluss keine Besonderheit darstellt, vermag dieser Umstand die Verwechslungs-
gefahr nicht zu beheben.
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Gestiitzt auf diese Uberlegungen ist die klangliche Verwechselbarkeit der beide
Marken «BALLY» und «Sali» zu bejahen.

6. Zu Recht stellt die Vorinstanz (auf deren Erwigungen diesbeziiglich ver-
wiesen werden kann) fest, dass mit Ausnahme der Angabe «Lunettes» (Brillen)
alle Waren der Marke der Beschwerdegegnerin ein Pendant im Warenverzeichnis
der Marke der Widersprechenden und Beschwerdefiihrerin haben. Dies gilt ins-
besondere auch fiir die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten «Behélter
fiir Haushalt oder Kiiche (...); Glaswaren, Porzellan und Steingut» (int. KI. 21).
Diese sind gleichartig mit den von der Beschwerdefiihrerin beanspruchten klei-
nen Haus- und Kiichengeriten sowie Geschenk- und Dekorationsartikeln aus
Acrylglas, wie insbesondere Schirmstinder, Wiirfel, Blumentopfe. Die Be-
schwerdegegnerin hat im Rahmen des Beschwerdeverfahrens keinerlei Stellung-
nahme abgegeben und folglich auch nichts vorgebracht, was gegen diese Beur-
teilung sprechen wiirde.

7. Die Vorinstanz hat demgegeniiber die Gleichartigkeit der Warenangabe
«Brillen» (int. KI. 9) mit den von der Beschwerdefiihrerin beanspruchten Waren,
wie z.B. Seifen, Parfiimerien, Uhren, Schmuckwaren, Schirmen, Bekleidungs-
stiicken und Schuhwaren verneint. Dazu ist folgendes zu bemerken.

Brillen sind heute in hohem Masse modisches Accessoire. Es ist iiblich ge-
worden, dass Modeschopfer, Couturiers usw. unter ihrer Marke nicht nur Klei-
der, Schuhe, Giirtel und dgl., sondern auch Brillen verkaufen (Dior, Joop, Bal-
main u.a.). Fiir diese Art von Diversifikation ist ein eindeutiger Trend zu beob-
achten. Im {ibrigen ist darauf hinzuweisen, dass Brillen beriihmter Modeschépfer
heutzutage sowohl {iber den Fachhandel als auch iiber Kleidergeschifte und
Boutiquen vertriecben werden. Aus diesen Uberlegungen muss daher Waren-
gleichartigkeit auch zwischen Brillen und den von der Beschwerdefiihrerin fiir
ihre Marke «BALLY» beanspruchten Mode- und anderen Prestigeartikeln bejaht
werden.

Der Klarheit halber sei immerhin folgendes festgehalten: Zwar handelt es sich
bei der Marke «<BALLY» um eine ausgesprochen bekannte, wenn nicht geradezu
beriihmte Marke. Indessen kann der Inhaber einer beriihmten Marke die spezifi-
schen, aus der Beriihmtheit seiner Marke fliessenden Rechte nicht im Rahmen des
Widerspruchsverfahrens geltend machen, sondern dies hat auf dem Wege des Zi-
vilprozesses zu geschehen. Wie die Beschwerdefiihrerin selbst feststellt, 14sst der
Wortlaut von Art. 31 Abs. 1 MSchG eine andere Auslegung nicht zu (vgl. MSchG-
David, Art. 3 Rz 7).

8. Aus den vorstehenden Erwigungen ergibt sich, dass der Hauptantrag der Be-
schwerde gutzuheissen und der Schutz der internationalen Marke Nr. 601’023 fiir
das Gebiet der Schweiz beziiglich aller Waren, fiir die sie eingetragen ist, definitiv
Zu verweigern ist.
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a) Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende Beschwer-
degegnerin der Beschwerdefiihrerin die Widerspruchsgebiihr von Fr. 500.— zu er-
setzen.

Uberdies hat die Beschwerdegegnerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63
Abs. 1 VwWVG). Die Spruchgebiihr wird auf Fr. 2’500.— festgesetzt.

b) Fiir das Verfahren vor der Vorinstanz hat die Beschwerdegegnerin der Be-
schwerdefiihrerin, wie von dieser geméss Kostennote vom 14. Dezember 1994 ge-
fordert, eine Parteientschadigung von Fr. 1’000.— (Fr. 1’500.— abziiglich Fr.
500.— Widerspruchsgebiihr) zu zahlen. Die Parteientschddigung fiir das Be-
schwerdeverfahren (Art. 64 VwVG) wird, da die Beschwerdegegnerin sich nicht
mit selbstidndigen Begehren am Verfahren beteiligt hat (Abs. 3), der Korperschaft
auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfiigt hat (Abs. 2), d.h. der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft; die Entschddigung wird gestiitzt auf die eingereichte
Kostennote und in Anwendung des der Rekurskommission zustehenden Ermes-
sens auf Fr. 4°000.— festgesetzt.

Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG — «<MEDUSA»

—~ Die Verwechslungsgefahr zweier Marken beurteilt sich nach dem Eindruck,
den sie im Erinnerungsvermdogens des Abnmehmers hinterlassen (E. 1).

— Mythologische Darstellungen werden vom Publikum als solche erkannt aber
kaum unterschieden. Dies begiinstigt die Verwechslungsgefahr (E. 3).

— Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie selon I'impression
qu’elles laissent dans la mémoire de I’acheteur (c. 1).

— Le public reconnait comme telles des représentations mythologiques mais
ne fait guére de distinction entre elles. Cela accroit le risque de confusion

{c. 3).

Urteil der Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum vom 16. Mai 1995.

A. Die Beschwerdefiihrerin Gianni Versace S.p.A. ist Inhaberin der IR-Marke Nr.
576’166 (Bildmarke Medusenkopf), die fiir Waren der Klassen 18 und 25 ein-
getragen ist. Am 25. Januar 1994 erhob sie Widerspruch gegen die fiir Beklei-
dungsstiicke (KI. 25) registrierte IR-Marke Nr. 604’537 MEDUSA (fig.) des
Beschwerdegegners.
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B. Mit Verfiigung vom 15. November 1994 verneinte das BAGE eine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. | Bst. ¢ MSchG und wies den Wider-
spruch ab.

C. Gegen diese Verfiigung erhebt die Gianni Versace S.p.A. fristgerecht Be-
schwerde mit folgendem Antrag:

«Es sei die Verfiigung des BAGE vom 15. November 1994 aufzuheben, es
sei der Widerspruch der Beschwerdefiihrerin gutzuheissen und der angefoch-
tenen Marke fiir die Schweiz der Schutz zu verweigern,

alles unter Kosten- und Entschiadigungsfolgen zulasten des Widerspuchsgeg-
ners.»

Der Beschwerdegegner hat keine Vernehmlassung eingereicht. Das BAGE be-
antragt, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschiddigungsfolgen abzuweisen;
im {ibrigen hat es auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Die Rekurskommission zieht in Erwégung:

1. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist nicht auf das Ergebnis eines
gleichzeitigen Vergleichs, sondern ausschliesslich auf den Eindruck im Erinne-
rungsvermogen des Abnehmers abzustellen (MSchG-David, Art. 3 N 15 mit Hin-
weisen; A. Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. I S. 232). Dieser besonderen Art des
Gegeniiberstehens und der dadurch bewirkten gedéchtnisbedingten Verschwom-
menheit ist durch eine entsprechende Sicherheitsmarge Rechnung zu tragen (A.
Troller, a.a.0.).

2. Gegenstand der zu vergleichenden Marken sind Abbildungen von Frau-
enkopfen. Dabei handelt es sich indessen nicht um die Abbildung irgendwelcher
Frauenkopfe, sondern um die Gestalt der Medusa aus der griechischen Mytholo-
gie. Ob diese nun von vorne, wie in der Marke der Beschwerdefiihrerin, oder im
Halbprofil dargestellt wird, vermag in bezug auf das Erinnerungsbild, welches fiir
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebend ist, keine genligende Unter-
scheidbarkeit herzustellen. In der Erinnerung bleibt in beiden Fillen nur ein von
Schlangen umkrénzter Frauenkopf zuriick. Einzelheiten, die zeichnerisch unter-
schiedlich gestaltet sind, treten demgegeniiber in den Hintergrund.

3. Teile des Publikums sind mit der griechischen Sagenwelt wenig vertraut und
erkennen daher die Frauenkopfe nicht unbedingt als Medusenkopfe. Fiir andere ist
die Medusa zumindest ansatzweise ein Begriff - der Wortbestandteil MEDUSA in
der angefochtenen Marke hilft ihnen in diesem Zusammenhang gewiss weiter. So
oder anders besteht Verwechslungsgefahr allein schon aufgrund der in der Erinne-
rung haftenbleibenden Ubereinstimmung der Darstellung. Bei denjenigen Teilen
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des Publikums, die in beiden Fillen einen Medusenkopf erkennen, verstirkt sich
die Verwechslungsgefahr wegen des iibereinstimmenden Vorstellungsgehaltes.
Ubrigens ist die Erwiigung des BAGE (S. 4 Ziffer 10 der angefochtenen Verfii-
gung), wonach die Kéufer in der Regel kaum gewahr werden, dass sie zwei ver-
schiedene Abbildungen derselben griechischen Sagengestalt vor sich haben, da sie
diese gar nicht kennen, ein weiteres Indiz fiir die Verwechslungsgefahr.

4. Die beiden sich gegeniiberstehenden Marken sind fiir gleiche Waren - nim-
lich Bekleidungsstiicke - eingetragen. Diese Erzeugnisse sind fiir das breite Publi-
kum bestimmt. Die Beschwerdefiihrerin riigt in diesem Zusammenhang zu Recht,
dass die Bemerkung des Amtes, wonach die mit der Widerspruchsmarke gekenn-
zeichneten Waren «dem obersten Preissegment» angehérten, auf einer blossen An-
nahme beruhe, die in den Akten keine Stiitze finde.

5. Aus den vorstehenden Erwigungen ergibt sich, dass die Beschwerde gutzu-
heissen und der internationalen Marke Nr. 604’537 der Schutz fiir das Gebiet der
Schweiz definitiv zu verweigern ist.

a) Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der unterliegende Beschwer-
degegner der Beschwerdefiihrerin die Widerspruchsgebiihr von Fr. 500.— zu er-
setzen. Fiir die Auferlegung weiterer Verfahrenskosten der ersten Instanz besteht
keine Rechtsgrundlage.

Uberdies hat der Beschwerdegegner die Verfahrenskosten des Beschwerdever-
fahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebiihr wird auf Fr. 2°500.—
festgesetzt.

b) Was die Parteientschidigung (Art. 34 MSchG, Art. 64 VwVG) betrifft, hat
die Beschwerdefiihrerin keine Kostennote eingereicht. Die Hohe der Entschadi-
gung ist demnach von der Rekurskommission von Amtes wegen und nach Ermes-
sen festzusetzen (Art. 8 Abs. 1 der V iiber Kosten und Entschiddigungen im VwV).

Die Kommission erachtet fiir das Verfahren vor der Vorinstanz eine Parteient-
schadigung von Fr. 500.—, fiir das Beschwerdeverfahren eine solche von Fr.
2’500.— als angemessen. Die Parteientschidigung fiir das Beschwerdeverfahren
wird, da der Beschwerdegegner sich nicht mit selbstindigen Begehren am Verfah-
ren beteiligt hat (Art. 64 Abs. 3 VwVG), der Korperschaft auferlegt, in deren Na-
men die Vorinstanz verfiigt hat (Abs. 2), d.h. der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft.
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Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG — «<AVENIR / AVENIT »

— Der Schutzumfang der Marke bemisst sich wihrend der Karenzfrist nach
threm Produkteeintrag, nach Ablauf der Frist nach den tatsdchlich angebo-
tenen Produkten (E. 2b).

— Zwischen Bauelementen aus Kunststoff und solchen aus Beton besteht Wa-
rengleichartigkeit (E. 2b).

— Der Sinngehalt einer Marke muss beim Abnehmer eine unwillkiirliche und
bestimmte Assoziation auslésen, um sie von dhnlich klingenden Marken ab-
zuheben (E. 3a).

— Graphisches Beiwerk kann die Ahnlichkeit des Wortbestandteils AVENIT mit
der Wortmarke AVENIR nicht aufheben (E. 3b).

— L’aire de protection d’une marque s’apprécie en fonction de la liste des pro-
duits pendant le délai d’usage, puis, a I’expiration de celui-ci, selon les pro-
duits effectivement offerts (c. 2 b).

— Des éléments de construction en matiere artificielle et en béton sont similai-
res (c. 2 b).

— Pour se distinguer d’autres marques présentant une sonorité semblable, la
marque postérieure doit posséder une signification suscitant naturellement
chez l’acheteur une association d’idées avec un concept déterminé (c. 3 a).

— La présence d’un élément graphique accessoire ne suffit pas a rendre [’élé-
ment verbal AVENIR suffisamment distinct de la marque verbale AVENIT (c.
3b)

Urteil der Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum vom 30. Mai 1995

A. Die Beschwerdefiihrerin hinterlegte am 22. Marz 1972 erstmals die schwei-
zerische (Wort-)Marke Nr. 257’689 AVENIT fiir Kunststoffe im Rohzustand und
als Halbfabrikate sowie fiir verschiedene aus Kunststoff hergestellte Erzeugnisse
fiir die Bauindustrie.

Am 23. Mirz 1992 emeuerte die Beschwerdefiihrerin ihre Marke, wobei sie das
Warenverzeichnis dnderte. Die Marke ist seither unter der Nummer 398169
eingetragen, und zwar fiir folgende Waren: Kunststoffe als Halbfabrikate; Kunst-
stoff-Formstlicke und vorfabrizierte Bauelemente aus Kunststoff zur Verwendung
in Hoch- und Tiefbauten; Kabelhiillen, Behélter (soweit in Klasse 20 enthalten),
Rohre und Réhren sowie Dichtungsschlduche aus Kunststoff zur Benutzung in der
Bau-, insbesondere in der Strassenbauindustrie (Int. K1. 1, 17, 19, 20).

B. Die Beschwerdegegnerin hinterlegte am 15. November 1993 die schweizeri-
sche Marke Nr. 408’894 (Wort-/Bildzeichen ‘AVENIR’). Das Warenverzeichnis
dieser Registrierung lautet nach einer inzwischen erfolgten Einschrankung (einge-
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tragen am 15. November 1994), wie folgt: «Beton-Fertigprodukte, Betonbauteile,
Kunststeine, Rohre aus Beton» (Int. K1. 19).

C. Am 27. Juni 1994 erhob die Beschwerdefiihrerin gestiitzt auf die Markenein-
tragung Nr. 398’169 ‘AVENIT’ Widerspruch gegen die Marke Nr. 408’894, wel-
cher mit der Ahnlichkeit der Wortelemente ‘AVENIR’ und ‘AVENIT’ begriindet
wurde. Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, es bestehe hochstens eine entfernte
Gleichartigkeit zwischen den Waren; die Wort- und Klangbilder der beiden Mar-
ken stimmten praktisch iiberein, die graphischen Elemente der angefochtenen
Marke dominierten jedoch derart, dass - auch in Anbetracht der nur entfernten Wa-
rengleichartigkeit - keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe und
der Widerspruch folglich abzuweisen sei.

D. Mit Eingabe vom 12. Dezember 1994 erhob die Beschwerdefiihrerin bei der
Eidg. Rekurskommission fiir geistiges Eigentum Verwaltungsbeschwerde mit dem
Antrag, die angefochtene Verfiigung des BAGE vom 14. November 1994 sei auf-
zuheben, den Widerspruch der Beschwerdefiihrerin vom 27. Juni 1994 gutzuheis-
sen und die Eintragung der angefochtenen Marke zu widerrufen.

In ihrer Vernehmlassung vom 8. Februar 1995 liess die Beschwerdegegnerin
ausfiihren, sie beantrage die Bestétigung des vorinstanzlichen Entscheides. Das
BAGE seinerseits hat auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichtet; es be-
antragt indessen, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschidigungsfolgen ab-
zuweisen.

Die Rekurskommission zieht in Erwdgung:

1. Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, die Ausfiihrungen der Vorinstanz so-
wohl beziiglich der Warengleichartigkeit als auch der Ahnlichkeit der Zeichen
hielten einer rechtlichen Uberpriifung nicht stand.

Gemiss Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausge-
schlossen, die einer dlteren Marke &hnlich und fiir gleiche oder gleichartige Waren
oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsge-
fahr ergibt. Es ist daher zunichst zu priifen, ob die Waren, fiir welche die beiden
Marken beansprucht werden, gleichartig sind oder nicht.

2. Zwei Waren oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Be-
tracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf
den Gedanken kommen konnten, die unter Verwendung dhnlicher Marken ange-
priesenen Waren oder Dienstleistungen wiirden angesichts ihrer iiblichen Herstel-
lungs- und Vertriebsstitten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder
doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von ver-
bundenen Unternehmen hergestellt ... (MSchG-David, Art. 3, Rz 35).
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a) Die Beschwerdefiihrerin riigt, die Vorinstanz habe unter Hinweis auf BGE 96
IT 404 die Anforderungen an die Ungleichartigkeit der Ware mit denjenigen an die
Unterscheidbarkeit der Marke verwechselt; denn gemiss langjéhriger Rechtspre-
chung und der Lehre seien zwar an die Unterscheidbarkeit der Marke hohe Anfor-
derungen zu stellen, wenn der durchschnittliche Kéufer iiber Fachkenntnisse ver-
fiige, doch gelte dies nicht auch fiir die Gleichartigkeit der Ware. Branchenkennt-
nisse hitten vielmehr zur Folge, dass die Vorstellung des Kéufers dartiber, ob die
Produkte vom gleichen Unternehmer hergestellt werden, oft objektiv richtiger sei-
en als die Vorstellungen der Laien. Die Anforderungen an das Vorhandensein einer
Warengleichartigkeit konnten somit, wenn Fachleute Abnehmer sind, einmal
héher oder einmal niedriger sein, als wenn die Waren fiir ein breites Publikum be-
stimmt sind.

Die Vorinstanz ging davon aus, dass alle Waren der beiden Marken fiir das Bau-
gewerbe bestimmt seien, dass sie in der Regel von der gleichen Kéufergruppe (von
Fachleuten) gekauft wiirden und auch die Verkaufsorte bzw. Vertriebswege hdufig
iibereinstimmten. Trotzdem kam sie zum Schluss, dass hochstens eine entfernte
Gleichartigkeit bestehe, weil die Verwendungszwecke verschieden seien.

Die Beschwerdefiihrerin bezeichnet diese Feststellung als tatsachenwidrig und
weist darauf hin, dass Bauteile sich sowohl aus Beton als auch aus Kunststoff her-
stellen liessen und diese auch fiir den gleichen baulichen Zweck gebraucht werden
konnten. Die Beschwerdefiihrerin beruft sich auf das Handbuch 1994 der Schwei-
zerischen Baumuster-Centrale Ziirich, aus welchem ersichtlich sei, dass diverse
Erzeugnisse, seien es Rohre, Fenstereinfassungen, Behilter und Tanks oder Kana-
lisationsartikel, sowohl aus Beton als auch aus Kunststoff erhiltlich seien und auch
von den gleichen Firmen hergestellt oder vertrieben wiirden. Insbesondere das
Verkaufsprogramm der Beschwerdegegnerin selbst enthalte Fabrikate aus Beton
und aus Kunststoff (Beschwerdebeilage 6). So seien z.B. in der Preisliste der Be-
schwerdegegnerin Rohre, Entwasserungsrinnen und auch Bodenbeldge aufgefiihrt,
welche sowohl in Beton wie auch in Kunststoff erhiltlich seien. Zusammenfassend
fiihrt die Beschwerdefiihrerin aus, dass die Waren der beiden Marken nicht nur fiir
das gleiche Gewerbe bestimmt seien und nicht nur in der Regel von der gleichen
Kéufergruppe bezogen wiirden, sondern dass auch die Verwendungszwecke vollig
gleich seien. Die Fachleute, an welche sich die Bauteile ausschliesslich richteten,
wiissten dies aufgrund ihrer Branchenkenntnis mit Sicherheit. Somit sei — wenn
nicht Warengleichheit — auf jeden Fall Gleichartigkeit in hohem Masse gegeben.

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass sich aus der Katalogmappe
«StahlTon - Im Element am Bau» der Beschwerdefiihrerin (Beilage zur Beschwer-
deantwort) ergebe, dass die Bezeichnung ‘AVENIT’ als Marke fiir «Kunststoffe
als Halbfabrikate» némlich als fliissige, pastdse Massen, nicht aber fiir irgendwel-
che Halbfabrikate wie z.B. Platten oder R6hren und erst recht nicht fiir andere Bau-
teile mit fester Raumform verwendet werde. Da sich demzufolge Kunststoffharz
und sein Harter und dazu evtl. pastdser Fiillstoff Betonfertigprodukten gegeniiber-
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stinden, konne nicht behauptet werden, es bestehe Warengleichartigkeit oder gar
Warengleichheit.

Beziiglich der iibrigen Waren, welche im Warenverzeichnis der Beschwerde-
gegnerin aufgefiihrt sind, wird sodann der Nichtgebrauch (Art. 32 MSchG) be-
hauptet, da sich aus keinerlei Unterlagen ergebe, dass die Marke ‘AVENIT’ fiir
Formstiicke gebrauch werde. Da die Marke ‘AVENIT’ nur fiir eine Klebebeweh-
rung und Kunstharze, nicht jedoch fiir Formstiicke und die restlichen im Waren-
verzeichnis genannten Waren beniitzt werde, seien alle Ausfithrungen in der Be-
schwerdeschrift, die von einem umfangreichen Warenverzeichnis ausgehen, als
nicht zur Sache gehorig zu betrachten.

b) Beide Einwinde der Beschwerdegegnerin gehen fehl.

Beziiglich des Einwandes der Beschwerdegegnerin, die von der Beschwerde-
fiihrerin beanspruchten Waren wiirden mit Ausnahme von Kunststoffharzen gar
nicht gebraucht, ist folgendes festzuhalten: Massgebend fiir die Beurteilung des
Schutzumfanges einer Marke sind wihrend der Karenzfrist die im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen, nach Ablauf
der Karenzfrist die tatsdchlich angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen
(MSchG-David, Art. 3 Rz 36). Die Beschwerdefiihrerin erneuerte ihre Marke Nr.
398’169 ‘AVENIT’ mit Wirkung ab 23. Mérz 1992 fiir Waren der Klassen 1, 17,
19 und 20, vorab fiir Kunststoffe als Halbfabrikate. Unter der Herrschaft des alten
Rechts kam die Erneuerung einer Marke einer Ersthinterlegung gleich; jedenfalls
begann die Karenzfrist neu zu laufen (L. David, Supplement zum Komm.
Markenschutzgesetz 1974, S. 61, unter Hinweis auf ZR 62/1963 Nr. 92; ebenso
BGE 102 II 118). Diese Karenzfrist betrigt seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes
am 1. April 1993 fiinf Jahre und ist somit zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ab-
gelaufen.

Entsprechend dem obenerwihnten Grundsatz erstreckt sich demnach der Schutz
der Marke ‘AVENIT’ auf simtliche gemidss Warenverzeichnis beanspruchten Wa-
ren, unabhéingig davon, ob die Marke fiir sie alle gebraucht worden ist oder nicht.

Sodann ist festzustellen, dass die von den Parteien angebotenen Waren sich aus-
schliesslich an Fachleute, ndmlich Bauunternehmungen und Bauhandwerker, rich-
ten. Diesen sind einige Kenntnisse hinsichtlich des Marktes ihrer Lieferanten zu-
zutrauen. So diirfte ihnen zwar klar sein, dass das Know-how zur Herstellung von
Betonelementen, Metallbauteilen und Kunststoff-Formstiicken stark differiert und
diese Produkte in der Regel von verschiedenen Herstellern oder doch zum minde-
sten von verschiedenen Betriebsabteilungen fabriziert werden. Indessen ist den
Fachleuten auch bekannt, dass diese verschiedenen Baustoffe sich gegenseitig er-
ginzen, ja teilweise sogar konkurrenzieren, und dass nicht nur Baumaterialhéind-
ler, sondern zum Teil auch Produktionsbetriebe nicht nur eine Art von Baustoffen
anbieten, sondern nach Moglichkeit alle. Aus den bei den Akten liegenden Preisli-
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sten und Unterlagen ergibt sich, dass bei einer Vielzahl von Lieferanten gleichzei-
tig Bauteile aus Beton und solche aus Kunststoff erhéltlich sind. Die von der Be-
schwerdefiihrerin beanspruchten «Bauelemente aus Kunststoffen zur Verwendung
in Hoch- und Tiefbauten» sind daher durchaus gleichartig mit den von der Be-
schwerdegegnerin beanspruchten «Beton-Fertigprodukten, Betonbauteilen und
Kunststeinen», da beide zur Verwendung im Hoch- und Tiefbau bestimmt sind und
sich bei dieser Zweckbestimmung je nach den Umsténden ergénzen oder konkur-
renzieren. Gleich verhilt es sich mit den von der Beschwerdefiihrerin beanspruch-
ten «Rohren aus Kunststoff zur Benutzung in der Bau-, insbesondere in der Stras-
senbauindustrie» und den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten «Rohren
aus Beton». Es ist oft eine Frage der lokalen Vorliebe, der geologischen Verhilt-
nisse, des Preises, d.h. kurz des Ermessens, ob Rohre fiir Wasser oder Abwasser
aus Kunststoff oder aus Beton eingelegt werden sollen. Bauunternehmen offerie-
ren manchmal beides, ein Baumaterialhindler muss beides liefern kénnen, und in
Baumirkten werden beide Arten nebeneinander angeboten. Sie sind daher trotz
ihrer unterschiedlichen Herstellungstechnik als gleichartig einzustufen (vgl.
MSchG-David, Art. 3 Rz 40).

3. Zum Einwand der Beschwerdefiihrerin beziiglich der Ahnlichkeit der Marken
ist folgendes zu bemerken: Gemaéss Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG sind solche Zei-
chen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer dlteren Marke dhnlich (und fiir
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt) sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt. Die Vorinstanz stellt richtigerweise auf den Gesam-
teindruck ab, den die Zeichen bei den Abnehmern hinterlassen (BGE 119 II 473)
und wigt in der Folge das Wort- und Klangbild, den Sinngehalt sowie die graphi-
sche Gestaltung als Ganzes gegeneinenander ab. Sie kam vorweg zum Schluss,
dass die Wort- und Klangbilder der beiden Markenworter praktisch iibereinstim-
men, da beim jlingeren Zeichen einzig an die Stelle des Schlusskonsonanten «T»
im Wort ‘AVENIT’ ein «R» tritt.

a) Dieser Auffassung ist zuzustimmen, ist der Wortklang doch in der Regel ur-
sdchlich fiir die Verwechselbarkeit, wenn der Wortstamm (ibereinstimmt und die
Unterschiede sich nur in den Endsilben finden (MSchG-David, Art. 3 Rz 19). Als
Beispiele, welche aufgrund ihres dhnlichen Wortklanges als verwechselbar ange-
sehen wurden, seien Vit/Vim (ZR 29/1930, Nr. 4), Unip/Unic (BGE 70 II 247) und
Patek/Patex (Schweiz Mitt. 1984, 318) erwéahnt.

Beziiglich des Sinngehaltes der beiden Marken fiihrt die Vorinstanz folgendes
aus: Da dem Wort ‘AVENIT’ kein bestimmter Sinngehalt zukomme, die Bezeich-
nung ‘AVENIR’ hingegen auf franzosisch «Zukunft» heisse, bestehe ein wesentli-
cher Unterschied zwischen den beiden Wortern, so dass keine Verwechslungsge-
fahr entstehe. Die Beschwerdefiihrerin macht demgegeniiber geltend, es sei frag-
lich, ob in allen Teilen des Landes der Durchschnittskonsument das franzésische
Wort «avenir» kenne. Dazu komme, dass nur ein sehr dominanter Sinngehalt die
Ahnlichkeit des Wortklanges aufwiegen konne. Auch entfalle die Verwechselbar-
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keit in aller Regel nur dann, wenn beide Zeichen einen deutlich verschiedenen
Sinngehalt aufwiesen.

Es trifft zu, dass der Sinngehalt einer Marke, sofern er sehr ausgeprigt ist, die
Ahnlichkeit des Wortklanges aufzuwiegen vermag. Jedoch muss die Wahrneh-
mung einer Marke sofort und unwillkiirlich eine Assoziation zu einem bestimmten
Begriff bewirken, so dass es in der Regel dem Abnehmer nicht entgeht, wenn sich
bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder vollig anders einstellt
(MSchG-David, Art. 3, Rz 32).

In Anwendung dieser Grundsitze kann nicht behauptet werden, der Sinngehalt
der Marke ‘AVENIR’ bewirke unwillkiirlich eine Assoziation zu einem bestimm-
ten Begriff, so dass der Abnehmer erkennt, dass es sich bei einer entsprechend ge-
kennzeichneten Ware nicht um eine solche der Beschwerdefiihrerin handelt. Auch
dem Einwand der Beschwerdefiihrerin, dass nicht jedermann in der Schweiz den
deutschen Sinn des Wortes «avenir» kenne und dass demzufolge die Marke ‘AVE-
NIR’ keinen sich vor ‘AVENIT’ deutlich unterscheidenden Sinngehalt aufweise,
ist zuzustimmen. Denn versteht ein Durchschnittskonsument das Wort «avenir»
nicht, so ergibt sich fiir ihn auch nicht ein gegeniiber ‘AVENIT’ abweichender
Sinngehalt.

Die Vorinstanz hat den Sinngehalt der Bezeichnung ‘AVENIR’ zwar erwihnt,
ihn letztlich aber nicht fiir ausschlaggebend gehalten. Vielmehr war fiir sie ent-
scheidend dass die graphischen Elemente in Wort- und Bildteil der angefochtenen
Marke derart dominierend seien, dass die beiden Zeichen nicht verwechselt wer-
den konnten.

b) Gemass stdndiger Lehre und Rechtsprechung kann auch eine reine Wortmar-
ke durch ein Zeichen verletzt werden, welches aus Wort und Bild kombiniert ist
(BGE 96 11 242).

Die Beschwerdefiihrerin riigt, dass die Vorinstanz mit Bezug auf MSchG-Da-
vid, Art. 3 Rz 24, geltend macht, die Rechtsprechung zur Beurteilung der Bedeu-
tung der Bildelemente einer Marke sei widerspriichlich, denn die dort aufgefiihrte
Literatur beziehe sich nur auf zwei kombinierte Zeichen und nicht auf ein kombi-
niertes Zeichen und ein reines Wortzeichen. Dieser Einwand ist zutreffend, denn es
stehen sich in casu ein reines Wortzeichen (die dltere Marke ‘AVENIT’) und ein
kombiniertes Wort /Bildzeichen (‘AVENIR’) gegeniiber.

Die stidndige Rechtsprechung besagt, dass kein charakteristisches Element einer
Marke, sei es ein Wort oder Bild, geschweige denn eine Marke, zur Génze in eine
jingere Marke {ibernommen werden darf, selbst wenn dabei Bildbestandteile hin-
zugefiigt werden (BGE 96 II 403, 93 II 427). Die Beschwerdefiihrerin fiihrt meh-
rere Beispiele an, bei welchen genau dies zutraf. Es sei hier lediglich auf die illu-
strativen Entscheide in Sachen Blue Marine/BRISEMARINE (BGE 93 11 266; Be-
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schwerdeschrift S. 14) und SWATCH/L as watch (SMI 1987, S. 45; Beschwerde-
schrift S. 16 hingewiesen. Generell kann festgehalten werden, dass graphische
Ausschmiickungen die Ahnlichkeit von Wortmarken nicht zu beheben vermdgen
(MSchG-David, Art 3 Rz 25).

Die Beschwerdegegnerin tridgt zur obenerwihnten Problematik nichts vor, son-
dern befasst sich nur mit der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Produkte. Sie
macht geltend, da es sich bei den mit ‘AVENIT’ bezeichneten Erzeugnissen um
Spezialprodukte handle, die nur von der Markeninhaberin und ausnahmsweise von
speziell ausgebildeten Firmen verwendet werden, bestehe keine Verwechslungsge-
fahr. Auch bei den Kéufern der ‘AVENIR’-Produkte bestehe keine Verwechs-
lungsgefahr, da der Grossteil der Kduferschaft die ‘AVENIT-Klebebewehrungs-
produkte gar nicht kenne und der Rest der Kundschaft zwischen Klebebewehrung
und Betonprodukten unterscheiden kdnne.

Die Einwénde der Beschwerdegegnerin gehen fehl, da fiir die Beantwortung der
Frage, ob die beiden Marken verwechselbar sind oder nicht, einzig die Beurteilung
durch den Durchschnittsabnehmer massgebend ist. Dieser ist ein Bauunternehmer,
ein Baumaterialhdndler oder der Eink#ufer eines Baumarktes. Auch die pauschale
Behauptung der Beschwerdegegnerin, ihre Kundschaft kenne die ‘AVENIT’-Pro-
dukte gar nicht, sagt nichts aus beziiglich der Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden streitigen Marken und ist deshalb nicht stichhaltig.

Im vorliegenden Fall verhilt es sich vielmehr so, dass eine reine Wortmarke,
niamlich ‘AVENIT’, durch Ersetzung des letzten Buchstabens («R» anstelle des «T»)
und Hinzufiigung eines Dreiecks, das in horizontale Ebenen unterteilt ist, zu einer
Wort /Bildmarke abgeindert wurde. Die Beschwerdefiihrerin trdgt richtigerweise
vor, das der Bildbestandteil insbesondere auch deswegen als unwesentliches Bei-
werk zu betrachten ist, weil er eine Anspielung auf die bauliche Zweckbestimmung
der Ware darstellt, so dass er nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft aufweist.

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die fiir die Marken ‘AVENIT’ und
‘AVENIR’ beanspruchten Waren gleichartig und die beiden Marken, ungeachtet
der graphischen Gestaltung des angefochtenen Zeichens ‘AVENIR’, einander der-
artig dhnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Deshalb er-
weist sich die Beschwerde als begriindet. Sie ist unter Kosten- und Entschidi-
gungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.

5. Die Gutheissung der Beschwerde hat zur Folge, dass die Eintragung der
schweizerischen Marke Nr. 408’894 in vollem Umfang widerrufen wird.

a) Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende Beschwer-
degegnerin der Beschwerdefiihrerin die Widerspruchsgebiihr von Fr. 500.- zu er-
setzen. Fiir die Auferlegung weiterer Verfahrenskosten der ersten Instanz besteht
keine Rechtsgrundlage.
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Uberdies hat die Beschwerdegegnerin die Verfahrenskosten des Beschwerde-
verfahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebiihr wird auf Fr.
2’500.- festgsetzt.

b) Was die Parteientschddigung (Art. 34 MSchG, Art. 64 VwWVG) betrifft, hat
die Beschwerdefiihrerin nachtriiglich je eine Kostennote fiir das erstinstanzliche
und das Beschwerdeverfahren eingereicht. Die darin aufgefithrten Betrdge sind je-
doch unangemessen hoch. Es ist daran zu erinnern, dass das Widerspruchsverfah-
ren, wozu auch ein allfilliges Beschwerdeverfahren gehort, nicht nur moglichst
einfach und rasch, sondern auch vergleichsweise kostengiinstig sein soll. Diesem
Gesichtspunkt trigt vor allem die Kostennote fiir das Verfahren vor der Rekur-
skommission zuwenig Rechnung; andererseits entspricht die fiir das erstinstanzli-
che Verfahren geforderte Entschddigung nicht dem effektiven Aufwand.

Unter diesen Umsténden ist die Parteientschddigung von der Rekurskommissi-
on nach dem ihr zustehenden Ermessen festzusetzen. Sie erachtet fiir das Verfah-
ren vor der Vorinstanz eine Entschdadigung von Fr. 500.-, fiir das Beschwerdever-
fahren eine solche von Fr. 4°000.~ als angemessen.

Art. 28 Abs. 2, 29 Abs. 1 MSchG — «MEDISCUS MONARCH »

~ FEin Zeichen kann nicht Individual- und Garantiemarke zugleich sein (E. 2).

~ Die Bezeichnung des Markentyps gehort zu den Hinterlegungsunterlagen,
die das Anmeldedatum beeinflussen. Die Anderung der Hinterlegung einer
Garantiemarke zur Individualmarke fiihrt zur Verschiebung des Anmeldeda-
tums (E. 3).

~ Une marque ne peut pas étre a la fois une marque individuelle et une mar-
que de garantie (c. 2).

~ La désignation du genre de marque fait partie des données prises en consi-
dération pour déterminer la date de dépot. La transformation du dépot
d’une marque de garantie en celui d’une marque individuelle implique une
nouvelle date de dépot (c. 3).

Urteil der Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum vom 13. Juni 1995
1. Die Beschwerdefiihrerin beantragte am 21. Juli 1993 die Eintragung der

Wortmarke ‘MEDISCUS MONARCH’ fiir Waren der internationalen Klasse 10.
Unter Ziffer 7 des Eintragungsgesuchs wurde vermerkt, dass es sich um eine Ga-
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rantiemarke handelt. Mit Schreiben vom 6. Mai 1994 teilte die Beschwerdefiihre-
rin dem BAGE prézisierend mit, dass die Marke sowohl als Individual- als auch als
Garantiemarke zu registrieren sei.

In seiner Beanstandung vom 5. Dezember 1994 verlangte das BAGE die
Nachreichung eines Reglements iiber den Gebrauch der Garantiemarke; gleichzei-
tig machte es die Beschwerdefiihrerin darauf aufmerksam, dass die hinterlegte
Marke nur als Garantiemarke und nicht zugleich als Individualmarke eingetragen
werden kénne.

Am 14. Dezember 1994 teilte die Beschwerdefiihrerin dem BAGE mit, die Mar-
ke sei als Individualmarke - entgegen dem Vermerk im Eintragungsgesuch also
nicht als Garantiemarke - einzutragen. Daraufhin liess das BAGE die Beschwer-
defiihrerin wissen, dass diese Anderung des Markentyps eine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums vom 21. Juli 1993 auf den 14. Dezember 1994 zur Folge ha-
be. Die Beschwerdefiihrerin widersetzte sich einer solchen Datumsverschiebung.
Das BAGE hielt indessen an seinem Standpunkt fest und erliess folglich am 23. Ja-
nuar 1995 eine entsprechende Feststellungsverfiigung.

Diese Verfiigung ficht die Mediscus Products Limited fristgerecht mit Verwal-
tungsbeschwerde an. Das BAGE beantragt Abweisung der Beschwerde.

2. Vorweg ist dem BAGE darin beizupflichten, dass eine Individual- und eine
Garantiemarke nicht Gegenstand ein und derselben Hinterlegung sein konnen.
Dem steht allein schon die Tatsache entgegen, dass die Garantiemarke eine vollig
andere Funktion hat als die Individualmarke; jene soll im Gegensatz zu dieser
nicht die Waren und Dienstleistungen einzelner Unternehmen voneinander unter-
scheiden, sondern bestimmte Qualitdten (im weitesten Sinne) der damit versehe-
nen Waren oder Dienstleistungen gewihrleisten (vgl. MSchG-David, Art. 21 Rz
6).

3. Das BAGE scheint die Begriindung seines Entscheids vor allem auf eine ana-
loge Anwendung von Art. 29 Abs. 2 MSchG zu stiitzen; nach dieser Bestimmung
ist es moglich, die Marke nach der Hinterlegung zu ersetzen oder in wesentlichen
Teilen zu dndern oder das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu erweitern,
doch gilt in solchen Fillen als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Ande-
rungen (dem BAGE) eingereicht werden.

Die sedes materiae befindet sich indessen in Art. 28 Abs. 2 und 29 Abs. 1
MSchG. Nach der letztgenannten Bestimmung gilt eine Marke als hinterlegt, so-
bald die in Art. 28 Abs. 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. Zu diesen Un-
terlagen gehort vorab «das Eintragungsgesuch mit Angabe des Namens oder der
Firma des Hinterlegers» (Art. 28 Abs. 2 Bst. a). Wesensgemdss zum Eintragungs-
gesuch gehort auch die Angabe, dass es sich bei der einzutragenden Marke gege-
benenfalls um eine Garantiemarke handelt (Art. 9 Abs. 2 Bst. ¢ MSchV). Ohne ei-
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ne entsprechende Angabe wird das Eintragungsgesuch als Hinterlegung einer In-
dividualmarke behandelt (MSchG-David, Art. 28 Rz 15). Soll nun eine urspriing-
lich als Individualmarke hinterlegte Marke nachtréglich als Garantiemarke einge-
tragen werden oder - wie im vorliegenden Fall - umgekehrt ein als Garantiemarke
hinterlegtes Zeichen als Individualmarke, so wird dadurch das Eintragungsgesuch
als solches tangiert, und zwar insbesondere wegen der grundlegenden funktionalen
Unterschiede der beiden Markentypen (siehe oben, Ziffer 2). Daraus folgt, dass das
Eintragungsgesuch erst dann den Erfordernissen nach Art. 28 Abs. 2 Bst. a MSchG
geniigt, wenn der Markentyp feststeht, und die Marke erst zu dem Zeitpunkt als
hinterlegt gelten kann (Art. 29 Abs.1), in dem der Hinterleger sich diesbeziiglich
definitiv festgelegt hat. Wie lange ihm die Moglichkeit gegeben ist, sich fiir einen
anderen als den urspriinglichen Markentyp zu entscheiden, kann dahingestellt blei-
ben.

4. Es ist unbestritten, dass im vorliegenden Fall die Beschwerdefiihrerin die
Marke ‘MEDISCUS MONARCH’ zunichst als Garantiemarke hinterlegt,
nachtriglich jedoch, nidmlich am 14. Dezember 1994, dem BAGE mitgeteilt hat,
sie sei als Individualmarke einzutragen. Damit konnte die Marke nach den vorste-
henden Erwigungen erst zu diesem Zeitpunkt als hinterlegt gelten.

Die Beschwerde erweist sich somit als offensichtlich unbegriindet, und die
Hauptantrige gemiss Beschwerdeschrift vom 27. Januar 1995 miissen abgewiesen
werden.

Demnach wird erkannt:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Die Verfahrenskosten, bestehend aus der Spruchgebiihr und der Schreibge-
biihr von insgesamt Fr. 1’000.—, werden der Beschwerdefiihrerin auferlegt. Der ge-

leistete Kostenvorschuss wird mit den Verfahrenskosten verrechnet und der Uber-
schuss von Fr. 500.— der Beschwerdefiihrerin zuriickerstattet.
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111. Patentrecht / Brevets

Art. 82 PatG — «PATENTBERUHMUNG »

— Wer ein Gerdit in einem Katalog vorsdtzlich mit einer Bezeichnung versieht,
die geeignet ist, den Eindruck von Patentschutz daran entstehen zu lassen,
verletzt Art. 82 PatG. Beim Kauf entsprechender Gerdte unter falschen Vor-
stellungen liegt aber nicht notwendig auch Betrug vor. In casu Fr. 500 Bus-
se.

— Celui qui, intentionnellement, fait figurer dans un catalogue un appareil
avec une mention propre a susciter I’ impression qu’il est protégé par un bre-
vet viole 'article 82 LBI. Celui qui vend ainsi ces appareils ne se rend ce-
pendant pas nécessairement aussi coupable d’escroquerie. In casu amende
de CHF 500,-.

Strafurteil des Bezirksgerichts Baden vom 8. Juni 1993

Der Beschuldigte hat in der Absicht, sich unrechtmaéssig zu bereichern, die Ge-
schédigten durch Vorspiegelung oder Unterdriickung von Tatsachen arglistig irre-
gefiihrt und so die Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch sich diese
selbst am Vermogen schidigten.

Die Vorspiegelung oder Unterdriickung von Tatsachen kann durch Wort und
Schrift erfolgen, muss aber als arglistig zu qualifizieren sein. Das Verhalten des
Beschuldigten besteht aus tduschenden Machenschaften, d.h. er stiitzt seine Be-
hauptungen durch Belege (z.B. Prospekte) und Handlungen (z.B. fragwiirdige
Nachkontrollen), die sie als glaubwiirdig erscheinen lassen, womit die Irrefithrung
als arglistig erscheint.

Die Prospektbeschreibung des «Rifi-Biotechnik-Modulationssystems» stimmt
in mehreren Punkten nicht mit der Realitdt iiberein: Einerseits entspricht die Ab-
bildung im Prospekt nicht dem tatséichlichen vorgefundenen Inhalt, noch enthilt
das Gerit die angepriesenen hochwertigen Elektronik-Bauteile. Andererseits ist
das Gerit ebenfalls entgegen der Beschreibung nicht patentrechtlich geschiitzt,
noch liegt ein hingiges Patentgesuch vor.

Zur Vollendung des Betruges bedarf es noch einer Vermdgensdisposition und
eines Vermogensschadens zum Nachteil der Geschédigten. Die Vermégensdisposi-
tion muss stets auf den Irrtum der Geschédigten zuriickzufiihren sein. Waren diese
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selbst in Kenntnis des wahren Sachverhalts bereit gewesen, die Vermdgensleistung
zu erbringen, wire die Voraussetzung der Vermdogensdisposition nicht erfiillt. Be-
ziiglich eines Vermogensschadens hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung den
Leitsatz aufgestellt, dass eine Schidigung fiir die Getduschten schon immer dann
gegeben sei, wenn Leistung und Gegenleistung fiir sie in einem ungiinstigeren
Wertverhéltnis stehen, als sie nach der vorgespiegelten Sachlage stehen miissten.
Es werden also auch subjektive Momente beriicksichtigt, wenn die Leistung des
Beschuldigten zwar «seinen Preis wert ist», aber den Bediirfnissen der Geschadig-
ten nicht entspricht. Diese Situation ist auch im vorliegenden Fall zu beriicksichti-
gen, da die Geschddigten dem Beschuldigten je Fr. 650.- ohne Erhalt einer Quit-
tung aushéndigten.

Der Beschuldigte hat seine Geréte vorsatzlich mit einer Bezeichnung feilgehal-
ten oder in Verkehr gesetzt, welche geeignet ist, zu Unrecht den Glauben zu er-
wecken, dass ein Patentschutz auf dem Gerit besteht. Dieses Verhalten ist gemiss
Art. 82 PatG strafbar.

1. Der Angeklagte wird vom Vorwurf des Betruges geméss Art. 148 StGB freige-
sprochen.

2. Der Angeklagte ist schuldig der Widerhandlung gegen das Patentgesetz im Sin-
ne von Art. 82 PatG (Patentberiihmung).

3. Er wird hiefiir in Anwendung der obgenannten Bestimmung sowie gestlitzt auf
Art. 48 Ziff. 2 StGB und Art. 63 StGB mit einer Busse von Fr. 500.- bestraft.

Die Busse wiirde im Falle schuldhafter Nichtbezahlung innert 3 Monaten in 16
Tage Haft umgewandelt.
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Art. 2 Abs. 2 UPOV-Ubk., 5 SSG, 1a, 8 Abs. 3 PatG, 30 PatV — «<MANZANA I»

— Der Ausschluss von Pflanzensorten und biologischen Verfahren gemdss Art.
la PatG wurde nicht aus ethischen Griinden sondern mangels Wiederhol-
barkeir erlassen. Eine Pflanze als Erzeugnis ist deshalb als Patent schiitz-
bar, wenn Wiederholbarkeit vorliegt; dagegen gemdss Sortenschutzgesetz,
wenn ihre Merkmale wenigstens nach jeder Vermehrung anndhernd gleich-
bleiben (Bestdndigkeit und Homogenitdt) (E. 111.3a-c).

— Unter «Sorte» gemdiss Art. 1 SSG wird keine Kategorie des botanischen
Klassifizierungssystems, sondern auch jede Weiterentwicklung des vorhan-
denen Pflanzenmaterials verstanden (E. II1.3b).

— Neuheit im Sortenschutzrecht verlangt eine deutliche Unterscheidung von
allen bisherigen Sorten in mindestens einem wichtigen Merkmal (E. I11.3c).

— Eine Sortenanmeldung ist nicht neuheitsschdadlich offenbart, wenn sie ein
verwandtes auslindisches Patent, das vom Patentamt widerrufen wurde, im
Gehalt an wesentlichen Bestandteilen iibertrifft (E. I11.3¢).

— Fiir eine gemdss Art. Ia PatG vom Erfindungsschutz ausgenommene Pflan-
zensorte kann auch dann kein derivativer Stoffschutz gemdss Art. 8 Abs. 3
geltend gemacht werden, wenn das Endprodukt primdr durch Verfahrensan-
spriiche definiert ist (E. IV.2).

— Derivativer Stoffschutz gemdss Art. 8 Abs. 3 PatG erfasst bei Verfahren zur
Ziichtung von Pflanzen nur das Originalsaatgut, nicht aber die Absaat (E.
IV.2b).

— Verschiedene Verfahrens- und Erzeugnisanspriiche im gleichen Patent fiir
eine Pflanzensorte bezwecken nicht Verfahrens-, sondern Erzeugnisschutz.
Mit der Nichtigkeit des Erzeugnisanspruchs sind deshalb auch alle Verfah-
rensanspriiche nichtig (E. IV.3).

— Eine Teilnichtigkeit ist nicht von Amtes wegen abzukldiren (E. IV.3).

— Weder die Ausldsung eines in der Natur vorkommenden Vorganges mittels
Chemikalien, noch eine planmdssige Selektion nach bestimmten Kriterien
sind threm Wesen nach biologische Vorgdnge gemdss Art. 1a PatG (E. V.1a).

— Was ausschliesslich in der Patentbeschreibung dargelegt ist, kann fiir die
Umschreibung der Erfindung nicht beriicksichtigt werden, da sonst die vom
Gesetz dem Patentasnpruch beigelegte Bedeutung aufgehoben wire (E.V.2d).

— L’exclusion des variétés végérales et des procédés essentiellement biologi-
ques a l'article 1 a LBl n’a pas été prévue pour des motifs éthiques mais en
raison du défaut de reproductibilité. Une plante peut étre brevetée en tant
que produit si la condition de reproductibilité est remplie ; elle peut en re-
vanche étre protégée par la LPOV si ses caractéristiques demeurent au
moins a peu pres constantes lors de chaque multiplication (constance et ho-
mogénéité)(c. I111.3 a-c).

— Le terme «variété» a 'article 1 LPOV ne vise pas une catégorie du systéme
de classification des végétaux, mais tout développement ultérieur du matéri-
el végéral disponible (c. I11.3 b).
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— La nouveauté en droit des obtentions végétales implique une distinction net-
te par rapport a toutes les espéces existantes sur une caractéristique impor-
tante au moins (c. I11.3 ¢).

— Une demande de protection d’une variété n’est pas divulguée d’une fagon
propre a détruire sa nouveauté lorsque, sur le fond, elle va au-delda, sur des
éléments essentiels, d’un brevet étranger apparenté, qui a été révoqué par
Uadministration compétente (c. I11.3 c).

— Quand bien méme le produit final est d’abord défini par des revendications
portant sur un procédé, une obtention végétale ne pouvant étre brevetée en
application de ’article 1 a LBI ne peut pas non plus étre protégée en tant
que produit direct du procédé selon ’article 8 al. 3 (c. IV.2).

— Dans le cas d’un procédé pour la culture de plantes, le produit direct du
procédé au sens de ['article 8 al. 3 LBI comprend seulement les semences
originales mais non les plants qui en sont issus (c. IV.2 b).

— Différentes revendications d’un méme brevet pour une variété végétale, qui ont
pour objet un procédé et un produit, visent a la protection du produit et non du
procédé. Par conséquent, si la revendication concernant le produit est nulle,
toutes celles qui se rapportent au procédé subissent le méme sort (c. IV.3).

— Une nullité partielle ne doit pas étre constatée d’office (c. IV.3).

—~ Ni le déclenchement d’un processus survenant dans la nature grdce a des
produits chimiques ni une sélection planifiée selon des critéres déterminés
ne constituent des procédés essentiellement biologiques selon 'article 1 a
LBI (c. V.1 a).

— Ce qui est exposé exclusivement dans la description du brevet ne peut pas ét-
re pris en considération pour définir 'invention ; la portée attribuée par la
loi a la revendication serait sinon niée (c. V.2 d).

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 16. Dezember 1993 i.S. P.
Lendi und Vereinigung fiir biologischen Kriuteranbau im Schweizer Berggebiet
(VBKB) c. ASTA Medica AG.

I
Mit Klage vom 22. Februar 1991 stellten die Kliger die folgenden Rechtsbe-
gehren:

1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass das von der Beklagten erworbene
schweizensche Patent Nr. CH 667 180 AS mit dem Titel «Verfahren zur Her-
stellung der neuen Kamillensorte Manzana», erteilt und veroffentlicht am 30.
9.1988, von Anfang an nichtig gewesen sei.

2. Das Patent CH 667 180 AS sei demzufolge im Patentregister zu loschen.

3. Die Klédger seien gerichtlich zu erméchtigen, das Urteilsdispositiv in ei-
nem noch zu bestimmenden Umfang auf Kosten der Beklagten in der
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Schweizer Tagespresse zu veroffentlichen, unter Kosten- und Entschadi-
gungsfolge.

In ihrer Klageantwort vom 1. Juli 1991 beantragte die Beklagte Abweisung der
Klage, unter Kosten- und Entschidigungsfolge.
[...]

IL
Der Streitsache liegt der folgende - unbestrittene - Sachverhalt zugrunde:

Der Kliger 1 ist seit 1982 hauptberuflich als Krauterziichter tétig und pflanzt
unter anderem Kamille an. Beim Kléger 2 handelt es sich um einen privatrecht-
lichen Verein, der sich die Forderung des biologischen Heilkrduteranbaus im
Bergebiet gemaiss den «Richtlinien tiber Verkaufsprodukte aus biologischem
Landbau» der VSBLO (Vereinigung schweizerischer biologischer Landbau-Or-
ganisationen) zum Ziel gesetzt hat.

Am 30. September 1988 erteilte das Bundesamt fiir Geistiges Eigentum (BA-
GE) der Degussa AG in Frankfurt a.M., Deutschland, das schweizerische Patent
CH 667 180, bezeichnet als «Verfahren zur Herstellung der neuen Kamillensorte
Manzana». Das Patent wurde gleichentags verdffentlicht. Die Anmeldung erfolgte
unter Beanspruchung des Prioritétsrechts des am 29. Juni 1983 in der Bundesrepu-
blik Deutschland zur Anmeldung gelangten Patents DE 332 341 1, welches seiner-
seits zum Patent DE 342 320 7 gefiihrt hatte. In der Patentschrift des im Streite lie-
genden schweizerischen Patents CH 667180 A5 werden die Patentanspriiche wie
folgt bezeichnet:

1. Verfahren zur Herstellung von Pflanzen oder Vermehrungsgut der tetraploi-
den Kamillensorte Manzana der Kulturpflanzenart Echte Kamille (Chamo-
milla recutita (L.) Rauschert, synonym mit Matricaria chamomilla L., Aster-
aceac), deren bei 40° getrocknete Bliiten, bezogen auf die Trockensubstanz,
mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)-a-Bisabolol
und weniger als 50 mg% an iibrigen Bisaboloiden aufweisen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die diploide Kamillensorte «DEGUMILL» tetraploidi-
siert wird und die ausselektierten tetraploiden Pflanzen auf den erforderli-
chen Wirkstoffgehalt weiteren Selektions- und Vermehrungsschritten unter-
worfen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Tetraploidisie-
rung mittels Chemikalien bei Temperaturen zwischen 0 und 35° C, mittels
Gammastrahlen, Rontgenstrahlen oder UV-Strahlen bei Temperaturen zwi-
schen 0 und 35°C, mittels hoher Temperaturen von 33-50°C, mittels niedri-
ger Temperaturen von 05°C, mittels der Dekapitierungs-Kallus-Methode
oder durch Antherenkultur erfolgt.
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach der
Tetraploidisierung a) eine Selektion der tetraploiden Pflanzen nach Wirk-
stoffgehalt, ndmlich mit mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300
mg% Bisabolol und weniger als 50 mg% {ibrige Bisaboloide, alles bezogen
auf die Trockensubstanz, gleichzeitigem Bliihtermin, gleichmassiger grund-
stindiger Verzweigung sowie einer Bliitenkopfchengrosse von 235 mm er-
folgt, die so herausselektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch
die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird, b) aus dem so
erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, anschliessend eine Selek-
tion gemiss a) erfolgt und aus den ausselektierten Pflanzen wiederum Saat-
gut gewonnen wird, ¢) die Massnahmen gemaéss b) 2-4mal wiederholt wer-
den, d) aus dem gemiss c) erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen wer-
den, diese gemiss a) selektiert werden, die so ausselektierten Pflanzen
verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saat-
gut gewonnen wird.

4. Kamille oder Kamillenvermehrungsgut, erhalten nach einem der Anspriiche
1-3.

5. Verfahren zur Herstellung einer Kamillendroge aus Bliiten der Kamille nach
Anspruch 4, die mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg%
(-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an iibrigen Bisaboloiden enthilt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bliiten in dem Vegetationsstadium geerntet
werden, wo erst 30-70% der Rohrenbliiten eines Bliitenkopfchens gedffnet
sind und die Bliiten bei einer Lufttemperatur von nicht hoher als 50°C ge-
trocknet werden.

6. Kamillendroge, die mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg%
(-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an iibrigen Bisaboloiden enthilt,
dadurch gekennzeichnet, dass sie Bliiten der Kamille nach Anspruch 4 ent-
halt.

Das Patent wurde am 20. Januar 1989 auf die Beklagte iibertragen, welche ihren
Namen im Jahr 1991 von «ASTA Pharma AG in «<ASTA Medica AG» 4nderte.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage machen die Kldger geltend, dass der Gegenstand
des Streitpatentes aufgrund von Art. 1a PatG nicht patentfihig sei, weil der Er-
zeugnisanspruch auf eine Pflanzensorte laute. Die Verfahrensanspriiche ihrerseits
wiirden ein im wesentlichen biologisches Verfahren beschlagen und seien deshalb,
ebenfalls aufgrund von Art. 1a PatG, nicht patentfihig. Die Kldger machen iiber-
dies geltend, die angebliche Erfindung sei im Prioritdtszeitpunkt (29. August
1983) nicht neu gewesen und habe fiir Fachleute auf dem Gebiet der Pflanzenzucht
nahe gelegen. Schliesslich wird von den Kldgem beméngelt, dass die Erfindung
nicht gewerblich anwendbar sei, da eine Wiederholung der in den Patentan-
spriichen beschriebenen Verfahren nicht zu einem mit der neuen Kamillensorte



335

«Manzana» genetisch identischen Resultat fiihre. Das Streitpatent sei somit nicht
nur aufgrund von Art. 1a, sondern auch aufgrund von Art. 1 PatG nichtig zu er-
kldren. Zur Begriindung der Patentunfihigkeit des Streitpatentes stiitzen sich die
Kldger im wesentlichen auf ein von ihnen in Auftrag gegebenes Kurzgutachten der
Firma Oekoscience AG.

Die Beklagte stellt sich demgegeniiber auf den Standpunkt, dass es sich beim
Streitpatent nicht um ein Erzeugnis-, sondern um ein Verfahrenspatent handle; die
Patentanspriiche 4 und 6, welche - isoliert betrachtet - als Erzeugnispatente ange-
sehen werden konnten, seien von den vorangehenden Anspriichen 1-3 abhingig
und demzufolge gemiss Art. 8 Abs. 3 PatG geschiitzt. Es bleibe den Kldgern un-
benommen, die neue Kamillensorte «Manzana» auf anderem Weg als auf dem in
den Patentanspriichen 1-3 beschriebenen herzustellen. Die Beklagte stellt sich des
weitern auf den Standpunkt, dass das Streitpatent nicht ein im wesentlichen biolo-
gisches Verfahren beschlage; insbesondere seien die beiden erfindungswesentli-
chen Schritte - Tetraploidisierung und Selektion - technischer Natur. Das Streitpa-
tent halte, so die Beklagte weiter, auch vor den Anforderungen von Art. 1 PatG
stand. Es sei neu und habe im Prioritétszeitpunkt den Fachleuten nach dem Stand
der Technik nicht nahe gelegen; schliesslich sei die Erfindung auch wiederholbar,
also gewerblich anwendbar.

III.

Gemaiss Art. la PatG werden fiir Pflanzensorten und Tierarten und fiir im we-
sentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren keine Er-
findungspatente erteilt; jedoch sind mikrobiologische Verfahren und die damit ge-
wonnenen Erzeugnisse patentfihig. Diese Bestimmung wurde im Rahmen der
Teilrevision von 1976 (in Kraft getreten am 1.1.1978) ins Patentgesetz aufgenom-
men; sie stimmt inhaltlich mit Art. 53 lit. b des Europdischen Patentiibereinkom-
mens (= EPUe, SR 0.232.142.2; unterzeichnet von der Schweiz am 5. Oktober
1973, fiir die Schweiz in Kraft getreten am 7. Oktober 1977) iiberein. Die Entste-
hungsgeschichte der Bestimmung l4sst sich indessen bis zum sogenannten «Strass-
burger Uebereinkommen» (= Uebereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser
Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, SR 0.232.142.1; unter-
zeichnet von der Schweiz am 27. November 1963, fiir die Schweiz in Kraft getre-
ten am 1. August 1980) zuriickverfolgen. Gemiss Art. 2 lit. b jenes Uebereinkom-
mens steht es den Vertragsstaaten frei, fiir Pflanzensorten und Tierarten keine Pa-
tente zu erteilen. In der Botschaft zur laufenden, gegenwirtig aber sistierten (vgl.
Sten Bull. 1991 S. 1288 [NR] resp. 1991 S. 890 [SR]) Revision des schweizeri-
schen Patentgesetzes wird hervorgehoben, dass diese Bestimmung «weniger auf
ethischen Bedenken als vielmehr auf der Tatsache» griinde, dass «im Zeitpunkt
ihres Zustandekommens die Gentechnologie noch nahezu unbekannt» gewesen
und «Ziichtungsergebnisse beziiglich Pflanzen und Tiere mangels Wiederholbar-
keit nicht als patentfahig» angesehen worden seien. Um dem Interesse der Pflan-
zenziichter an gewissem Schutz trotzdem Rechnung zu tragen, sei zwei Jahre zu-
vor das Internationale Uebereinkommen zum Schutz von Pflanzenziichtungen
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(UPOV-Uebereinkommen; SR 0.232.161/2) abgeschlossen worden. Auch bei der
Einflihrung von Art. 1a ins geltende Patentrecht seien nicht ethische Bedenken be-
ziiglich der Patentierbarkeit ausschlaggebend gewesen, sondern der Umstand der
fehlenden Wiederholbarkeit (BB1 1989 III 249, mit Verweis auf BB1 1976 II 68).
Mit dem Aufkommen der modernen Methoden der Bio- und insbesondere der Gen-
technologie - so die Botschaft weiter - sei die Forschung beziiglich biologischer
Systeme in das Gebiet der Technik geriickt, und die Méglichkeit, die Wiederhol-
barkeit zu gewihrleisten, sei verbessert worden. Damit seien die patentrechtlichen
Hinderungsgriinde weggefallen. Das BAGE habe der gednderten Situation und den
berechtigten Schutzbediirfnissen der Erfinder auf diesem Gebiet im Jahr 1986
durch eine Anderung seiner Richtlinien Rechnung getragen (BBI 1989 III 249).

Ziffer 232.2 der BAGE-Richtlinien von 1986 lautet wie folgt: «Patentanspriiche
auf Pflanzensorten und Tierarten sind abzulehnen; hingegen sind Patentanspriiche
auf Tiere, Pflanzen oder Teile davon zuldssig, wenn die Bedingungen von Art. 1
und 50 PatG erfiillt sind (...) und wenn die Patentanspriiche beziiglich der Art bzw.
Sorte nicht spezifziert sind.

Art. 1a 1. Halbsatz PatG nimmt nur Pflanzen oder Tiere in der genetisch-fixier-
ten Form der Pflanzensorte oder Tierart vom Patentschutz aus. Art la 1. Halbsatz
PatG ist daher nicht anwendbar, wenn Tiere, Pflanzen oder Teile davon bean-
sprucht werden, welche in den Anspriichen nicht durch art- resp. sortenspezifsche
Merkmale charakterisiert werden, die Anspriiche also ausser einer etwaigen Spezi-
fikation des Erfndungsgegenstandes (beispielsweise Weizen, Kartoffeln) nur sol-
che Merkmale enthalten, deren Gesamtheit fiir mehrere Tierarten resp. Pflanzen-
sorten zutrifft.

Wird beispielsweise ein neues Gen erfunden, das grundsitzlich geeignet ist, in
bestehende Weizensorten eingebaut zu werden, um deren Resistenz gegen eine
spezifsche Viruskrankheit zu erh6hen, so kann die neue ‘Familie’ des modifzierten
Weizens beansprucht werden, die dieses Gen enthélt.»

Die bundesritliche Botschaft von 1989 bemerkt hierzu sowie zu Ziffer 9.4 der
BAGE-Richtlinien (betreffend die vorliegend nicht ndher interessierenden Mikro-
organismen) in Beantwortung der im Vernehmlassungsverfahren vorgetragenen
Kritik folgendes: «In Beriicksichtigung der Entstehungsgeschichte von Artikel la
PatG und insbesondere der Tatsache, dass fiir seine Verankerung ethische Griinde
nicht massgebend waren, teilen wir daher die Auffassung nicht, wonach die BA-
GE-Richtlinien in diesem Punkt aufzuheben seien. Vielmehr enthalten sie eine
durchaus vertretbare Auslegung von Artikel 1a PatG. Gerichtsurteile, welche die-
se Praxis bestitigen, liegen allerdings bisher nicht vor» (BBI 1989 III 250).

Die Giiltigkeit eines schweizerischen Patentes ist grundsitzlich unabhéngig da-
von zu priifen, ob die streitige Erfindung im Ausland ebenfalls patentiert worden
ist oder nicht (vgl. BGE 114 II 90/1). Gemiiss Art. 1 Abs. 1 ZGB findet das Gesetz
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auf alle Rechtsfragen Anwendung, fiir die es nach Wortlaut oder Auslegung eine
Bestimmung enthélt. Durch die Gegeniiberstellung der Begriffe «Wortlaut und
Auslegung» wird eine rein wortjuristische Methode der Rechtsfindung abgelehnt;
zu ermitteln ist vielmehr der Sinn des Wortes, der - neben dem Zusammenhang und
dem Zweck als weitere mogliche Indizien - ein Element der Auslegung bildet. Der
Sinn einer Gesetzesbestimmung wird demnach durch grammatische sowie durch
nichtgrammatische (vor allem systematische und teleologische) Erwigungen er-
mittelt (Meier-Hayoz, Berner Kommentar zu Art. 1-10 ZGB, Bern 1962, NN. 135
f. zu Art. 1). Ziel der Auslegung ist somit die Ermittlung des objektiven Sinnes des
Rechtssatzes; neben dem wortjuristischen Verfahren wird auch eine subjektiv-hi-
storische Auslegung mehrheitlich abgelehnt (ebda., NN. 143, 149, 164, 172, 175).
Art. 1 Abs. 1 ZGB ist auf das gesamte Privatrecht und grundsitzlich auch auf das
offentliche Recht anwendbar (ebda., NN. 46, 48, 54 ft.).

a) Es steht unzweifelhaft fest, dass Artikel 1a PatG im Jahr 1976 deswegen ins
Patentgesetz aufgenommen worden ist, weil man seinerzeit der Auffassung war,
den Erfindungen «auf dem Gebiet des Pflanzen- und Tierreichs» fehle «in der Re-
gel das Merkmal der Wiederholbarkeit» (BBl 1976 II 68, vgl. auch den Bericht
«Biotechnologie und Patentrecht» des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes vom
August 1993, S. 23); es ergibt sich somit, dass ethische Erwédgungen dannzumal
keine Rolle spielten, da - was als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden kann -
das heute vorhandene Entwicklungspotential der Biotechnologie noch nicht in sei-
nem vollen Umfang erkannt war. Dies hat sich, wie die Botschaft von 1989 selber
festhélt (vgl. oben), in den folgenden Jahren bis zum Erlass der erwidhnten BAGE-
Richtlinie 232.2 geédndert. Seitens der schweizerischen Lehre wird diese Richtlinie
begrisst: Korrekterweise werde damit der Ausschlussbestimmung des Artikels 1a
PatG eine enge Interpretation gegeben, die sich am Wortlaut des Gesetzes orien-
tiere (Otto Stamm, Biotechnologische Erfindungen, in: Kernprobleme des Patent-
rechts, Festschrift zum einhundertjghrigen Bestehen eines eidgenossischen Patent-
gesetzes, Bern 1988, S. 167). Als verwaltungsinterne Anweisung zur Priifung ein-
gereichter Gesuche um Patenterteilung (vgl. Art. 59 ff. PatG) ist die
BAGE-Richtlinie fiir ein Gericht allerdings nicht verbindlich und deshalb frei
iiberpriifbar (vgl. BGE 117 Ib 231, 107 Ib 121).

Im Bericht «Biologie und Patentrecht: Die Patentierbarkeit von Erfindungen be-
treffend Organismen» des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes vom August
1993 (im folgenden: EJPD-Bericht; zum Begriff «Organismus» vgl. dort S. 2 Fuss-
note 1) wird, neben der 1989 im Bundesblatt publizierten beabsichtigten Teilrevi-
sion des Patentgesetzes, auf weitere Revisionsbestrebungen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene im vorliegend interessierenden Bereich hingewiesen: So ist
1992 eine eidgendssische Volksinitiative lanciert worden, die - aus ethischen Er-
wigungen - den generellen Auschluss der Patentierbarkeit fiir «genetisch verén-
derte Tiere und Pflanzen sowie deren Bestandteile, fiir die dabei angewandten Ver-
fahren und fiir deren Erzeugnisse» anstrebt (BBl 1992 I 1654, zitiert im EJPD-Be-
richt S. 33, Fussnote 36). Ein geédnderter Vorschlag der Kommission der
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Europiischen Gemeinschaften vom 16. Dezember 1992 fiir eine Richtlinie des Ra-
tes liber den Rechtsschutz fiir biotechnologische Erfindungen sieht demgegeniiber
vor, dass die Frage, ob Organismen patentiert werden konnen, einzelfallweise,
durch Giiterabwégung, entschieden werden soll (EJPD-Bericht, S. 34 Fussnote 37
und S. 36/7 Fussnote 39) Diese Richtlinie wird fiir die Schweiz zwar nicht ver-
bindlich sein, doch hélt der EJPD-Bericht fest, dass «die wegleitenden Entschei-
dungen gerade im Bereich der Gentechnologie» nicht mehr auf nationaler, «son-
dern vielmehr im Rahmen des EPUe und kiinftig des EG-Rechts mit Auswirkun-
gen fiir die Schweiz getroffen» wiirden (ebda., S 34). In einem gleichen Sinn hat
sich auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 23. Juni 1993 gedussert: Ei-
ne Verwirklichung der Neuregelung sei vorerst und mittelfristig auf europdischer
Ebene, insbesondere im Rahmen des Europdischen Patentiibereinkommens, an die
Hand zu nehmen, bevor eine Revision von Artikel 1a und Artikel 2 lit. a PatG vor-
genommen werden konne (wiedergegeben im EJPD-Bericht S. 44 Ziff. 6). Schlies-
slich wird auch auf die (vorlidufigen) Ergebnisse der «Trade-Related Aspects of In-
tellectual Property Rights» (sog. TRIPs-Abkommen) im Rahmen der laufenden
Uruguay-Runde des GATT hingewiesen (ebda., S. 39 ff.).

Aufgrund dieser teilweise erheblich divergierenden legislatorischen Bestrebun-
gen erscheint es nicht angebracht, Art. 1a PatG eine andere Bedeutung beizumes-
sen als diejenige, welche ihm bei seiner Entstehung zugrunde lag: In einem Be-
reich, in dem mehrere parlamentarische Beratungen (vgl. Art. 85 Ziff. 5 BV) und
mit einiger Wahrscheinlichkeit auch eine Volksabstimmung bevorstehen, miisste
die Bestimmung der diesbeziiglichen «allgemeinen Rechtsauffassung» (Meier-
Hayoz, op. cit., N. 164) wohl willkiirlich ausfallen (vgl. zur Konsensbildung durch
Volkerrecht und Volksabstimmungen auch Walter Kélin, Verfassungsgerichtsbar-
keit in der Demokratie, Bern 1987, S 155 ff., insbesondere S. 156 und 158). Ob, in
Anwendung der objektiven Auslegungsmethode, «der Gesetzgeber selber - wenn
er im jetzigen Zeitpunkt zur Stellungnahme berufen wire - unméglich mehr im
fritheren Sinne entscheiden wiirde» (Meier-Hayoz, op. cit.,, N. 155), m.a.W. im
Sinne der objektiv-zeitgemissen Methode (ebda., N. 164) der geltenden Bestim-
mung von Art. la PatG auch ethische Ueberlegungen und nicht nur solche der
Praktikabilitdt (Frage der Wiederholbarkeit einer Erfindung) zugrunde zu legen
sind, kann somit dahingestellt bleiben. Immerhin ist festzuhalten, dass im GATT-
TRIPs-Abkommen, dessen allgemeine Ausschlussgriinde «ganz wesentlich auf
ethischen Ueberlegungen» basieren (EJPD-Bericht, S. 39), den Mitgliedstaaten
gestattet wird, Tiere und Pflanzen, nicht aber Mikroorganismen, generell von der
Patentierbarkeit auszunehmen (EJPD-Bericht, a.a.0.), was de lege lata eine nicht
einschrinkende Auslegung der Ausschlussbestimmung von Art. la PatG zuliesse
(vgl hierzu sogleich unten, b).

b) Demgegenber ist zu priifen, ob die in der BAGE-Richtlinie 232.2 vorgenom-
mene Abgrenzung zwischen «Pflanzensorten (franzdsisch: «variétés végétales)
und Tierarten» («races animales») einerseits sowie zwischen Tieren, Pflanzen oder
Teilen davon» ohne weiteres gerechtfertigt ist: Eine rein grammatikalische Ausle-
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gung von Artikel 1a PatG ist abzulehnen (vgl. oben, Meier-Hayoz, N. 136), dies
umso mehr, als die Botschaft von 1976 festhilt, dass «auf dem Gebiet des Pflan-
zen- und Tierreichs die Lebewesen selbst, namlich die Pflanzensorten und Tierar-
ten von einer Patentierbarkeit ausgeschlossen seien (BB1 1976 1I 68); die in der
BAGE-Richtlinie vorgenommene Differenzierung findet somit zumindest hierin
keine Grundlage. Auch Alois Troller (Immaterialgiiterrecht, Band I und I, 3. Auf-
lage, Basel 1983/85) bezieht sich nicht auf Pflanzensorten und Tierarten, sondern
auf «Erfindungen, die eine ... Ziichtung von Pflanzen oder Tieren zum Gegenstand
haben» (a.a.0., S. 150). In einem gleichen Sinn hilt der Kommentar Benkard fiirs
deutsche Recht beziiglich der Mikroorganismen fest: «Der Ausschluss von Pflan-
zen und Tieren und deren im wesentlichen biologische Ziichtung von der Patenter-
teilung erfasst die Mikroorganismen als eine davon verschiedene Art von Lebewe-
sen nicht» (Benkard, Kurz-Kommentar zum Patent- und Gebrauchsmustergesetz,
8. Auflage, Miinchen 1988, N. 24 zu § 2 a.E.). Schliesslich ist auch beziiglich der
mit Art. Ta PatG nicht nur im Sinn, sondern auch im Wortlaut nahezu identischen
Bestimmung von Art. 53 lit. b EPUe hervorgehoben worden, dass «Pflanzen und
Tiere aus dem Kreis der patentierbaren Erfindungen ausgenommen werden» (Ru-
dolf Teschemacher, Die Patentfihigkeit von Mikroorganismen nach deutschem
und europdischem Recht, in: GRUR Int. 1981 S. 359). Richtig erscheint jedenfalls
- solange de lege ferenda noch keine ethischen Ueberlegungen in eine Ausschluss-
regelung eingeflossen sind - im Bereich von Organismen (vgl. zu diesem umfas-
senden Begriff auch den EJPD-Bericht, S. 2 Fussnote!) auf das Kriterium der Wie-
derholbarkeit einer geltend gemachten Erfindung abzustellen (vgl. BBl 1976 1I
68). Insoweit die Pflanzen betreffend, sind zusitzlich auch diejenigen Erwégungen
heranzuziehen, welche mit dem Bundesgesetz vom 20. Mérz 1975 iiber den Schutz
von Pflanzenziichtungen (= Sortenschutzgesetz [SSGJ; SR 232.16) zu einem ge-
sonderten Schutzsystem gefiihrt haben: Die entsprechende Botschaft (BBI 1974 11
475) verweist ihrerseits wiederum auf die Botschaft zum geltenden Patentgesetz
aus dem Jahr 1950: Die damals vom Verband Schweizerischer Girtnermeister ver-
langte Ausdehnung des Patentschutzes auf Pflanzenziichtungen war vom Bundes-
rat weitgehend abgelehnt worden, indem er zum einen auf die fragliche Wieder-
holbarkeit einer Pflanzenziichtung hingewiesen hatte (BBI 1950 I 998/9 lit. bb:
«Will man darauf Riicksicht nehmen, dass der Ziichter unter Umstidnden wohl iiber
den Samen verfiigt, der zur neuen Pflanze fiihrt, aber nicht in der Lage ist, ein Ver-
fahren anzugeben, das mit einiger Sicherheit zur Erzeugung dieses Samens fiihrt,
so muss wiederum eine besondere Vorschrift fiir dieses Gebiet geschaffen wer-
den»), zum anderen aber auch auf die ungeniigende Schutzmoglichkeit im Falle,
dass anstelle eines Erzeugnisses ein Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen (vgl.
hierzu PatG Art 52 Abs. 1 lit. a und b) patentiert werden sollte: «Nach Artikel 8,
Absatz 3, des Entwurfs erstreckt sich die Wirkung eines Patentes fiir ein Verfahren
auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens». Als unmittelbares Er-
zeugnis des Verfahrens kann indessen nur das Originalsaatgut angesehen werden.
Die Absaat, die aus dem Originalsaatgut gewonnen wurde, ist ein mittelbares Er-
zeugnis des geschiitzten Verfahrens. Damit der Patenthinhaber auch hinsichtlich
der Absaat das Monopol des Feilhaltens, des Verkaufes und des Inverkehrbringens
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erhilt, bedlirfte es einer besonderen Vorschrift fiir dieses Gebiet» (a.a.0O., lit. a; in
gleichem Sinne Benkard, op. cit., N. 12 zu § 2 a.E.). Eine solche besonderen Vor-
schrift wird indessen erst in der Botschaft zur laufenden Revision des Patentgeset-
zes vorgesehen (BBI 1989 IIT 237, Ziffer 111.31; vgl. hierzu auch unten IV.2.b).

In Art. 1 Abs. 2 SSG wird der Begriff «Sorte» umschrieben mit «Zuchtsorten,
Klone, Linien, Stdimme und Hybriden ohne Riicksicht darauf, ob das Ausgangs-
material, aus dem sie entstanden sind, kiinstlichen oder natiirlichen Ursprungs ist»
(vgl. mit dhnlicher Formulierung Art. 2 Abs. 2 des UPOV-Uebereinkommens). In
der Botschaft wird hervorgehoben, dass es sich um einen «morphologisch und bio-
logisch bemerkenswert einheitlichen, in Kultur entstandenen Pflanzenbestand»
handle. Nur «eine durch systematische und stindige ziichterische Bearbeitung hin-
reichend homogene und in ihren wesentlichen Merkmalen bestidndige Sorte» sei
dem Sortenschutz zugdnglich (BBI 1974 11 476; vgl. auch Art. 5 Abs. 1 SSG). Da-
mit wird hervorgehoben, dass es sich bei der Sorte nicht um eine Kategorie inner-
halb der botanischen Pflanzensystematik handelt: Die allgemein anerkannte Ein-
teilung der in der Natur bisher entdeckten, also nicht durch menschliche Einwir-
kung entstandenen Pflanzen, welche auf das von Karl v. Linné (1707-1778)
begriindete System zuriickgeht, bezeichnet als «Grundeinheit des Pflanzensy-
stems, sozusagen das wichtigste Taxon», die Art oder Spezies. Diese «umfasst al-
le Individuen, welche in allen wesentlichen Merkmalen und Eigenschaften unter-
einander und mit ihren Nachkommen iibereinstimmen», wobei auch eine Auftei-
lung in mehrere Unterarten moglich ist (Neubauer-Nunsch, Das System der
Pflanzen, in: Helga Menzel-Tettenbom (Hrsg.), Das Reich der Pflanzen, 2. Aufla-
ge, Berlin 1988, S. 359; vgl. hierzu auch Art. 20 des Dekrets betreffend das Han-
delsgericht [BSG 162.811]). Arten, deren nahe Verwandtschaft klar und unbestrit-
ten ist, werden zu Gattungen oder Genera zusammengefasst, jene wiederum zu Fa-
milien. Einander nahestehende Familien ihrerseits sind unter den Begriff der
Ordnung oder Reihe zu subsumieren. Als nichsthdhere Einheiten erscheinen die
Klasse und dariiber die Abteilung. Bei grosseren taxonomischen Einheiten behel-
fen sich die Fachleute auch mit zusitzlichen Begriffen wie Uber-/Unterordnung,
Unterfamilie, Sektion/Subsektion (vgl. Neubauer-Nunsch, a.a.0.)

Art. 4 Abs. 1 des auch fiir die Schweiz massgebenden UPOV-Uebereinkom-
mens (vgl. Art. 1 Abs 1 SSG sowie BBI1 1974 1I 474, wo das Sortenschutzgesetz
vom Bundesrat als Ausfithrungserlass im Sinne von Art. 30 Abs. 3 des Ueberein-
kommens bezeichnet wird) schreibt vor, dass das Abkommen «auf alle botani-
schen Gattungen und Arten anwendbar» sein miisse. Dementsprechend hilt der
Anhang (Artenverzeichnis) zur Sortenschutzverordnung (SSV; SR 232.161), wel-
cher gemiss Art. 4 Abs. 1 SSV Bestandteil der Verordnung bildet, fest, dass die
Pflanzensorten («variétés») der Arten («especes») der in der alphabetischen Rei-
henfolge ihrer lateinischen Begriffe aufgezihlten Pflanzenfamilien (familles) nach
den Vorschriften von Sortenschutzgesetz und -verordnung geschiitzt werden kon-
nen. Im Anschluss an diese Aufzihlung, die gegeniiber den Arten von urspriinglich
bloss fiinf Gattungen (vgl. UPOV-Uebeinkommen Art. 4 Abs. 3 sowie BB1 1974 11
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527) nunmehr (seit dem 1. Juli 1990, vgl. AS 1990 S 1030 f.) die Arten von
anndhernd 150 Familien umfasst, wird zusétzlich festgehalten, dass sich der
Schutz «auch auf alle aus einer Arthybridisation hervorgegangenen Arten, die ver-
schiedenen Familien angehoren, von denen mindestens eine in der Liste aufgefiihrt
ist», erstreckt. Im Lichte dieser Bestimmungen erscheint die in der BAGE-Richtli-
nie 232.2 vorgenommene Differenzierung in nicht patentierfihige Pflanzensorten
einerseits sowie in patentierfahige «Pflanzen oder Teile davon ..., welche in den
Anspriichen nicht durch ... sortenspezifische Merkmale charakterisiert werden»
andererseits (vgl. oben, 2.) nicht gerechtfertigt: Eine Pflanzensorte zeichnet sich
gegenliber den klassifikatorischen Begriffen der Pflanzensystematik (Art, Gattung,
Familie etc.) einzig dadurch aus, dass sie nicht durch natiirliche Evolution, sondern
eben durch menschliche Einwirkung, «in Kultur» (vgl. BBI 1974 1 1476), entstan-
den ist. Jede Weiterentwicklung vorhandenen Pflanzenmaterials (vgl. auch die
vom deutschen Bundesgerichtshof im Entscheid betr. das Patent DE 342 320 7 der
Beklagten gewihlte Formulierung Kollektiv von Einzelpflanzen) fiihrt deshalb,
wenn die Voraussetzungen von Art. 5 SSG erfiillt sind, zu einer Sorte, die ihre spe-
zifischen - weil neuen, bestdndigen und hinreichend homogenen (Art. 5 Abs. 1
SSG) - Merkmale aufweist. Tut sie dies nicht, so bleibt ihr der Sorten- und, schon
nur aufgrund von Art. 1 PatG, auch der Patentschutz versagt. Ein gleiches gilt fiir
das deutsche Patentrecht, welches zwar grundsitzlich einen Patentschutz fiir alle
Pflanzenziichtungen vorsieht, die nicht im Artenverzeichnis zum (deutschen) Sor-
tenschutzgesetz aufgefiihrt sind, aber auch an diese Ziichtungen die allgemeinen
Anforderungen der Patentierbarkeit stellt (Benkard, op. cit., N. 14 zu § 2). Natiir-
lichen Ursprungs kann hingegen das Ausgangsmaterial sein, das zur neuen Pflan-
zensorte fithrt (Art. 1 Abs. 2 SSG); in diesem Fall ist es moglich, dass das Ergeb-
nis der Pflanzenentwicklung Merkmale nicht nur verschiedener Arten (vgl. BBI
1974 11 479 fiir die Hybridziichtung), sondern sogar verschiedener Familien ent-
hélt (vgl. den zitierten Satz am Ende des Anhangs [Artenschutzverzeichnis] zur
SSV). Ist das Ausgangsmaterial demgegeniiber seinerseits bereits kiinstlichen Ur-
sprungs (vgl. Art. I Abs. 2 SSG), so weist das Endergebnis zwangsldufig Merk-
male einer oder mehrerer bereits bestehender Sorten auf (vgl. BBI 1974 11 477 fiir
die Zuchtsorte).

Was unter dem in der BAGE-Richtlinie verwendeten Begriff sortenspezifisch
zu verstehen ist, wird in Art. 5 Abs. 1 SSG stichwortartig aufgefiihrt und, soweit
die Neuheit betreffend, in Art. 5 Abs. 2 und 3 SSG niher umschrieben. Die Be-
griffe Bestindigkeit» und «hinreichende Homogenitit werden demgegeniiber in
der Botschaft erldutert». Eine Sorte ist dann als hinreichend homogen zu betrach-
ten, wenn sie in sich gleichartig ist, d.h. wenn die Pflanzen «hinsichtlich ihrer we-
sentlichen Merkmale eine im Bereich der Naturgegebenheiten liegende Einheit-
lichkeit aufweisen (z.B. Getreide in der Halmlénge). Dabei sind die biologischen
Besonderheiten (generative oder vegetative Vermehrung) bei den verschiedenen
Arten zu berticksichtigen» (BBl 1974 11 481). Zum Begriff der Bestindigkeit fiihrt
die Botschaft sodann aus, dass eine Sorte dann als bestéindig gelte, «wenn sie nach
jeder Vermehrung ihre wesentlichen Merkmale beibehilt. Bei Sorten, die einen be-
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sonderen Vermehrungszyklus erfordern, muss erst am Ende eines jeden Zyklus die
Sorte ihrer Beschreibung entsprechen» (a.a.0.). Die Auslegung des Begriffs «sor-
tenspezifisch» in der BAGE-Richtlinie als «genetisch fixiert» (vgl. demgegeniiber
BGE 79 I 77ff., wo dieses Kriterium - vor Erlass der Sortenschutzgesetzgebung
und Art. la PatG - fiir die Beurteilung einer allfilligen Patentierbarkeit herangzo-
gen wurde) erweist sich somit als zu eng: Verlangt wird nicht eine genetische Ein-
zigartigkeit des Ziichtungsergebnisses; es geniigt vielmehr die erwéhnte Einheit-
lichkeit «im Bereich der Naturgegebenheiten». In einem &hnlichen Sinne hat sich
die Technische Beschwerdekammer des Europidischen Patentamtes im Entscheid
vom 26. Juli 1983 Vermehrungsgut/CIBA-GEIGY (publiziert in GRUR Int. 1984
S. 301 ff.) gedussert, indem sie den Begriff «Pflanzensorte», mit Bezugnahme auf
Art. 6 Abs. 11it. a, ¢ und d des UPOV-Uebereinkommens, als «Vielzahl von Pflan-
zen» definierte, «die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind und nach jeder
Vermehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgren-
zen gleichbleiben» (a.a.0., S. 302 Ziff. 2). In einem weiteren Entscheid vom 10.
November 1988 «Hybridpflanzen LUBRIZOL» (publiziert im Amtsblatt EPA
1990 S. 71 ff.) hat die Beschwerdekammer diese Auslegung des Begriffs «Pflan-
zensorte resp. der Stichworte «Homogenitédt» und «Stabilitdt» bestdtigt (a.a.0., S.
79 Ziff. 13); die anschliessend gezogene Schlussfolgerung, wonach eine Pflanzen-
zlichtung nicht unter den Patentierungsausschluss von Art. 53 lit. b EPUe (ent-
sprechend Art. la PatG) falle, wenn sie das Merkmal der Stabilitét nicht erfiille
(a.a.0. S. 79/80 Ziff. 14), bleibt allerdings unverstdndlich: Was aufgrund fehlender
Stabilitdt des Endprodukts nicht einmal die diesbeziiglich geringeren Anforderun-
gen des Sortenschutzes erfiillt, kann nicht seinerseits von einer Ausnahmebestim-
mung ausgenommen werden, welche gerade deswegen geschaffen worden ist, weil
sich die Erzeugnisse von Pflanzenziichtungen gegeniiber nicht-biologischen Erfin-
dungen nur mit geringerer Sicherheit reproduzieren lassen (vgl. oben, Botschaften
von 190 und 1974). Daran vermag auch die von der Beschwerdekammer und in der
Lehre (Stamm, op. cit., S. 167) vertretene Auffassung nichts zu dndern, wonach
Ausnahmebestimmungen, welche die Patentierbarkeit ausschliessen, einschréan-
kend auszulegen seien; soweit lediglich eine Abgrenzung zwischen zwei Schutz-
systemen vorzunehmen ist, verliert diesesr Grundsatz nach Auffassung von Ben-
kard (op cit., N. 12 zu § 2) ohnehin an Gewicht.

Schliesslich gebietet auch Art 2 Abs. 2 des UPOV-Uebereinkommens den Un-
terzeichnerstaaten dieses Staatsvertrages, pflanzliche Ziichtungen vom Patent-
schutz auszunehmen, wenn fiir die jeweilige botanische Einheit ein besonderes
Schutzrecht geschaffen wird (sog. Doppelschutzverbot), was auf die Schweiz mit
dem Sortenschutzgesetz zutrifft. Fiihrt eine Entwicklung auf dem Gebiet der Pflan-
zenziichtung demnach zu einem Ergebnis, das die Voraussetzungen des Sorten-
schutzgesetzes, insbesondere diejenigen von Art. 5 SSG, erfiillt, so ist ein Patent-
schutz fiir sie bereits aufgrund von Art. 2 Abs. 2 des UPOV-Uebereinkommens
ausgeschlossen. Im EJPD-Bericht wird zwar darauf hingewiesen, dass seit der letz-
ten Revision des UPOV-Uebereinkommens vom Mirz 1991 den Signatarstaaten
nunmehr freigestellt wird, das Doppelschutzverbot fiir ihr Gebiet aufzuheben
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(a.a.0., S. 20); fiir die Schweiz ist dies allerdings bis anhin nicht geschehen. Der
von der Beklagten eingereichten Antwortbeilage 35 (GRUR Int. 1991 S. 393) ist
zu entnehmen, dass die anlisslich jener Konferenz eingefiihrten Anderungen des
UPOV-Uebereinkommens keineswegs unumstritten geblieben sind; umso mehr
hat sich das Gericht beziiglich dieser Frage, mit Hinblick auf die - fiir eine Ratifi-
zierung notwendige - parlamentarische Beratung Zuriickhaltung aufzuerlegen
(vgl. oben, a).

¢) Es ist somit zu priifen, ob die geltend gemachte Erfindung - soweit als Er-
zeugnis- und nicht als Verfahrensanspruch in Frage kommend - den Erfordernissen
der Sortenschutzgesetzgebung geniigt; ist dies der Fall, so bleibt zumindest ein Er-
zeugnispatent ausgeschlossen.

Wie oben unter b) festgehalten, ist eine genetische Identitét einer neuen Pflan-
zenentwicklung nicht erforderlich, damit diese vom Sortenschutz erfasst wird; der
Einwand im kligerischen Parteigutachten, wonach eine Wiederholung des paten-
tierten Verfahrens «bestenfalls eine phdnotypisch dhnliche, nie aber eine genetisch
identische Pflanzensorte» hervorbriachte, ist demnach unbeachtlich, ebenso die
von den Kldgern gezogene Schlussfolgerung, dass eine Subsumtion der geltend
gemachten Erfindung unter die Begriffskategorie Chemotyp (Kamillen-Chemova-
rietét) nicht zu einem gesetzlichen Schutz fithren konne, da gleiche Chemotypen
genotypisch verschieden sein konnten. Entscheidend ist vielmehr, ob dieienigen
Merkmale welche das neue Produkt auszeichnen, von einer gewissen Bestédndig-
keit und hinreichend homogen sind (vgl. Art. 5 Abs. 1 SSG), also nach jeder Ver-
mehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen
gleichbleiben» (vgl. den jiingsten Beschluss des deutschen Patentamtes vom 12.
August 1993 betr. Widerruf des Patentes DE 3542756 der Beklagten, S. 6: Eine Se-
lektion nach den vorgegebenen Inhaltsstoffparametern fiihrt zwangslaufig zu ei-
nem genetischen Ergebnis, das mit der patentgemidssen Kamille zumindest hin-
sichtlich der Ausprigung physiologisch bedeutsamer Merkmale identisch ist»).
Dies ist vorliegend der Fall: Wie in den von der Parteien eingereichten Fachpubli-
kationen dargelegt wird, haben die Uneinheitlichkeit und Unausgeglichenheit der
Produkte - neben dem eigentlichen Forschungsziel auf dem Gebiet der Kamillen-
ziichtung, der Steigerung der Wirkstoffgehalte - stets ein zentrales Problem gebil-
det, das die Fachleute beschiftigte und jeweils zu Verbesserungsversuchen veran-
lasste (vgl. Chlodwig Franz, Zur Qualitit von Arznei- und Gewiirzpflanzen [Habi-
litationsschrift], Weihenstephan 1981, S. 104; Heinz Schilcher, Die Kamille,
Stuttgart 1987, S. 104). So wiesen die tetraploiden Sorten «Bodegold» (DDR),
«Zloty Lan» (Polen) und «BK 2» (Ungarn) zwar den erwiinschten hohen Gehalt an
dtherischem Oel und Chamazulen (Blauoel) auf, neigten indessen, aufgrund des re-
lativ lockeren Aufbaus des Bliitenkdrbchens, leicht zum Zerfallen und zur Bildung
von sog. «Kamillengrus» (Zerbroselung). Ebenso wird von der Kulturvarietit
«Bohemia» berichtet, dass diese in ihrem Bestand eine grosse Variabilitit inner-
halb der an sich relativ «einheitlichen» Anbausorte aufgewiesen habe. Auch eine
Weiterentwicklung durch Polyploidisierung, Selektion und Kreuzungen mit ande-
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ren Chemotypen durch Bienen als Polleniibertrdger habe nicht verhindern konnen,
dass die Endprodukte einer erheblichen Einkreuzungsgefahr durch Wildkamillen
ausgesetzt waren (Schilcher, op. cit., S. 104/5; vgl. auch Franz, op. cit., S. 62). Erst
die Weiterentwicklung der diploiden Sorte «Degumill» erbrachte mit der Gegen-
stand des Streitpatentes bildenden «Manzana» als Endergebnis einen «gleichmas-
sigen Wuchs mit grundstindiger Verzweigung und vielen Bliiten», einen einheitli-
chen Bliihtermin», «grosse Bliitenkopfchen in einer Ebene» sowie eine «geringe
Grusbildung» (Schilcher, op. cit., S. 106/7; vgl. auch die Beschreibung des Streit-
patentes, S. 2 Zeile 43 bis S. 3 Zeile 3). Eine dhnliche Einheitlichkeit des Bestan-
des wird in der Literatur einzig einer weiteren Ziichtung, der polnischen Variante
«Tonia», zugeschrieben, welche sich - gegentiiber der ebenfalls polnischen Varian-
te «Zloty Lan» - durch gleichmissigen Ansatz der Bliitenstidnde, verhéltnisméissig
gleichméssiges Bliithen und einen blattfreien Stengelteil unter dem Bliitenkorb»
auszeichne, was sie fiir die mechanisierte Ernte priadestiniere (A. Ruminska, Ros-
liny leczenice, Warschau 1981). Eine Bestidndigkeit und Homogenitdt im Sinne des
Sortenschutzgesetzes resp. eine Dauerhaftigkeit im Sinne der deutschen Praxis
(vgl. Beschluss des Bundesgerichtshofs betr. das Patent DE 3423207 der Beklag-
ten, S. 18) sind fiir die geltend gemachte Erfindung «Manzana» somit zweifelsfrei
gegeben.

Des weitern erweist sich das Endprodukt Manzana auch als neu im Sinne von
Art. 5 Abs. 2 und 3 SSG: Der sortenrechtliche Begriff der Neuheit, der nach der
Auffassung des Bundesrates «erheblich vom Begriff der Neuheit, wie er im Pa-
tentrecht verwendet wird», abweicht (vgl. BBl 1974 II 481), verlangt eine deutli-
che Unterscheidung in einem oder mehreren wichtigen Merkmalen von allen an-
deren bisher vorhandenen Sorten. Bereits die oben aufgefiihrten Eigenschaften der
Kamillenziichtung «Manzana» sind ein gewichtiges Indiz fiir ihre Neuheit (vgl.
auch die Beschreibung des Streitpatentes, S. 2 Zeilen 43 ff.); hinzu kommt des
weitern, dass sie nicht bloss einen hohen Gehalt an Chamazulen enthilt, sondern
auch einen solchen an (-)-a-Bisabolol, dem zweiten, wegen seiner ebenfalls anti-
phlogistischen (entziindungshemmenden) Wirkung (vgl. Schilcher, op. cit., S. 61;
Franz, op. cit., S. 56) in moglichst hoher Konzentration erwiinschten Kamillen-
Wirkstoff: In den frilheren Ziichtungen haben demgegeniiber die Oxide des Bisa-
bolols (Bisabololoxide A und B sowie das Bisabolonoxid (A); vgl. hierzu Franz,
op. cit., S. 56/7; Schilcher, op. cit., S. 637) das (-)-a-Bisabolol selber iiberwogen
(vgl. die Tabelle bei Schilcher, op. cit., S. 100; Franz, op. cit., S. 67/110; Rumins-
ka, op. cit., S. 9; Beschreibung des Streitpatentes, S. 2 Zeilen 20-31). Als einzige
bisherige Ziichtungen, welche Chamazulen- und (-)-a-Bisabolol-Anteile im Be-
reich des Streitpatentes erreichten, werden in der Literatur die Sorten «BK 2» und
«H 29» genannt (Franz, op. cit., S. 67/90), was das deutsche Patentamt veranlasst
hat, das jlingste deutsche Patent der Beklagten DE 3542756 zu widerrufen (Be-
schluss vom 12. August 1993, S. 12). Die dort genannten Werte von 112,7 mg% fiir
Chamazulen resp. von 259,0 mg% fiir Bisabolol liegen jedoch unter den Werten,
die fiir das Streitpatent geltend gemacht werden (vgl. Patentanspruch 1 ); eine Neu-
heitsschidlichkeit im Sinne des Sortenschutzgesetzes liegt somit nicht vor.
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Schliesslich bleibt festzuhalten, dass die Echte Kamille (Chamomilla recutita
(L.) Rauschert, synonym mit Matricaria chamomilla L., als Kulturpflanzenart der
Familie der Korbbliitler (Asteraceae [Compositae]) angehort, also einer derjeni-
gen, die der Bundesrat ins Artenverzeichnis aufgenommen hat (vgl. Patentan-
spruch 1i.V. mit Art. 5 Abs. 1 SSG, Art. 4 Abs. 1 SSV sowie dem Anhang zur SSV
[Artenverzeichnis]). Die von Schilcher vorgenommene Einteilung der Echten Ka-
mille in natiirliche Variationen einerseits - wofiir er die Begriffe «Chemo-, Oeko-,
und Topo-Dem verwendet - und Chemocultivars andererseits (op. cit., S. 58),
macht {iberdies deutlich, dass es sich bei der «Manzana» um das Ergebnis ziichte-
rischer Bemiihungen handelt (vgl. auch BB1 1974 I 1477 zur Gleichsetzung der
Begriffe Zuchtsorte i.S. von Art. 1 Abs. 2 SSG und «Cultivar»).

Es ergibt sich somit, dass die Kamillenziichtung Manzana die Schutzvorausset-
zungen des Sortenschutzgesetzes erfiillt und demzufolge unter die Ausnahmebe-
stimmung von Art. la PatG fillt, weshalb sie vom Patentschutz auszuschliessen
ist.

IV.

Gemiss Art. 8 Abs. 3 PatG erstreckt sich das Recht aus einer Erfindung, sofern
diese ein Verfahren und nicht ein Erzeugnis beschligt (vgl. Art. 52 PatG), auch auf
die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (sog. derivierter Stoffschutz). Diese
Ausdehnung des Patentschutzes «soll verhindern, dass das Patent in missbrauchli-
cher Weise allzu leicht umgangen werden kann (Durchfiihrung des Verfahrens im
patentfreien Ausland, Vermarktung der unmittelbaren Erzeugnisse in der
Schweiz)» (BB1 1989 II 1252; vgl. auch bereits BB1 1950 I 1011, 1079). Die Bot-
schaft zur laufenden Teilrevision des Patentgesetzes hilt hierzu des weitern fest,
dass sich der Schutz auch dann auf das unmittelbare Erzeugnis erstrecke, «wenn
dieses selbst nicht giiltig patentiert werden konnte, etwa weil es nicht neu ist oder
durch Sonderregel von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist» (BBl 1989 II 1252,
unter Verweis auf die beiden Urteile des Bundesgerichts vom 24. Februar 1966 und
vom 22. September 1970).

In seinem Entscheid vom 24. Februar 1966 (publiziert in SMI 1966 S. 133 ff.)
hat das Bundesgericht beziiglich eines in Italien hergestellten und im Kanton
Ziirich vertriebenen Arzneimittels festgehalten, dass das ausschliessliche und sich
gemiss Art. 8 Abs. 3 PatG auch auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse er-
streckende Recht des Patentinhabers, die Erfindung gewerbsméssig zu nutzen,
auch fiir Erzeugnisse gelten, fiir die ein Stoff-(Erzeugnis-)patent an sich nicht
zuldssig sei, denn «das ausschliessliche Recht des Patentinhabers, die unmittelbar
in einem patentierten Verfahren erzeugten Arzneimittel gewerbsmaéssig zu bendit-
zen, bedeutet nicht, dass das Erzeugnis als solches Patentschutz geniesse; Art. 8
Abs. 3 PatG bestimmt nur, wie weit der Schutz des patentierten Verfahrens reiche,
d.h. unter welchen Voraussetzungen die durch das Verfahrenspatent geschiitzte Er-
findung als widerrechtlich beniitzt zu gelten habe». Artikel 8 Absatz 3 einerseits
und die - damalige, fiir Arzneimittel Erzeugnispatente grundsitzlich ausschlies-
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sende - Ziffer 2 von Art. 2 PatG andererseits wiirden sich deshalb nicht widerspre-
chen (SMI 1966 S. 134/5). Mit Entscheid vom 22. September 1970 (publiziert in
SMI 1971 S. 28 ff. resp. in PMMBI 1971 I S. 16 f.) hat das Bundesgericht diese
Praxis beziiglich eines Verfahrens zur Herstellung eines chemischen Stoffes und
somit auch beziiglich der damaligen Ziffer 4 von Art. 2 PatG bestitigt: «Nach Art.
8 Abs. 3 PatG erstreckt sich das nach Abs. 1 ausschliessliche Recht des Patentin-
habers, die Erfindung gewerbsmissig zu nutzen, auch auf die unmittelbaren Er-
zeugnisse des Verfahrens. Erzeugnisse, fiir die nach Art. 2 Ziff. 4 PatG ein Sach-
patent nicht zuldssig ist, machen keine Ausnahme» (SMI 1971 S. 31)

Die bundesritliche Botschaft von 1989 hilt zu den beiden Urteilen fest, dieser
Rechtsprechung liege «der Gedanken zugrunde, dass die Produkte nicht etwa pa-
tentiert werden, sondern lediglich als unmittelbare Erzeugnisse eines bestimmten
Verfahrens geschiitzt werden, so dass die ratio der Bestimmungen iiber den Aus-
schluss von der Patentierung hier nicht zutrifft (vgl. Blum/Pedrazzini, Das schwei-
zerische Patentrecht, 2. A., Anm. 22 zu Art. 8 PatG). Obwohl die Rechtsprechung
im Zusammenhang mit den seinerzeit vom Patent ausgeschlossenen Arzneimitteln
und chemischen Stoffen entwickelt wurde, diirfte sie daher allgemeine Giiltigkeit
beanspruchen und somit auch auf Pflanzensorten als Erzeugnis eines geschiitzten
Verfahrens Anwendung finden, wobei eine gerichliche Bestédtigung dieser Annah-
me bisher fehlt» (BBl 1989 II 1252).

Es ist somit zu priifen, ob die in der Botschaft vertretene Auffassung vor der
Auslegung des geltenden, seit 1978 in Kraft befindlichen Patentgesetzes standhilt,
m.a.W. ob eine Pflanzensorte, die wegen Art. 1a PatG vom Erfindungsschutz aus-
genommen bleibt, als unmittelbares Erzeugnis eines an sich zu schiitzenden (vgl.
hierzu unten, V.1 ) Verfahrens i.S. von Art. 8 Abs. 3 PatG trotzdem patentrechtlich
geschiitzt werden kann:

a) Sowohl die Botschaft von 1989 wie auch der Kommentar Blum/Pedrazini,
auf welchen sie verweist, halten fest, dass Art. 8 Abs. 3 PatG eine «Umgehung des
Patentschutzes bei Verfahrenspatenten, die sonst durch Einfithrung des Gegenstan-
des vom Ausland ins Inland leicht stattfinden kdnnte», verunmdoglichen soll, denn
ohne diese Bestimmung konnte ja der Inhaber eines Verfahrenspatentes in vielen
Fillen um den wirtschaftlichen Nutzen seiner Erfindung gebracht werden»
(Blum/Pedrazzini, op. cit., S. 408). Blum/Pedrazini verweisen des weitern auf Art.
67 PatG als erginzende Bestimmung, welche fiir den Verletzungsfall dem Patent-
inhaber beziiglich der Beweislastverteilung eine giinstige Position einrdumt.

Gerade dieser Verweis auf Art. 67 PatG macht indessen deutlich, dass Art. 8
Abs. 3 PatG lediglich dazu dienen soll, den Inhaber eines Patentes vor méglichen
Konkurrenten zu schiitzen, die allenfalls - bei fehlender Schutzwirkung gemiéss
Art. 8 Abs. 3 - den Erfindungsschutz auf die oben beschriebene Weise umgehen
konnten; diese Bestimmung kann somit nicht dazu herhalten, ein Erzeugnis (in
concreto eine Pflanzensorte), das von der Patentierbarkeit ausgeschlossen bleibt,
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nun trotzdem, als Endprodukt eines Verfahrens, patentrechtlich zu schiitzen. Arti-
kel 8 Absatz 3 des Patentgesetzes. als Umgehungsschutz geschaffen, soll nicht sei-
nerseits dazu dienen, Umgehungsméglichkeiten zu erdffnen. Der Ansicht von
Blum/Pedrazini, dass die ratio der Ausnahmebestimmungen von Artikel 2 (des da-
maligen Patentgesetzes) beziiglich Art. 8 Abs. 3 PatG nicht zutreffe (a.a.O., S. 41
1), kann somit nicht gefolgt werden; dies umso weniger, als sich die Autoren nicht
bloss damit begniigen, Art. 8 Abs. 3 PatG den damaligen Ziffern 2 bis 4 von Art. 2
PatG - welche bestimmte Podukte wie Arznei-, Nahrungs- und Futtermittel sowie
Getrinke und chemische Stoffe von der Patentierbarkeit ausnahmen - vorgehen zu
lassen, sondern - durch den generellen Verweis auf Artikel 2 - auch dessen dama-
liger Ziffer 1, welche Erfindungen von der Patentierung ausnahm, «deren Verwer-
tung den Gesetzen oder den guten Sitten zuwiderlaufen wiirde», was inhaltlich Ar-
tikel 2 1it a des geltenden Patentgesetzes entspricht. Schliesslich ist auch festzu-
halten, dass die in den beiden bundesgerichtlichen Urteilen angestellten
Erwigungen, auf welche sich die bundesritliche Botschaft beruft, schon nur des-
wegen nicht unbesehen auf Pflanzensorten iibertragen werden konnen, weil Art. 1a
des geltenden Patentgesetzes erst Jahre danach, per 1.1.1978, in Kraft getreten und
somit gegeniiber Art. 8 Abs. 3 PatG lex posterior ist.

Ein Blick auf das von der Beklagten in Deutschland angemeldete, zum Streitpa-
tent analoge deutsche Patent macht deutlich, dass sie in erster Linie am Erfin-
dungsschutz fiir das Endprodukt, die neue Kamillensorte «Manzana» (Patent-
schrift DE 342 320 7), interessiert ist; ein Gleiches gilt fiir das deutsche Patent 354
275 6, wo Schutz fiir eine «bisabololreiche, tetraploide Kamille der Kulturpflan-
zenart echte Kamille» anbegehrt wird (vgl. die jeweiligen Patentanspriiche 1).
Dies wird von der Beklagten auch nicht bestritten. Anhaltspunkte, dass es sich fiir
das entsprechende schweizerische Patent anders verhalten sollte, liegen keine vor,
obwohl dieses in erster Linie durch Verfahrensanspriiche definiert wird (vgl. hier-
zu auch unten 3.). Auch wenn sich die Beklagte auf den Standpunkt stellt, dass es
sich beim Erzeugnisanspruch 4 des Streitpatents nicht um einen sog. «product-by-
process-claim (vgl. hierzu BB1 1989 III 238, 242; Jean-Louis Comte, Die Schweiz
und die internationale Harmonisierung des Patentrechts, in: Kernprobleme des Pa-
tentrechts, op. cit., S. 473 bei Fussnote 25; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertrags-
recht, 2. Auflage, Bern 1987, S. 43) handle, sondern um einen «deklaratorischen
Anspruch geméss den Anspriichen 1-3», so liegt nach Dafiirhalten des Gerichts
dennoch eine vergleichbare Situation vor, indem das Erzeugnis zwar nicht, wie
beim «product-by-process-claim», «trotz aller Anstrengungen nur durch eine sei-
ner Herstellungsarten, nicht aber durch seine Merkmale bestimmt werden kann»
(BBI 1989 III 242), wohl aber, indem eine an sich ausschliesslich als Erzeugnis
formulierfahige Patentschrift wegen des Patentierungsausschlusses von Pflanzen-
sorten zur Hauptsache durch Verfahrensanspriiche definiert wird. Dieser Schluss
ergibt sich auch aus der Tatsache, dass die Beklagte im Beschwerdeverfahren be-
treffend das deutsche Patent 342 320 7 dieses durch zwei von ihr selbst als «pro-
duct-by-process-claims» bezeichnete Hilfsanspriiche zu verteidigen suchte, nach-
dem hiegegen Einspruch erhoben und anschliessend Beschwerde gefiihrt worden
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war (vgl. Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 30. Mirz 1993, S. 3-5). Der
Bundesgerichtshof hat hierzu festgehalten, dass auch in diesen Féllen, entspre-
chend der Praxis der Beschwerdekammern des Européischen Patentamtes (a.a.O.,
S. 23 [pag. 326]), Gegenstand des Patentes «trotz der Beschreibung durch das Her-
stellungsverfahren das Erzeugnis als solches» sei, «das unabhédngig von seinem
Herstellungsweg die Voraussetzungen fiir die Patentierbarkeit erfiillen» miisse
(a.a.0., S. 22 [pag. 325]).

Es ergibt sich somit, dass der Anspruch 4 des Streitpatentes nur dann als deri-
vierter Stoff eines Verfahrensanspruchs im Sinne von Art. 8 Abs. 3 PatG geschiitzt
werden konnte, wenn dieser fiir sich allein simtlichen Erfordernissen, die fiir eine
Patentierbarkeit gegeben sein miissen, geniigen wiirde; dies ist indessen nicht der
Fall, da der Anspruch eine Pflanzensorte beschreibt (vgl. oben, 111.3), welche auf-
grund von Art. 1a PatG vom Erfindungsschutz ausgenommen ist.

b) Ein derivierter Stoffschutz fiir Pflanzensorten ist indessen auch noch aus ei-
nem weiteren Grund nicht moglich: Wie bereits in der Botschaft zum geltenden
Patentgesetz von 1950 festgehalten worden ist, gilt als «unmittelbares Erzeugnis»
im Sinne von Art. 8 Abs. 3 PatG bei Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen nur das
Originalsaatgut, nicht aber dessen Absaat (BBI 1950 I 998 lit. a; vgl. auch oben,
II1.3.b). Ein gleiches hilt der EJPD-Bericht vom August 1993 fest: «Beim Verfah-
renspatenet hingegen ist Schutzgegenstand zundchst nur ein Verfahren .... Kraft
ausdriicklicher gesetzlicher Vorschrift (Art. 8 Abs. 3 PatG) wird aber das unmittel-
bare Erzeugnis des Verfahrens ebenfalls geschiitzt, aber eben nur soweit es nach
diesem Verfahren hergestellt wurde. Bei biologisch vermehrbarer Materie werden
also nach dem geltenden Recht Erzeugnisse, die durch Vermehrung des unmittel-
baren Verfahrensproduktes erhalten werden, nicht von dem durch das Verfah-
renspatent verliehenen Schutz erfasst» (a.a.0., S. 22). Aus diesen Griinden schldgt
denn die bundesritliche Botschaft von 1989 zur Verwirklichung eines der drei
Hauptanliegen der beabsichtigten Teilrevision des Patentgesetzes (vgl. BBl 1989
IIT 233) vor, Absatz 3 von Artikel 8 PatG den folgenden Satz anzufiigen: «Handelt
es sich dabei um biologisch vermehrbare Materie, so erstreckt sich das Recht auch
auf die Erzeugnisse, die massgeblich durch Vermehrung dieser Materie gewonnen
werden.» (vgl. BB1 1989 III 266 sowie 237 und 255). Soweit der Patentanspruch 4
des Streitpatentes den Schutz von ‘Kamillenvermehrungsgut’ zum Ziel hat, nimmt
er deshalb die beabsichtigte Teilrevision vorweg; de lege lata ist insoweit kein Er-
findungsschutz méglich. Soweit Patentanspruch 4 demgegeniiber die nach einem
der Anspriiche 1 bis 3 erhaltene Kamille schlechthin schiitzen will, erweist sich
dieser Teil des Anspruchs als abhiingig vom anderen, das Vermehrungsgut schiit-
zenden: De lege lata kann bei biologisch vermehrbarer Materie die derivierte
Schutzwirkung nidmlich auf demselben Weg umgangen werden, wie es dies ohne
Art. 8 Abs. 3 des geltenden Patentgesetzes auch bei allen anderen, nichtbiologi-
schen Produkten moglich wire (vgl. BB1 1989 III 237 sowie oben, 1. und 2a.).
Selbst wenn fiir die Beklagte die Verfahrensanspriiche des Streitpatentes und nicht
eine Pflanzensorte als Endprodukt im Vordergrund stiinden, wiren demnach die
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Erzeugnisse des Verfahrens, aufgrund des fehlenden Schutzes des Vermehrungs-
gutes, auch unter dem Aspekt des derivierten Stoffschutzes nicht schiitzbar.

Das von der Beklagten mit dem Streitpatent angestrebte Ziel, ein Erfindungs-
schutz fiir die Pflanzensorte «Manzana», ist somit auch unter Zuhilfenahme von
Art. 8 Abs. 3 PatG nicht realisierbar; Patentanspruch 4 ist demnach nichtig zu er-
kldren (Art. 26 PatG). Zu priifen bleibt, ob auch die anderen Patentanspriiche (1 bis
3 sowie 5 und 6) nichtig zu erklaren sind; dies ist der Fall, wenn sie von Patentan-
spruch 4 abhéngig sind (vgl. Art. 55 PatG, Art. 31 PatV [SR 232.141]).

Gemadss Art. 52 Abs. 2 PatG kann ein Patent mehrere unabhiingige Patentan-
spriiche umfassen, wenn diese eine Gruppe von Erfindungen definieren, die unter-
einander so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee
verwirklichen. Diese Bedingung gilt geméss Art. 30 Abs. 2 lit. a PatV insbesonde-
re dann als erfiillt, wenn das Patentgesuch neben einem ersten Patentanspruch fiir
ein Verfahren je einen Patentanspruch fiir ein Mittel zu dessen Ausfiihrung, fiir das
Erzeugnis des Verfahrens und entweder fiir eine Anwendung des Verfahrens oder
dieses Erzeugnisses enthilt. Diese Voraussetzungen trifen allenfalls auf das Streit-
patent zu, wenn die Patentanspriiche 1 und 3 als diejenigen fiir das Verfahren an-
gesehen wiirden, Patentanspruch 2 als derjenige, der die moglichen Mittel zu des-
sen Ausfiihrung aufzahlt, Patentanspruch 4 als derjenige, der das Verfahrenser-
zeugnis benennt sowie die Patentanspriiche 5 und 6 als diejenigen, die eine
mogliche Verwendung des Erzeugnisses angeben; diese Interpretation wire umso
mehr denkbar, als die in Art. 30 PatV aufgefiihrten Kombinationen, im Gegensatz
zu den in Art. 52 PatG festgehaltenen Patentanspruchskategorien, nicht abschlies-
send aufgezdhlt werden (vgl. Troller, op. cit. I S. 486, allerdings noch zur alten
Fassung von Art. 30 PatV). Indessen beschreiben die in Art. 30 Abs. 2 PatV auf-
gezidhlten Kategorien nicht die Voraussetzungen, die gegeben sein miissen, um -
andernfalls abhéngige - Patentanspriiche zu unabhidngigen zu machen, sondern
diejenigen, die dazu fiihren, dass verschiedene Anspriiche in einer einzigen Pa-
tentschrift zusammengefasst werden kdnnen. Dies geht zum einen aus der bundes-
ritlichen Botschaft von 1976 hervor, wo zur Neuformulierung von Art. 52 Abs. 2
PatG bemerkt wird, dass diese Gesetzesdnderung fiir Patentanspriiche gleicher Ka-
tegorie die Moglichkeit erdffne, mehr als einen solchen Anspruch im gleichen Pa-
tent zu formulieren (BBI 1976 II 83), zum andern aus der Tatsache, dass auch Art.
55 PatG resp. Art. 31 PatV an die abhéngigen Patentanspriiche Anforderungen
stellen, welche gegeben sein miissen, um diese in einer einzigen Patentschrift ver-
einigen zu konen Dass im Falle des Streitpatentes keine voneinander unabhéngi-
gen Patentanspriiche vorliegen konnen, erhellt auch aus dem von Troller (a.a.0.)
gezogenen Vergleich, wonach die Unterbringung von mehreren unabhéingigen Pa-
tentanspriichen in einem Patent in bezug auf deren Selbstdndigkeit dem Zusam-
menfassen mehrerer Muster oder Modelle in einer Hinterlegung entspreche. Dem-
gegeniiber erfiillt das Streitpatent die Voraussetzungen, welche Art. 31 Abs. 1 PatV
an abhingige Patentanspriiche stellt: Von den Patentanspriichen 2 bis 6 verweist je-
der auf einen oder mehrere vorangehende Anspriiche; sie erscheinen demnach alle
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als (direkt oder indirekt) abhdngig von Patentanspruch 1. Da es der Beklagten dar-
um geht, fiir das Endprodukt, die neue Kamillensorte «Manzana» (resp. fiir die
daraus erzielte Kamillendroge gemiss Patentanspruch 6) Schutz zu erwirken (vgl.
oben, 2.a), ist indessen Patentanspruch 4 als Haupt- und die restlichen Anspriiche
als von diesem abhidngig zu bezeichnen: Patentanspruch 4 wiirde, fiir sich allein
besehen, zwar keine gentigende Definition enthalten, doch spriache nichts dagegen,
die flir das neue Erzeugnis wesentlichen Merkmale (Minimalgehalte an Chamazu-
len und (-)-a-Bisabolol, Maximalgehalt an iibrigen Bisaboloiden) von Patentan-
pruch 1 auf Patentanspruch 4 zu iibertragen, wie dies auch in den entsprechenden
deutschen Patentschriften geschehen ist (vgl. oben, 2.a).

Es ergibt sich somit, dass aufgrund der Nichtigkeit von Patentanspruch 4 auch
sdmtliche anderen Anspriiche des Streitpatentes nichtig zu erkldren sind. Eine
Teilnichtigkeit des Streitpatentes im Sinne von Art. 27 PatG liegt demnach nicht
vor; sie wire iiberdies nicht von Amtes wegen abzukléren (vgl. BGE 108 II 155).

V.

Abzukléren bleibt, ob die Klage (soweit die Rechtsbegehren 1 und 2 betreffend)
auch noch aus weiteren, von den Klédgern geltend gemachten Griinden gutzuheis-
sen ist:

1.a) Art. 1a PatG schliesst nicht nur Pflanzensorten, sondern auch «im wesent-
lichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen» vom Erfindungsschutz
aus. Wihrenddem die bundesrétliche Botschaft von 1976 den Ausschluss von Er-
zeugnispatenten auf dem Gebiet der Pflanzenziichtung mit deren fehlender Wie-
derholbarkeit begriindete, was dazu fiihre, dass eine solche schon nach dem - da-
mals - geltenden Recht nicht patentierbar sei (vgl. oben III. und BGE 791 77 {f.),
hielt sie fiir die Verfahren fest, dass hierfiir hingegen Patente erteilt worden seien,
«ohne dass aber je ein Gericht sich iiber die Giiltigkeit ausgesprochen hitte». In
Deutschland hatten demgegeniiber der Bundesgerichtshof 1969 fiir ein Tier- sowie
das Bundespatentgericht 1973 fiir ein Pflanzenziichtungsverfahren ebenfalls,
gleich wie bei den Erzeugnisanpriichen, auf das Kriterium der Wiederholbarkeit
abgestellt (vgl. die Entscheide «Rote Taube» vom 27. Mérz 1969, publiziert in
GRUR 1969 S. 672 ff., und «Usambara-Veilchen» vom 16. Oktober 1973, publi-
ziert in GRUR 1975 S. 654 ff.). Im bereits zitierten Entscheid «Lubrizol» vom 10.
November 1988, vgl. auch oben, III 3.b) hat die Technische Beschwerdekammer
des Europdischen Patentamtes tiberdies die Auffassung vertreten, dass «die Not-
wendigkeit menschlicher Mitwirkung allein noch kein hinreichendes Kriterium»
dafiir bilde, dass das Verfahren kein «im wesentlichen biologisches» sei; es sei
némlich denkbar, dass das menschliches Eingreifen nicht «iiber ein unbedeutendes
Mass hinausginge». Auch gehe es nicht lediglich um die Frage, ob diese Mitwir-
kung quantitativer oder qualitativer Art sei (a.a.0., S. 76/7).

b) Gemadss Botschaft von 1976 soll ein Ziichtungsverfahren dann als «im we-
sentlichen biologisch» gelten, wenn es «seinem Wesen nach zur Biologie, d.h. zum
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natiirlichen Wachsen und Fortpflanzen des Lebewesens» gehore. «Auf diesem Ge-
biet konnen nur technische Hilfsmittel (Instrumente, Werkzeuge, Stoffe und Stoff-
gemische) patentiert werden. Patentierbar sind aber im wesentlichen technische
Verfahren. z.B. die Beeinflussung des Wachstums durch Bestrahlung oder Zufuhr
von Wuchsstoffen (Diingemittel, Pflanzenhormone, Antibiotika u. dgl.)» (BBI
1976 11 68, AB 28)

Auch hierzu dussern sich die BAGE-Richtlinien von 1986 in den Ziffem 233.3
und 233.4:

«Das Kernproblem liegt im Begriff der ‘im wesentlichen biologischen Ver-
fahren’. Biologisch ist hier im Gegensatz zu technisch (im weitesten Sinne, d.h.
chemisch, physikalisch oder mechanisch) aufzufassen; ‘im wesentlichen’ bedeutet
‘seinem Wesen nach’ (Botschaft S. 68).

Es sei zun#chst darauf hingewiesen, dass rein biologische Ziichtungs-Verfahren
dem Patentschutz von vornherein nicht zugénglich sind, da sie keine neue ‘Lehre
zum technischen Handeln’ vermitteln. fiir die Anwendung von Art. 1a PatG stehen
daher gemischt biologisch-technische Verfahren zur Diskussion, und es ist zu pri-
fen, wo das Wesen des Verfahrens liegt.

Dies kann nicht durch Ermittlung der neuen oder erfinderischen Merkmale
des Verfahrens erfolgen; ohne Vorpriifung wire eine objektive Anwendung dieses
Kriteriums gar nicht méglich, und im tibrigen liegt die neue Lehre der Erfindung
naturgemdss auf der technischen Seite. Andererseits darf vom Patentbewerber
nicht erwartet werden, dass er stets angeben kann, ob die Erfindung die biologi-
schen Vorgénge beeinflusst. Die notige Abkldrung kann auch nicht durch Ermitt-
lung des Schwerpunkts des beanspruchten Verfahrens vorgenommen werden. Dies
ergibt sich aus der Tatsache, dass im Entwurf des EVPatUe von ‘vorwiegend bio-
logischen Verfahren’ die Rede war, dass aber diese Umschreibung fallengelassen
wurde.

In der Praxis kénnen folgende Kriterien angewandt werden, die auf die Natur

des Verfahrens abstellen:

— Bestimmte Verfahrensarten gehoren ihrem Wesen nach zur Biologie, d.h.
zum natiirlichen Wachsen der Lebewesen oder zu ihrer vegetativen oder ge-
nerativen Fortpflanzung. Vorginge wie die Aussaat, das Umpflanzen, das
Setzen von Stecklingen oder die Senkerablegung sowie die Artkreuzung sind
in der Regel nicht patentierbar. Als Ausnahmen gelten Verfahren, die nicht
auf bestimmte Pflanzen beschrinkt sind, sondern als neue, mehr oder weni-
ger allgemein anwendbare Arbeitsmethoden zu betrachten sind.

— Zur Technik gehoren ihrem Wesen nach Behandlungen wie das Aufpfropfen,
das Zuriickschneiden sowie Ziichtungs-Verfahren, bei denen kiinstliche
Nihrmedien, Diingemittel oder Wuchsstoffe (Hormone, Antibiotika) ver-
wendet werden.»
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Ahnlich lautet die entsprechende Richtlinie des Europdischen Patentamtes zu
Art. 53 lit. b EPUe:

«Ob ein Verfahren ‘im wesentlichen biologisch’ ist, hdngt davon ab, in wel-
chem Umfang von menschlicher Seite technisch in das Verfahren eingegrif-
fen wird; spielt ein solcher Eingriff eine massgebliche Rolle bei der Bestim-
mung oder Beeinflussung des angestrebten Ergebnisses, so wire das Verfah-
ren nicht auszuschliessen. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgefiihrt:
Ein Verfahren zur Kreuzung, zur Rassenmischung oder ein Selektivzucht-
Verfahren, beispielsweise fiir Pferde, bei dem lediglich die Tiere zur Zucht
und zur Zusammenfiithrung ausgewihlt werden, die bestimmte Merkmale
aufweisen, wiirde im wesentlichen biologisch und somit nicht patentierbar
sein. Dagegen wiirde ein Verfahren fiir die Behandlung von Pflanzen oder
Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder ihres Ertrags oder zur For-
derung oder Unterdriickung ihres Wachstums, unabhéngig davon, ob es sich
um ein mechanisches, physikalisches oder chemisches Verfahren handelt,
beispielsweise ein Verfahren zur Beschneidung von Bdumen, nicht im we-
sentlichen biologisch sein, denn obgleich ein biologisches Verfahren mit ent-
halten ist, ist das Wesentliche der Erfndung technischer Natur; das gleiche
wiirde fiir ein Verfahren zur Behandlung von Pflanzen gelten, das dadurch
gekennzeichnet ist, dass ein wachstumsfordernder Stoff oder eine wachs-
tumsférdernde Bestrahlung benutzt wird.».

c) Das Beweisverfahren hat ergeben, dass von den in Patentanspruch 2 be-
schriebenen fiinf moglichen Methoden, eine Tetraploidisierung der Ausgangs-
pflanzen auszuldsen (durch Chemikalien, Bestrahlung, Temperaturschocks, die
sog. Dekapitierungs-Kallus-Methode oder durch Antherenkultur) bisher einzig die
Behandlung mit Chemikalien, und zwar ausschliesslich eine solche mit dem Spin-
delgift Colchicin, im Vordergrund gestanden hat. Dies ergibt sich zunéchst einmal
aus der Patentbeschreibung, wo auf S. 3 Zeilen 14 ff. zwar die Behandlung mit
Colchicin nur als (ein) Ausfiihrungsbeispiel genannt wird, indessen jedoch weiter
hinten (S. 5 Zeilen 66 ff.), in Beschreibung der von der Gesuchstellerin tatséchlich
durchgefiihrten Versuche, ebenfalls auschliesslich diese Tetraploidisierungs-Me-
thode erscheint. Des weitern haben auch die Parteivertreter der Beklagten ausge-
sagt, dass nur Colchicin verwendet werde; dies sei die einfachste und bekannteste
Methode. Bestrahlungen seien bis heute keine durchgefiihrt worden. Des weitern
steht fest - obwohl die Parteivertreter der Beklagten dies nahezu ausgeschlossen
haben - dass tetraploide Kamillenpflanzen auch in der Natur, ohne jegliche
menschliche Einwirkung, entstehen kénnen (vgl. Hoffmann/Mudra/Plarre, Lehr-
buch der Ziichtung landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Band 1, Berlin/Hamburg
1971, S. 128; Werner Gottschalk, Die Bedeutung der Polyploidie fiir die Evolution
der Pflanzen, Stuttgart 1976, S. 15). Insoweit ist der im klégerischen Parteigutach-
ten vertretenen Auffassung beizupflichten, wonach durch die im Streitpatent be-
schriebene Polyploidisierung ein «an sich natiirlicher Vorgang» kiinstlich aus-
geldst werde. Aus diesem Umstand auf ein nicht «im wesentlichen biologisches
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Verfahren» zu schliessen, widerspriache indessen den oben unter a) und b) zitierten
Entscheiden und Richtlinien: Die mit dem vorliegenden Verfahren vergleichbare
Beeinflussung des Wachstums durch Zufiihrung von Wuchsstoffen oder durch Be-
strahlung wird sowohl in der bundesratlichen Botschaft von 1976 als auch in den
Richtlinien des Europiischen Patentamtes als Beispiel fiir ein im wesentlichen
technisches Verfahren aufgefiihrt (vgl. oben, b). Die Ausldsung des auch in der Na-
tur vorkommenden Tetraploidisierungsvorganges von Kamillenpflanzen mittels
Colchicin ist deshalb kein seinem Wesen nach biologischer Vorgang.

d) Zu priifen ist des weitern, ob allenfalls die an die Tetraploidisierung ansch-
liessenden Verfahrensschritte (beschrieben im Patentanspruch 3) ihrerseits im we-
sentlichen biologischer Natur sind: Aufgrund der von der Beklagten eingereichten
Publikation Schilchers - in welcher die in der Patentschrift auf den Seiten 5 ff. be-
schriebenen Versuche ebenfalls erldutert werden - geht hervor, dass die durch Pa-
tentanspruch 2 beschriebene Tetraploidisierung fiir sich allein nicht geniigt, um das
erfindungswesentliche Endprodukt zu erhalten, und dass (zumindest) das zeitliche
Schwergewicht des gesamten Verfahrens auf den in Patentanspruch 3 beschriebe-
nen Vorgéngen liegt: «Da die ersten tetraploiden Bestdnde sowohl morphologisch
als auch beziiglich ihrer Inhaltsstoffe noch sehr heterogen waren und keinesfalls
den im folgenden aufgezihlten Zuchtzielen entsprachen, musste in der Folge tiber
mehrere Generationen und aus vielen tausend Einzelpflanzen mit zunehmender
Schirfe selektiert werden. Nach rund fiinfjdhriger Ziichtungsarbeit ist es unter
kombiniertem Einsatz von Klimakammern, Gewéchshaus und Freilandfldchen (an
zwei Standorten) gelungen, eine ‘Kamillensorte’ zu ziichten ....» (Schilcher, op.
cit., S. 1 06). Auch wenn die in Patentanspruch 3 aufgezihlten Vermehrungsschrit-
te (Stecklings- und Saatgutvermehrung; vgl. hierzu Klageantwort S. 9) auf einen
ersten Blick als biologische Verfahren erscheinen, so ist zumindest einschrdnkend
festzuhalten, dass in Ziff. 233.4 der BAGE-Richtlinien (vgl. oben, b) gerade das
Aufpropfen und Zuriickschneiden von Pflanzen - beides fiir die asexuelle (Steck-
lings-)Vermehrung erforderliche Tatigkeiten - zu den Verfahren geschlagen wird,
die ihrem Wesen nach zur Technik gehéren. Ob dies zutrifft oder aber der im kla-
gerischen Parteigutachten vertretenen Auffassung zu folgen ist, wonach die mit
der Stecklingsvermehrung verbundenen Tétigkeiten ihrem Wesen nach der Biolo-
gie zuzuordnen seien, kann indessen offenbleiben, da der Stecklings- und Saatgut-
vermehrung eine Selektion nach Wirkstoffgehalt vorangeht, in welcher der - allen-
falls - erfindungswesentliche Gehalt von Patentanspruch 3 liegt. Eine planméssige
Selektion nach bestimmten Kriterien ist bereits im Entscheid des Bundesgerichts-
hofs von 1969 («Rote Taube») als nichtbiologischer Verfahrensschritt bezeichnet
worden (a.a.0., S. 674, Erw. C.2); davon abzuweichen, besteht vorliegend kein
Anlass.

e) Es ergibt sich somit, dass die in den Anspriichen 2 und 3 des Streitpatents be-
schriebenen erfindungswesentlichen Verfahrensschritte nicht ihrem Wesen nach
der Biologie zuzuordnen sind; insoweit liegt demnach kein Anwendungsfall der
Ausnahmebestimmung von Art. 1a PatG vor.
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2. a) Gemiss Art. 1 Abs. 1 PatG wird ein Patent nur fiir neue, gewerblich an-
wendbare Erfindungen erteilt. Was sich demgegeniiber in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfidhige Erfindung (Art 1 Abs. 2 PatG,
mit Verweis auf Art 7 PatG). Als neu gilt eine Erfindung dann, wenn sie nicht zum
Stand der Technik gehort (Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles,
was vor dem Anmelde- oder dem Priorititsdatum der Offentlichkeit durch schrift-
liche oder miindliche Beschreibung, durch Beniitzung oder in sonstiger Weise zu-
ginglich gemacht worden ist (Art. 1 Abs. 2 PatG).

b) Die von den Kldgern eingereichten wissenschaftlichen Publikationen bele-
gen, dass das Polyploidisieren (Vervielfachen des Chromosensatzes) von Pflanzen
mittels Colchicin, insbesondere auch das Tetraploidisieren (Verdoppelung des be-
reits diploiden, also zweifach vorhandenen Chromosomensatzes), vorbekannt war:
So hielten Hoffmann/Mudra/Plarre bereits im Jahr 1971 fest, dass sich zur Poly-
ploidisierung vor allem Colchicin bewihrt habe, und die Autoren warnen dabei vor
der Verwendung zu hoher Dosen (S. 129/30). Fiinf Jahre danach, 1976, erschien
die Publikation Gottschalks, worin die einzelnen Mehoden zur Erzeugung poly-
ploider Pflanzen ausdriicklich beschrieben wurden (S. 11 ff.; in der Patentschrift
des Streitpatentes wird auf diese Publikation verwiesen; S. 3 Zeilen 31-34), insbe-
sondere auch die Anwendung von Colchicin: Bereits 1937 sei die Bedeutung die-
ses Spindelgifts fiir die geziette Herbeifiihrung einer «Ploidisierung mit hoher Ef-
fektivitdt» erkannt worden (Gottschalk, op. cit., S. 15). Nach «dieser fundamenta-
len Entdeckung» sei das Colchicin bei einer grossen Anzahl verschiedener Arten,
vornehmlich bei Kulturpflanzen, angewandt worden. Die Entdeckung von 1937
habe «einen regelrechten ‘Colchicin-Boom’ ausgeldst», der seinen Niederschlag
in einer Fiille von Publikationen gefunden habe, die in den Jahren 1938-1941 ver-
offentlicht worden seien (Gottschalk, op. cit., S. 16). Nochmals fiinf Jahre danach,
1981, wurde schliesslich die Habilitationsschrift des in der Patentschrift (S. 1) als
Erfinder aufgefiihrten Chlodwig Franz veroffentlicht, worin eine Uebersicht iiber
die bisherigen Polyploidisierungsversuche mit Kamillen gegeben (Franz, op. cit.,
S. 55 ff.) und iiber laufende Versuche zur Erzielung einer chamazulen- und bisa-
bololreichen Sorte auf tetraploider Stufe berichtet wurde (a.a.O., S. 231; es diirfte
sich hierbei um diejenigen Versuche handeln, die zur Entwicklung der im Streitpa-
tent aufgefiihrten neuen Kamillensorte «Manzana» gefiihrt haben). Ebenso belegt
die von der Beklagten ins Recht gelegte, ebenfalls 1981 publizierte Arbeit Ru-
minskas, «dass die damals bekannten neuen Kamillenziichtungen, besonders die
grossbliitigen ..., hauptséchlich durch Colchicinieren und anschliessende Selekti-
on» erhalten worden seien. Dabei gehe man davon aus, «dass die polyploidalen
Formen gewdshnlich mehr Oel und Azulen enthalten als die dipoidalen» (Rumins-
ka, op. cit., S. 8/9). Schliesslich verweist der jiingste Entscheid des deutschen Pa-
tentamtes vom 12. August 1993, mit welchem das Patent DE 354 275 6 der Be-
klagten widerrufen worden ist, auf die Jahresberichte 1978/79, 1981/82 und
1982/83 der deutschen Arbeitsgemeinschaft fiir Arzneipflanzenanbau, welche
grundsitzlich jedem Interesenten zugénglich gewesen seien und demzufolge zum
vorverdffentlichten Stand der Technik gezihlt werden miissten (S. 6-8).
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¢) Auch wenn nach Dafiirhalten des Bundesrates der Begriff der Neuheit im
Sinne des Sortenschutzgesetzes erheblich von demjenigen des Patentgesetzes
abweicht (BBl 1974 II 481, allerdings noch mit Bezug auf die damalige
Fassung von Art. 1 PatG), so erscheint es vorliegend doch angezeigt, diesel-
ben Kriterien anzuwenden (vgl. oben, III.3.c), zumal an den Neuheits-Begriff
im patentrechtlichen Sinne keine hohen Anforderungen zu stellen sind:
Neuheitsschédlich ist eine vorbestehende Erfindung nur dann, wenn diese
«eine in allen wesentlichen Merkmalen identische und nicht eine bloss dhn-
lich Regel» aufstellt. Ebenso «ist ein Verfahren neu, das als solches bekannt
war, nicht aber der Ausgangsstoff und das Endprodukt oder eines von beiden»
(Troller, op. cit., S. 200, bei Fussnoten 175 und 177). Demnach reicht die Tat-
sache aus, dass im Prioritdtszeitpunkt keine Kamillenziichtung bekannt war,
die sowohl Chamazulen- wie auch (-)-a-Bisabolol-Werte im Bereich der mit
dem Streitpatent als Erfindung geltend gemachten Sorte «Manzana» aufge-
wiesen hitte, um letztere auch im patentrechtlichen Sinne als neu zu bezeich-
nen. Dem Streitpatent schadet es folglich nicht, dass die Verfahren gemiss
den Patentanspriichen 2 und 3 vorbekannt waren. Ebenso ist auch von einer
Wiederholbarkeit im Sinne der erfindungsrelevanten Parameter auszugehen
(vgl. hierzu oben III.3.c zu den Begriffen «Bestindigkeit», «Homogenitédt»,
«Dauerhaftigkeit»), wobei allerdings fraglich bleibt, ob die verfahrenswesent-
lichen Schritte, insbesondere diejenigen der Selektionierung, hinreichend of-
fenbart sind (vgl. Art. 50 PatG), zumindest soweit dadurch, wie es die Be-
klagte getan hat, ein im wesentlichen technisches Verfahren geltend gemacht
wird (vgl. oben, 1. d).

d) Demgegeniiber ergibt sich die mit dem Streitpatent geltend gemachte neue
Pflanzenziichtung bzw. das hierzu fithrende Verfahren in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik: Die wiedergegebenen Ausziige aus den eingereichten wis-
senschaftlichen Publikationen (vgl. oben, b) belegen, dass sowohl das Verfahren
der Poly-(Tetra-)Ploidisierung mittels Colchicin wie auch die nachfolgende Selek-
tion fiir Kulturpflanzen im allgemeinen und Kamillen im speziellen vorbekannt
waren. Die Beklagte kann sich zwar darauf berufen, dass es ihr gelungen sei, das -
offenbar recht heikle (vgl. Hoffmann/Mudra/Plarre, op. cit., S. 129/30) - Problem
der richtigen Dosierung zu l6sen: Im Streitpatent wird diese mit «einer 0,01 bis
0,2%igen, insbesondere 0,02 bis 0,1%igen, vorzugsweise 0,05%igen Colchicinls-
sung» angegeben; des weitern werden die optimale Luftfeuchtigkeit und die Dau-
er der Colchicin-Behandlung genannt (S. 3 Zeilen 14 ff.; ebenso S. 5 Zeile 65 und
S. 6 Zeile 18). Indessen hat bereits Gottschalk im Jahr 1976 festgehalten, dass die
wirksamsten Colchicin-Konzentrationen, je nach Pflanzenart, «in der Gréssenord-
nung von 0,001,5%» ldgen (Gottschalk, op. cit., S. 16). Nach Dafiirhalten des Ge-
richts liegen die im Streitpatent beschriebenen Parameter derart nahe bei dem der
Fachwelt damals bekannten Wissenstand, dass es fiir einen Fachmann nahe lag,
diese zu erarbeiten (vgl. auch Troller, op. cit., S. 200, bei Fussnote 176). Das Streit-
patent erweist sich somit auch aufgrund von Art. 1 Abs. 2 PatG als nicht patent-
fahig.
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Weitgehend nicht zu horen ist die Beklagte mit dem Argument, die Entwick-
lung der neuen Pflanzenziichtung «Manzana» habe aufgrund ihrer neuen Eigen-
schaften (geringere Grusbildung, verbesserte Keimf#higkeit, Steigerung des Bis-
abologehaltes, keine Einkreuzungsgefahr durch Pflanzen aus benachbartem An-
bau, Ausgeglichenheit des Bestandes) nicht nahe gelegen: Was ausschliesslich in
der Beschreibung dargelegt ist, kann fiir die Umschreibung der Erfindung nicht
beriicksichtigt werden, da sonst die vom Gesetz dem Patentanspruch beigelegte
Bedeutung aufgehoben wire (BGE 70 II 238 ff., zitiert bei Troller, op. cit., S. 481
Fussnote 10; vgl. auch BGE 85 II 136). Insoweit sich die geltend gemachten neu-
en Eigenschaften nicht bereits aus den Anspriichen des Streitpatentes ergeben,
sind diese demnach nicht zu beriicksichtigen. Aus den oben zitierten Publikatio-
nen geht iiberdies hervor, dass selbst die im Patentanspruch 3 namentlich genann-
te «grundstidndige Verzweigung» bereits zuvor als Kriterium fiir die Selektion
herangezogen worden ist (vgl. Ruminska, op. cit., S. 8; ebenso oben, III.3.c). Ein
Gleiches ist dem Argument der Beklagten entgegenzuhalten, wonach gerade in
der Kombination von Colchicinierung einerseits mit den nachfolgenden Selekti-
onschritten andererseits das erfindungswesentliche Element liege (vgl. die Aussa-
ge des Parteivertreters Giinther Steinmetz, pag. 295: «Die erste Erindung ist die
Tetraploidisierung als solche. Die zweite Erfindung ist die nachfolgende Selekti-
on nach den genannten Parametern. Die eigentliche Erfindung liegt in der Kom-
bination derselben»): Eine Kombinationserfindung kann sich zwar stillschwei-
gend aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Patentanspriiche ergeben, muss
also nicht namentlich als solche bezeichnet sein (BGE 85 II 136 £., zitiert bei Trol-
ler, op cit., S. 188 Fussnote 142; vgl. auch den Entscheid des Bundesgerichtshofs
vom 30. Mirz 1993, S. 20 [pag. 323]), doch sind an Kombinationserfindungen
dieselben (strengen) Anforderungen zu stellen wie an andere Erfindungen auch
(Troller, a.a.0.): Aus den zitierten Publikationen ist zu schliessen, dass die von
der Beklagten zur Ziichtung der neuen Pflanzensorte «Manzana» angewandte
Kombination von Entwicklungsschritten grundsétzlich vorbekannt war (vgl. ins-
besondere Gottschalk, op. cit., S. 9, wo festgehalten wird, es herrsche unter den
Genetikern iibereinstimmend die Meinung, «dass das Prinzip der Kombination
von Bastardierung und Polyploidisierung einer der wesentlichsten Evolutionsfak-
toren im Pflanzenreich gewesen ist und wahrscheinlich auch weiterhin sein
wird») und die von der Beklagten angewandten Selektionskriterien - soweit of-
fenbart - nicht zu einem besonderen, nicht naheliegenden Ergebnis fiihren, wel-
ches allenfalls eine Kombinationserfindung begriinden konnte (vgl. BGE 114 1II
90 Erw. ¢).

VI

Es ergibt sich somit, dass die mit dem Streitpatent geltend gemachte Erfindung
sowohl aufgrund von Art. 1 Abs. 2 PatG als auch von Art. 1a PatG nicht patent-
fahig und somit nichtig zu erkldren ist (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG). Das Patent ist
demnach zu 1gschen. Insoweit dringen die Kldger mit ihren Rechtsbegehren 1 und
2 durch (vgl. oben, 1.1). Es bleibt zu priifen, ob auch dem Rechtsbegehren 3 der
Kldger, womit sie eine Urteilspublikation in den von ihrer Rechtsvertreterin im
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zweiten Parteivortrag aufgezihlten Schweizer Tageszeitungen beantragen (Art. 70
Abs. 1 PatG), stattzugeben ist:

Eine Urteilsvertffentlichung «trigt zur Beseitigung der Storung bei, die der
Beklagte im Interessenkreis des Klagers durch seine rechtswidrige Handlung oder
der Kldger durch den ungerechffertigten Vorwurf der Rechtsverletzung des Be-
klagten anrichtete» (Troller, op. cit., S. 977). Demgegeniiber stellt sich Pedrazzi-
ni auf den Standpunkt, dass Patentprozesse oft in der Branche diskutiert wiirden
und das Verhalten der Konkurrenz bzw. der Abnehmer beeinflussten, «so dass
beide Parteien ein Veroffentlichungsinteresse haben konnen» (Pedrazzini, op. cit.,
S. 186).

In der Tatsache, dass die Beklagte im vorliegenden Fall das Streitpatent zur An-
meldung gebracht hat, liegt nichts Rechtswidriges, zumal das Patent vom Bundes-
amt fiir geistiges Eigentum auch eingetragen worden ist; die Kldger sind daher
nicht darauf angewiesen, ihren Interessen als Berufsleute, die auf demselben Ge-
biet tétig sind wie die Beklagte (vgl. Art. 28 PatG), auch auf dem Weg einer Ur-
teilsveroffentlichung zum Durchbruch zu verhelfen. Der vorliegende Fall hat be-
reits betrachtliche Publizitdt erlangt, was zu einer iiberdurchschnittlichen Medien-
prisenz im Fortsetzungstermin gefiihrt hat; dadurch sowie durch die
bevorstehende Loschungs-Publikation im Patent-, Muster- und Markenblatt
(PMMBI.; vgl. Troller, op. cit, S. 450) erscheint einem Verdffentlichungsinteresse
hinreichend Geniige getan.

VIL

Bei diesem Ausgang des Verfahrens erscheint es gerechtfertigt, simtliche Ko-
sten der weitgehend unterliegenden Beklagten zu auferlegen (Art. 58 Abs. 1
ZPO): Die Beurteilung des kldgerischen Rechtsbegehrens auf Urteilspublikation,
welches als einziges abzuweisen ist, hat fiir die Beweisfithrung keinen und fiir die
Beurteilung einen vergleichsweise geringfiigigen Aufwand mit sich gebracht,
weswegen von einer verhiltnismissigen Teilung (vgl. Art. 58 Abs. 2 ZPO) abzu-
sehen ist.
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Art. 1 Abs. 2, 1a, 8 Abs. 3, 50, 51 Abs. 2 PatG — «MANZANA I1»

— Der derivierte Stoffschutz aus einem Verfahren kommt auch dann in Frage,
wenn das Erzeugnis selbst nicht giiltig patentiert werden kann, weil es zum
Beispiel aufgrund einer Sonderregel von der Patentierbarkeit ausgeschlos-
senist(E. 1d).

— Dem derivierten Stoffschutz fiir eine sortenspezifische Pflanze steht das
Doppelschutzverbot nicht entgegen (E. 1d).

— Nach schweizerischem Recht beschriinkt sich der Patentierungsausschluss
fiir Pflanzensorten nicht auf Sorten, die im Artenverzeichnis aufgezdhlt sind
(E. 2a).

— Stehen bei einem Patentanspruch die technischen Verfahrensschritte im Vor-
dergrund, geniigt das fiir die Annhame, es handle sich nicht um ein im we-
sentlichen biologisches Verfahren im Sinne von Art. la PatG (E. 4)

— Das Vorliegen einer erfinderischen Titigkeit ldsst sich nicht mit der Be-
griindung verneinen, sie sei in den Patentanspriichen nicht oder nicht hin-
reichend offenbart (E. 5d).

— Der sogenannte Uberraschungseffekt als Indiz fiir das Nichtnaheliegen ei-
ner neuen Lehre ist am Massstab der Vorraussehbarkeit zu messen. Lag dem
Fachmann die Erfolgserwartung aufgrund des allgemeinen Wissensstandes
nahe, ist die sie bestdtigende Lehre nicht erfinderisch (E. 5d).

— La protection dérivée du produit résultant d’un procédé est admissible mé-
me si le produit lui-méme ne peut pas étre breveté valablement, parce que sa
brevetabilité est par exemple exclue par une disposition spéciale (c. 1 d).

— L’interdiction d’une double protection ne met pas obstacle a la protection
dérivée du produit pour une plante spécifique (c. 1 d).

— En droit suisse, 'impossibilité de breveter des variétés de plantes ne se li-
mite pas a celles énumérées dans la liste des genres et espéces (c. 2 a).

— Pour qu’il soit admis qu’il ne s’agit pas d’un procédé essentiellement biolo-
gique au sens de ’article 1 a LBI, il suffit que les étapes techniques du
procédé apparaissent en évidence dans une revendication du brevet (c. 4).

— On ne peut soutenir ['absence d’activité inventive en arguant qu’elle ne
transparait pas ou pas suffisamment des revendications (c. 5 d).

— L’effet de surprise, indice d’une activité inventive, doit se mesurer a I’aune
de la prévisibilité. Si, en se fondant sur ce qui était généralement connu,
I’homme du métier pouvait s’attendre & un succés, I’enseignement confir-
mant cette attente n’est pas inventif (c. 5 d).

Urteil des Bundesgerichts vom 27. Mirz 1995 (mitgeteilt von Fiirsprecher Marc
Fuhrer, Bern).

Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. September 1988 unter Inanspruchnahme
einer deutschen Prioritidt vom 29. Juli 1983 erteilten Schweizer Patents Nr. 667 180
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fiir ein «Verfahren zur Herstellung der neuen Kamillensorte Manzana». Die Paten-
tanspriiche haben folgenden Wortlaut:

«1. Verfahren zur Herstellung von Pflanzen oder Vermehrungsgut der tetraploi-
den Kamillensorte Manzana der Kulturpflanzenart Echte Kamille (Chamomil-
la recutita (L.) Rauschert synonym mit Matricaria chamomilla L., Astera-
ceae), deren bei 40° C getrocknete Bliiten, bezogen auf die Trockensubstanz,
mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)-a-Bisabolol und
weniger als 50 mg% an iibrigen Bisaboloiden aufweisen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die diploide Kamillensorte «DEGUMILL» tetraploidisiert wird
und die ausselektierten tetraploiden Pflanzen auf den erforderlichen Wirk-
stoffgehalt weiteren Selektions- und Vermehrungsschritten unterworfen wer-
den.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Tetraploidisie-
rung mittels Chemikalien bei Temperaturen zwischen 0 und 35° C, mittels
Gammastrahlen, Réntgenstrahlen oder UV-Strahlen bei Temperaturen zwischen
0 und 35° C, mittels hoher Temperaturen von 33 - 50° C, mittels niedriger Tem-
peraturen von O - 5° C, mittels der Dekapitierungs-Kallus-Methode oder durch
Antherenkultur erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Te-
traploidisierung

a) eine Selektion der tetraploiden Pflanzen nach Wirkstoffgehalt, ndmlich mit
mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% Bisabolol und we-
niger als 50 mg% iibrige Bisaboloide, alles bezogen auf die Trockensubstanz,
gleichzeitigem Bliihtermin, gleichmissiger grundstdndiger Verzweigung so-
wie einer Bliitenkdpfchengrosse von 25 - 35 mm erfolgt, die so herausselek-
tierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhalte-
nen Pflanzen Saatgut gewonnen wird,

b) aus dem so erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, anschliessend
eine Selektion gemiss a) erfolgt und aus den ausselektierten Pflanzen wie-
derum Saatgut gewonnen wird,

c) die Massnahmen gemiss b) 2 - 4 mal wiederholt werden,

d) aus dem gemdss c) erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, diese
gemass a) selektiert werden, die so selektierten Pflanzen verklont werden
und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen

wird.

4. Kamille oder Kamillenvermehrungsgut, erhalten nach einem der Anspriiche 1 - 3.
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5. Verfahren zur Herstellung einer Kamillendroge aus Bliiten der Kamille nach An-
spruch 4, die mindestens 150 mg% Chamazulen, mindesten 300 mg%
(-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an tibrigen Bisaboloiden enthilt, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bliiten in dem Vegetationsstadium geerntet wer-
den, wo erst 30 - 70 % der Rohrenbliiten eines Bliitenkopfchens gedffnet sind,
und die Bliiten bei einer Lufttemperatur von nicht hher als 50° C getrocknet
werden.

6. Kamillendroge, die mindesten 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg%
(-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an iibrigen Bisaboloiden enthilt, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Bliiten der Kamille nach Anspruch 4 enthilt.»

Am 22. Februar 1991 reichten die Kliger gegen die Beklagte Klage ein mit den
Antrdgen, die Nichtigkeit des Patents der Beklagten gerichtlich festzustellen, die-
ses im Patentregister zu 16schen und sie zu erméchtigen, das Urteilsdispositiv in
der Schweizer Tagespresse zu verdffentlichen.

Mit Urteil vom 16. Dezember 1993 stellte das Handelsgericht des Kantons Bern
die Nichtigkeit des Streitpatents fest und ordnete dessen Léschung im Patentregi-
ster an, Das Begehren um Urteilsver6ffentlichung wies es dagegen ab. Seine Auf-
fassung, wonach das Patent nichtig sei, begriindete es zur Hauptsache damit, die
Pflanzenziichtung Manzana» falle unter die Schutzvoraussetzungen des Sorten-
schutzgesetzes und sei deshalb gemiss Art. la des Patentgesetzes nicht patent-
fahig. In einer Eventualbegriindung verneinte es eine fiir den Patentschutz hinrei-
chende erfinderische Téatigkeit.

Die Beklagte hat das Urteil des Handelsgerichts mit Berufung angefochten, die
vom Bundesgericht abgewiesen wird.

Erwdgungen:

1.- a) Das Internationale Ubereinkommen zum Schutz von Pflanzenziichtungen
vom 2. Dezember 1961, das fiir die Schweiz am 10. Juli 1977 in Kraft getreten ist
(UPOV Ubereinkommen; SR 0.232.161), verpflichtet die Vertragsstaaten, in die
nationalen Gesetzgebungen einen bestimmten Mindestschutz von Pflanzenziich-
terrechten aufzunehmen (Art. 5), sei es durch Gewihrung eines besonderen
Schutzrechts oder eines Patents (Art. 2 Abs. 1). Indessen darf - nach der urspriing-
lichen Fassung des Ubereinkommens - ein Verbandsstaat, dessen innerstaatliches
Recht den Schutz in diesen beiden Formen zulidsst, nur eine von ihnen fiir die glei-
che botanische Gattung oder Art vorsehen (Doppelschutzverbot; Art. 2 Abs. 1).
Seit der Revision des Ubereinkommens im Jahre 1978 (SR 0.232.162) ist diese Be-
stimmung allerdings insoweit nicht mehr zwingend, als Art. 37 des Ubereinkom-
mens neu hinzukommenden Mitgliedstaaten ermoglicht, eine in ihren nationalen
Rechten bestehende Doppelschutzméglichkeit trotz Beitritts zum Ubereinkommen
beizubehalten. Mit einer weiteren, von der Schweiz unterzeichneten, aber noch
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nicht in Kraft getretenen Anderung des Ubereinkommens vom 19. Mérz 1991 wird
den Vertragsstaaten allgemein die Moglichkeit gegeben, das Doppelschutzverbot
aufzuheben (vgl. Biotechnologie und Patentrecht, Bericht des Eidg. Justiz- und Po-
lizeidepartements, August 1993, S. 20).

b) Im internationalen Patentrecht befasste sich erstmals das Ubereinkommen
zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspa-
tente (vom 27. November 1963; SR 0.232.142.1) mit der Biotechnologie, indem es
in Art. 2 lit. b den Vertragsstaaten freistellte, fiir Pflanzensorten oder Tierarten so-
wie fiir im wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder
Tieren die Erteilung von Patenten vorzusehen, mit Ausnahme der mikrobiologi-
schen Verfahren und der mit deren Hilfe gewonnen Erzeugnisse, die dem Patent-
schutz zuginglich zu machen waren. Das Europiische Patentiibereinkommen aus
dem Jahre 1973 (EPUe; SR 0.232.142.2) sodann schliesst in Art. 53 lit. b Pflan-
zensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Ziich-
tung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit aus. Damit stimmt Art. 1a
PatG, der am 1. Januar 197§ in Kraft getreten ist, inhaltlich iiberein.

c) Fiir die Beurteilung des vorliegenden Falls - insbesondere die Auslegung von
Art. 1a PatG - ist das im folgenden zu erorternde Verhiltnis zwischen Sortenschutz
und Patentrechtsschutz von entscheidender Bedeutung.

aa) Das Rechtsinstitut des Sortenschutzes ist historisch aus dem technischen
Verstidndnis des Patentrechts zu begreifen. In der im 19. Jahrhundert breit einset-
zenden Entwicklung der europdischen Patentrechtssetzung stand der Gedanke der
Forderung der industriell und gewerblich anwendbaren Technik im Vordergrund.
Zu diesem Zweck ermdoglichte das Patentrecht die zeitlich beschrankte Monopoli-
sierung gewerblich anwendbarer Lehren zum technischen Handeln mit «toter Ma-
terie». Verfahren zur Behandlung von Lebewesen wurden nicht als zum Gebiet der
Technik gehorend betrachtet, da deren Erfolg nach damaliger Auffassung wesent-
lich von der selbstdndigen, das heisst technisch nicht beherrschbaren Funktion der
lebenden Natur abhing und damit dem patentgeméssen Erfordernis der Wiederhol-
barkeit, der {iberschaubaren Kausalkette vom technischen Einsatz zum angestreb-
ten Erfolg, angesichts des mitwirkenden Zufalls der naturgegebenen Aleatorik
nicht geniigte. Zum gleichen Ergebnis fiihrte die Entwicklung des Patentrechts in
den Vereinigten Staaten von Amerika, das nach der «Product-of-Nature-Doctrine»
Naturerzeugnisse grundsitzlich nicht als patentfdhige Leistungen anerkannte.
Zwar wurden in Europa wie in Amerika in Durchbrechung dieser Grundsitze be-
reits im letzten Jahrhundert Patente fiir die Ziichtung von Hefen, spéter auch fiir
Bakterien zur Herstellung von Buthylalkohol und Aceton sowie fiir biologische
Antibiotika (Penicillin) erteilt, doch setzte die Diskussion iiber die Patentfihigkeit
von Pflanzenziichtungen erst in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts ein. Die-
se miindete, im Bestreben, den technischen Erfindungsbegriff nicht {ibermassig
aufzuweichen, in einen eigenstindigen Schutz von Ziichterrechten (vgl. zum
Ganzen: Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., N 8 zu 5 2 DPatG; Straus,
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Gewerblicher Rechtsschutz fiir biotechnologische Erfindungen, S. 56 ff.; Mou-
fang, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 81 ff.; Stamm,
Biotechnologische Erfindungen, in Kernprobleme des Patentrechts, S. 159 ff.).
Folge dieser Gabelung des Rechtsschutzes ist das Doppelschutzverbot, wie es in
Art. 2 des UPOV Ubereinkommens und in Art. 1a PatG seinen Niederschlag ge-
funden hat.

bb) Das Aufkommen der Gentechnologie hat die Beschiftigung mit Organis-
men in den Bereich der Technik geriickt und dazu gefiihrt, dass der Grundsatz des
Patentierungsausschlusses dogmatisch relativiert wurde. Folge davon war eine
weltweite Zunahme von Patenterteilungen fiir biotechnologische Erfindungen und
eine neu entfachte Diskussion iiber die Rechtfertigung von Patentierungsaus-
schliissen im Sinne von Art. la PatG und des Doppelschutzverbots (vgl. dazu von
Pechmann, Zum Problem des Schutzes gentechnologischer Erfindungen bei Pflan-
zen durch Sortenschutz und/ oder Patente, GRUR 1985, S. 717 ff.; Straus, Pflan-
zenpatente und Sortenschutz - Friedliche Koexistenz -, GRUR 1993, S. 794 ff.; Di
Cerbo, Die Patentierbarkeit von Tieren, GRUR Int. 1993, S. 399 ff.). Diese Ent-
wicklung hat denn auch das Bundesamt fiir geistiges Eigentum dazu veranlasst, im
Jahre 1986 seine Priifungsrichtlinien zu Art. 1a PatG zu &ndern (vgl. PMMBI 1986
I S. 36 ff.). In den geédnderten Richtlinien wird namentlich darauf hingewiesen,
Art. 1a PatG sei als Ausnahmebestimmung zur allgemeinen Regel von Art. 1 Abs.
1 PatG formuliert und dementsprechend eng auszulegen. Sodann wird angekiin-
digt, das Amt werde zukiinftig Erzeugnisanspriiche zum Patent zulassen, die ganze
Pflanzen oder deren Vermehrungsmaterial betrdfen, in denen aber keine Pflanzen-
sorte spezifiziert sei, das heisst die nur solche Merkmale enthielten, welche fiir
mehrere Sorten (z.B. fiir eine ganze Gattung) gélten. Zu diesen Richtlinien ist hier
festzuhalten, dass sie weder Gesetzeskraft haben noch fiir rechtsanwendende
Behorden verbindlich sind (vgl. BGE 12011 137 E. 2b S. 139 mit Hinweisen). Da-
von abgesehen kommt ihnen im vorliegenden Fall ohnehin keine Bedeutung zu,
wie sich im folgenden zeigen wird.

Der weitgehende Wegfall der technischen Hindernisse fiir die Patentierbarkeit
biotechnologischer Erfindungen hat indessen zu einer grundsétzlichen Diskussion
auf neuer Grundlage gefiihrt, indem der Bio- und Gentechnologie zunehmend Ein-
winde aus religiosen, ethischen oder dkologischen Uberlegungen entgegengesetzt
werden (vgl. zit. Bericht des EJPD, S. 7 und S. 27 ff.; Griitter/Padrutt, Patentierung
von Lebewesen: Kamille als Versuchsballon, Plidoyer 1994, S. 27 ff., insbes. S.
35). Zur Zeit sind in der Schweiz verschiedene parlamentarische Vorstosse sowie
Gesetzesprojekte oder Antréige zum Beitritt zu internationalen Abkommen héngig,
welche diese Fragen betreffen (vgl. BB1 1994 IV 1 und 777 ff.: Abkommen liber
handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, Art. 27 Ziff. 3; BBI
1993 III 706 ff. und 1989 III 232 ff.). Unter diesen Umstidnden hat es die Vorin-
stanz zu Recht abgelehnt, bei ihrer Entscheidfindung die divergierenden Meinun-
gen in der einen oder andern Richtung mitzuberiicksichtigen. Sie ist vielmehr zu-
treffend davon ausgegangen, die Gesetzesauslegung sei im vorliegenden Fall nach
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der iiblichen, auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers abstellenden Methode
vorzunehmen, da nicht eindeutig feststellbar ist, dass sich die Realien seit dem Er-
lass der massgebenden Artikel des Patentgesetzes gedndert haben (vgl. dazu BGE
116 I1 525 E. 2b S. 527 1.).

d) Fiir den vorliegenden Fall von Bedeutung ist schliesslich Art. 8 Abs. 3 PatG,
wonach sich das Recht aus einem Verfahrenspatent auch auf die unmittelbaren
Verfahrenserzeugnisse erstreckt. Die Vorinstanz verneint fiir das hier streitige Pa-
tent die Moglichkeit eines solchen derivierten Stoffschutzes mit der Hauptbegriin-
dung, der Patentierungsausschluss fiir Pflanzensorten nach Art. 1a PatG gehe Art.
8 Abs. 3 PatG vor. Diese Auffassung steht indessen im Widerspruch zu jener, wel-
che der Bundesrat in der Botschaft vom 16. August 1989 zur Anderung des Pa-
tentgesetzes vertreten hat (BB1 1989 III 232 ff.). Dort (S. 252) wurde darauf hin-
gewiesen, der derivierte Stoffschutz komme auch dann in Frage, wenn das Er-
zeugnis selbst nicht giiltig patentiert werden konne, weil es zum Beispiel aufgrund
einer Sonderregel von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Meinung des
Bundesrats stiitzt sich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 8 Abs. 3
PatG (Urteile vom 22. September 1970 und 24. Februar 1966, abgedruckt in SMI
1971 S. 29 ff. und 1966 S. 133 f.).

An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Nicht zu {iberzeugen vermag der
Einwand der Vorinstanz, die konsequente Anwendung der Praxis fiihre zum Schutz
von Erzeugnissen, die gemiss Art. 2 lit. a PatG wegen Verstosses gegen die 6f-
fentliche Ordnung oder die guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossen sei-
en. Damit wird verkannt, dass Art. 2 lit. a PatG nicht bloss Erzeugnisse, sondern
ebenso Verfahren von der Patentierung ausschliesst, deren Vertffentlichung oder
Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen. Ver-
fahrenspatente beziehen sich ihrem Wesen nach auf die Herstellung von Erzeug-
nissen, auf bestimmte Arbeitsvorginge oder die Verwendung eines Stoffs. Geht es
um ein Herstellungsverfahren, fiihrt dieses notwendigerweise zu einem nédher zu
bezeichnenden Endprodukt. Widerspricht aber dessen Bekanntgabe oder Verwen-
dung der 6ffentlichen Ordnung oder den guten Sitten, so versteht sich von selbst,
dass auch das Herstellungsverfahren nicht patentierbar ist.

Fiir den hier interessierenden Bereich stellt sich indessen die zusétzliche Frage,
ob dem derivierten Stoffschutz fiir eine sortenspezifische Pflanze nicht das Dop-
pelschutzverbot entgegenstehe. In der Tat wird in der Literatur zum Teil die Auf-
fassung vertreten, eine Pflanzensorte konne als unmittelbares Erzeugnis eines pa-
tentierten Ziichtungsverfahrens nur geschiitzt werden, wenn sie auch selbstidndigen
Patentschutzes fahig wire (vgl. Moufang, Genetische Erfindungen im gewerbli-
chen Rechtsschutz, S. 380 f.)

Andere Autoren sind indessen, im wesentlichen mit der gleichen Begriindung,
wie sie in der Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1989 angefiihrt wird, ge-
genteiliger Meinung (vgl. von Pechmann, a.a.O., S. 723). Diese zweite Meinung
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ist durchaus vereinbar mit dem Doppelschutzverbot, so wie es im geltenden
schweizerischen Recht durch die Abgrenzung zwischen Sorten- und Patentschutz
Ausdruck gefunden hat. Danach bildet Gegenstand des Sortenschutzes dessen We-
sen nach das Ziichterrecht, das begrifflich an biologische Verfahren ankniipft. Dem
trégt das Recht der Verfahrenspatente insoweit Rechnung, als mit dem Ausschluss
der im wesentlichen biologischen Verfahren zur Ziichtung von Pflanzensorten vom
Patentschutz (Art. 1a PatG) verhindert werden soll, dass liber Art. 8 Abs. 3 PatG
ein Patentschutz der Sorte selbst erreicht werden kann. Das schliesst indessen nicht
aus, einem patentfihigen biotechnologischen Verfahren den derivierten Stoff-
schutz beizugeben. Dafiir spricht denn auch, dass es kaum einen Sinn hitte, dem
Verfahren Patentschutz zu gewahren, dem damit gewonnenen Erzeugnis dagegen
patentrechtlichen Stoffschutz zu versagen. Wirtschaftliches Ziel des Verfahrenspa-
tents ist regelmassig das Verwertungsrecht iiber das verfahrensgemisse Endpro-
dukt. Zudem darf nicht iibersehen werden, dass sich der Sortenschutz auf alle In-
dividuen einer konkreten und homogenen Pflanzenmehrheit erstreckt (vgl. Art. 12
Sortenschutzgesetz), der derivierte Stoffschutz aus einem Pflanzenziichtungsver-
fahren dagegen solche Benutzungshandlungen Dritter nicht beriihrt, die sich auf
unabhéngig vom geschiitzten Verfahren erzeugte und vermehrte Individuen dersel-
ben Pflanzenmehrheit beziehen. In diesem Sinne gewihrt der derivierte Stoff-
schutz nur einen eingeschriankten Patentschutz des Erzeugnisses. Damit besteht
keine Veranlassung, Pflanzenziichtungen von der Rechtsprechung zum derivierten
Stoffschutz nicht selbstindig patentierbarer Erzeugnisse auszunchmen.

2.- a) Aus den dargelegten Griinden schliesst das schweizerische Recht die Er-
teilung eines Erzeugnispatents fiir eine Pflanzensorte aus. Und zwar gilt das ent-
gegen der Meinung der Beklagten unabhéngig davon, ob sie im Artenverzeichnis
(Art. 4 Abs. 1 Sortenschutzverordnung; SR 232.161) aufgefiihrt ist oder nicht. Der
Umstand, dass die Familie der Korbbliitler (Asteraceae) im Zeitpunkt der Patent-
anmeldung noch nicht in das Artenverzeichnis aufgenommen worden war, sondern
dies erst mit der Anderung der Sortenschutzverordnung vom 11. Juni 1990 gesch-
ah (vgl. AS 1990 1030), dndert nichts an der Anwendbarkeit von Art. la PatG.
Nach schweizerischem Recht beschrinkt sich der Patentierungsausschluss nicht
auf Sorten, die im Artenverzeichnis aufgezihlt sind.

Da sich die Rechtslage insoweit von jener in Deutschland unterscheidet, kann
nicht - im Sinne einer harmonisierten Auslegung staatsvertraglich bestimmter na-
tionaler Regelungen - auf die deutsche Rechtsprechung zur Frage des Patent-
schutzes fiir die Kamillensorte «Manzana» abgestellt werden (vgl. insbes. den Ent-
scheid des BGH vom 30. Mirz 1993, abgedruckt in GRUR 1993, S. 651 ff.). Das
deutsche Recht sah bis zum Jahre 1992 nur einen beschriankten Patentierungsaus-
schluss von Pflanzensorten vor (Benkard/Bruchhausen, a.a.0., N 8 zu § 2 DPatG).
Der umfassende Schutz, den das - im iibrigen noch nicht endgiiltig bestétigte -
deutsche Patent der Kamillensorte «Manzana» fiir sich selbst und das Vermeh-
rungsgut, fiir das Herstellungsverfahren und die Verarbeitung sowie Verwendung
als Droge gewihrt, erklirt sich denn auch im wesentlichen daraus, dass die Kamil-
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le im deutschen Artenverzeichnis zum Sortenschutz nicht enthalten war (vgl. von
Pechmann, Ausschopfung des bestehenden Patentrechts fiir Erfindungen auf dem
Gebiet der Pflanzen- und Tierziichtungen unter Beriicksichtigung des Beschlusses
des Bundesgerichtshofs - Tollwutvirus, GRUR 1987, S. 476). Dass der BGH so-
dann trotz des Doppelschutzverbots und des Umstands, dass fiir die Kamillensorte
«Manzana» in der frilheren DDR bereits Sortenschutz gewéhrt worden war, den
Patentschutz nicht ausschloss, liegt in den Besonderheiten der Rechtslage nach der
deutschen Wiedervereinigung begriindet (vgl. dazu Straus, Pflanzenpatente und
Sortenschutz - Friedliche Koexistenz -, GRUR 1993, S. 794) und vermag das
schweizerische Recht nicht zu beeinflussen.

b) Die Patentschrift der Beklagten nennt als Endprodukt der zum Schutz bean-
spruchten Lehre zum technischen Handeln die «neue Kamillensorte Manzana».
Dazu wird im angefochtenen Urteil festgehalten, dieses Erzeugnis erfiille die Kri-
terien an eine Pflanzensorte im Sinne des Sortenschutzgesetzes und sei daher nach
Art. 1a PatG nicht patentierbar. Mit der Berufung werden - abgesehen vom soeben
(E. 2a) verworfenen Einwand - keine den Begriindungsanforderungen von Art. 55
Abs. 1 lit. ¢ OG gerecht werdenden Einwinde gegen die Erwédgungen der Vorin-
stanz zur Frage der Sortenschutzfihigkeit vorgebracht. Eine Verletzung von Bun-
desrecht durch die Vorinstanz ist denn auch insoweit nicht ersichtlich, weshalb
auch im bundesgerichtlichen Verfahren davon auszugehen ist, die Kamillensorte
«Manzana» sei als solche im Sinne von Art. la PatG vom Patentschutz ausge-
schlossen.

3.- Die Vorinstanz ist aufgrund einer Auslegung der Patentanspriiche zum Er-
gebnis gekommen, die Beklagte beanspruche in erster Linie Patentschutz fiir das
Erzeugnis, das heisst die Kamillensorte «Manzana». Es handle sich deshalb nicht
um ein Verfahrens-, sondern um ein Erzeugnispatent. Daraus schliesst die Vorin-
stanz, dass Patentanspruch 4 als einziger selbstdndiger Anspruch zu betrachten sei,
von welchem die {ibrigen Anspriiche abhingen; da Patentanspruch 4 aber wegen
Verstosses gegen Art. la PatG nichtig sei, gelte dies auch fiir die iibrigen An-
spriiche. Mit der Berufung wird demgegeniiber eingewendet, sowohl die Qualifi-
kation als Erzeugnispatent wie auch die Beurteilung des Verhéltnisses zwischen
den einzelnen Patentanspriichen sei falsch und verletze Bundesrecht.

Wie es sich damit verhilt, kann letztlich offenbleiben, da sich im folgenden
zeigen wird, dass das Streitpatent aus anderen Griinden nichtig ist. Immerhin ist
anzumerken, dass die Auslegung der Vorinstanz eher unzutreffend erscheint. Aus
dem insoweit klaren Wortlaut ergibt sich ndmlich, dass das Patent einen unabhén-
gigen und zwei davon abhingige Verfahrensanspriiche (Anspriiche 1 - 3), einen
Erzeugnisanspruch (Anspruch 4) und zwei darauf beziigliche Verwendungsan-
spriiche (Anspriiche 5 und 6) umfasst. Die erstgenannten Anspriiche halten Ver-
fahren und FErzeugnis in eindeutiger Weise auseinander, betreffen allein den
patentrechtlichen Verfahrensschutz und definieren damit nicht bloss ein Erzeug-
nis mittels des Herstellungsverfahrens. Es liegt deshalb kein sogenannter
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«product-by-process claim» vor, der nach den Priifungsrichtlinien des Bundesam-
tes fiir geistiges Eigentum nicht zugelassen wird (vgl. dazu Comte;, Die Schweiz
und die internationale Harmonisierung des Patentrechts, in: Kernprobleme des
Patentrechts, S. 461 ff., S. 472 f.). Mit dem Patentanspruch 4 wird sodann nicht
Schutz fiir die Kamillensorte «Manzana» schlechthin verlangt, sondern fiir
Pflanzen oder Vermehrungsgut, das aus einem Verfahren nach den Patentan-
spriichen 1 - 3 hergestellt wird. Der Anspruch ist gemiss seiner Formulierung
bloss im Lichte des derivierten Stoffschutzes nach Art. 8 Abs. 3 PatG zu verste-
hen, hat mithin keine selbstindige, sondern lediglich deklaratorische Bedeutung
(vgl. SMI 1971, S. 29 {f.).

4.- Vom Patentschutz ausgeschlossen sind gemiss Art. 1a PatG, der wortlich mit
Art. 53 lit. b EPUe iibereinstimmt, im wesentlichen biologische Verfahren zur
Zichtung von Pflanzen. Nach fritherer Auffassung war der Begriff des «Biologi-
schen» als Gegensatz zu jenem des «Technischen» zu verstehen. Die Abgrenzung
zwischen patentfihigen und nicht patentfihigen Verfahren hing deshalb davon ab,
in welchem Umfang von menschlicher Seite technisch eingewirkt wurde (Mou-
fang, Miinchner Gemeinschaftskommentar zum EPUe, N 110 zu Art. 53; Straus,
Gewerblicher Rechtsschutz fiir biotechnologische Erfindungen, S. 74 ff.). Nach
dem heutigen Stand der Wissenschaft ist dagegen die Annahme iiberholt, dass
Technik und Biologie in grundsitzlichem Gegensatz zueinander stehen. Als Ab-
grenzungskriterium wird jetzt vielmehr der Wissenschaftsbereich betrachtet und
deshalb auf die naturwissenschaftliche Grenzziehung zwischen Biologie und Che-
mie oder Physik abgestellt (Moufang, Miinchner Gemeinschaftskommentar zum
EPUe, N 112 zu Art. 53). Diese Frage braucht indessen im vorliegenden Fall nicht
weiter untersucht zu werden, da sie den Entscheid iiber die Anwendbarkeit von
Art. 1a PatG nicht zu beeinflussen vermag.

Die Vorinstanz ist zum Ergebnis gekommen, die in den Patentanspriichen 2 und
3 beschriebenen erfindungswesentlichen Verfahrensschritte seien ihrem Wesen
nach nicht der Biologie zuzuordnen; insoweit liege kein Anwendungsfall der Aus-
nahmebestimmung von Art. 1a PatG vor. Dem kann insoweit ohne Bedenken zu-
gestimmt werden, als die im Patentanspruch 2 beschriebene Tetraploidisierung der
Kamillensorte «DEGUMILL» mittels Chemikalien, Bestrahlung, Temperatur-
schocks, Dekapitierungs-Kallus-Methode oder Antherenkultur technische und
nicht «im wesentlichen bioclogische» Verfahren darstellen. Ob das auch fiir die in
Patentanspruch 3 beschriebenen selektiven Verfahrensschritte gilt, ist dagegen
fraglich. Zwar hat der deutsche Bundesgerichtshof in einem Entscheid vom 27.
Mirz 1969 (BGHZ 52, S. 74, 84, «Rote Taube») Selektionen ausdriicklich als nicht
biologische Verfahrensschritte bezeichnet, doch gilt anderseits die Selektion im
Bereich der Pflanzenziichtungen allgemein als nicht patentfihiges Verfahren
{Moufang, Miinchner Gemeinschaftskommentar zum EPUe, N 107 zu Art. 53; der-
selbe, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 195). Im vorlie-
genden Fall ist jedoch ausschlaggebend, dass bei Patentanspruch 3 in seiner von
Patentanspruch 2 abhingigen Form die technischen Verfahrensschritte im Vorder-
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grund stehen. Das geniigt fiir die Annahme, es handle sich nicht um ein im we-
sentlichen biologisches Verfahren im Sinne von Art. 1a PatG.

5.- Zu priifen bleibt, ob die in den Patentanspriichen 1 - 3 sowie 5 und 6 be-
schriebenen Verfahren die iibrigen Voraussetzungen des Patentschutzes, insbeson-
dere jene nach Art. 1 PatG, erfiillen. Nach Auffassung der Vorinstanz ist das nicht
der Fall. Im angefochtenen Urteil wird dazu festgehalten, das zur Patentierung be-
anspruchte Verfahren sei nicht erfinderisch, da es sich im massgebenden Zeitpunkt
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben habe. Sowohl die be-
schriebene Tetraploidisierung wie die ihr nachfolgenden Selektionen seien fiir Ka-
millenpflanzen bekannt gewesen, und die gefundene L6sung einer bestimmten Do-
sierung der Wirkstoffe habe dem Fachmann aus dem massgebenden Wissensstand
nahegelegen. Die beanspruchten positiven Eigenschaften des verfahrensgeméssen
Erzeugnisses sodann seien bloss in der Beschreibung genannt worden und daher
fiir die Beurteilung der Erfindung untauglich; iiberdies reichten sie auch fiir die
Annahme einer Kombinationserfindung nicht aus.

Mit der Berufung wird auch insoweit an der Schutzfahigkeit des Patents festge-
halten. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, es habe verkannt, dass das
Streitpatent ein Analogieverfahren bzw. eine Kombinationserfindung betreffe; zu-
dem habe es bundesrechtswidrig bestimmte Eigenschaften des Erzeugnisses unbe-
achtet gelassen und dadurch Art. 1 Abs. 2 PatG verletzt.

a) Die Beklagte macht dariiber hinaus geltend, die Ablehnung der von beiden
Parteiseiten beantragten Expertise durch die Vorinstanz habe es verunméglicht,
den patenttechnisch relevanten Sachverhalt in jeder Beziehung vollstidndig, richtig
und widerspruchslos zu erfassen. Diese Unterlassung konne, was sie anrege,
gemdss Art. 67 OG vom Bundesgericht von Amtes wegen nachgeholt werden.

Art. 67 Ziff. 1 OG ermdglicht es dem Bundesgericht, unter bestimmten Um-
standen (vgl. dazu BGE 120 II 312 E. 3b S. 315) die tatsédchlichen Feststellungen
der kantonalen Instanz tiber technische Verhiltnisse von Amtes wegen zu iiberprii-
fen und zu diesem Zweck Beweismassnahmen zu ergreifen, insbesondere einen
Sachverstdndigen zu bestellen. Im vorliegenden Fall besteht indessen keine Veran-
lassung, von Amtes wegen zusitzliche Beweismassnahmen durchzufiihren, da die
technischen Einwinde der Beklagten richtig besehen nicht den Sachverhalt, son-
dern dessen Subsumption unter den Begriff des Naheliegens bzw. Nichtnahelie-
gens betreffen. Dabei handelt es sich aber um eine Rechtsfrage, die nicht von ei-
nem technischen Sachverstdndigen, sondern vom Bundesgericht zu beantworten
ist.

b) Der Bereich des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Tech-
nik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des ein-
schlidgigen Gebiets gestiitzt darauf mit seinem Wissen und seinen Fahigkeiten wei-
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terentwickeln und finden kann. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fachmann
nach all dem, was an Teillosungen und Einzelbeitrdgen den Stand der Technik aus-
macht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Losung des Streitpatentes
kommen kann oder ob es dazu eines zusétzlichen schopferischen Aufwandes be-
darf. Diese Anforderungen an die erfinderische Tétigkeit, welche das Patentgesetz
mit dem Begriff des Nichtnaheliegens umschreibt (Art. 1 Abs. 2 PatG), galten im
wesentlichen - damals unter dem Begriff der Erfindungshéhe - schon vor der Re-
vision des Patentgesetzes von 1978, mit der dieses harmonisiert, das heisst an be-
stimmte internationale Ubereinkommen, darunter das EPUe, angeglichen worden
ist. Festzuhalten ist im iibrigen, dass der deutsche Ausdruck «naheliegend» diesen
Sachverhalt sinnbildlicher umschreibt als das in der franzdsischen und italieni-
schen Fassung von Art. 1 Abs . 2 PatG verwendete « evident « bzw . « evidente «
oder das englische «obvious» in Art. 56 EPUe. Daher ist eine Losung nicht bereits
dann patentfihig, wenn sie fiir einen Fachmann «nicht offensichtlich ist» oder
«nicht klar auf der Hand» liegt, sondern erst dann, wenn er sie auch aufgrund ein-
facher Experimente im entsprechenden Forschungsbereich nicht zu finden vermag
(BGE 12011 312 E. 4b S. 317, 71 E. 2 S. 72 {. je mit Hinweisen).

c¢) Analogieverfahren, die im chemischen Bereich verbreitet sind, liegen als sol-
che dem Fachmann in der Regel nahe. Eine erfinderische Téatigkeit kann sich aber
daraus ergeben, dass das bis anhin unbekannte Erzeugnis des Verfahrens Eigen-
schaften oder Wirkungen aufweist, die in Anbetracht der zu bekannten Erzeugnis-
sen analogen Konstitution nach dem Stand der Wissenschaft zur Zeit der Anmel-
dung ihrer Art oder ihrem Ausmass nach nicht oder nicht in gleichem Masse er-
wartet werden konnten, sondern iiberraschend waren. Die Patentfdhigkeit des
Verfahrens wird von den Eigenschaften des Endprodukts getragen (BGE vom 10.
November 1976, in SMI 1976, S. 171 ff. E. 3b; Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd.
L, 3. Aufl,, S. 179 ff.). Allerdings ist zu beachten, dass diese unerwartet vorteilhaf-
ten Eigenschaften des Erzeugnisses zwar bei der Beurteilung der erfinderischen
Tétigkeit mitzuberiicksichtigen sind, aber bei Herstellungsverfahren nicht einfach
an deren Stelle treten, das heisst bei dieser Art von Erfindungen nicht ohne weite-
res der erfinderischen Titigkeit gleichzusetzen sind. Vorhersehbare Ergebnisse,
die bei der Anwendung neuer Ausgangsstoffe oder erwartungsgemass neuer End-
produkte des Verfahrens erzielt werden, weisen daher auch ein neues Analogiever-
fahren als naheliegend aus (Benkard/Bruchhausen, a.a.0., N 94a zu § 1 DPatG).

Der Begriff der Kombinationserfindung kennzeichnet eine besondere Grundla-
ge fiir die Beurteilung des Nichtnaheliegens, indem die erfinderische Tétigkeit das
Zusammenwirken mehrerer Merkmale betrifft, die fiir sich allein keine Erfindun-
gen darzustellen brauchen. Geschiitzt ist die erfinderische Verkniipfung verschie-
dener Merkmale, die technisch-betriebliche, funktionelle Bestimmung der Ele-
mente in der Gesamtkombination und ihre Eignung gerade fiir diese. Die erfinde-
rische Titigkeit muss bei vorbekannten Merkmalen folgerichtig in deren
Verbindung liegen, ihre Zusammenfassung muss eine neue Anweisung geben. Das
ist - wie bei allen Erfindungen - zu verneinen, falls bereits der durchschnittlich gut
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ausgebildete Fachmann aufgrund seines Fachkonnens die bekannten Merkmale zu
der beschriebenen Kombination vereinigen kann. Trifft dies zu, so liegt die Kom-
bination nahe. Sie gehort damit zum freien Stand der Technik und ist deshalb dem
Patentschutz entzogen. Mithin bestimmt auch im Kombinationsbereich das Krite-
rium des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens die erfinderische Tétigkeit, ohne dass
allerdings dariiber hinaus ein von den kompilierten Merkmalen qualitativ ver-
schiedenes Ergebnis oder ein die Summe der Einzelwirkungen iibersteigender
Synergieeffekt erforderlich ist (BGE 120 II 312 E. 4a S. 316 f. mit Hinweisen).

d) Gemiss Patentschrift liegt der beanspruchten Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine neue Kamillensorte mit verbesserten Eigenschaften, insbesondere einem
erhohten Gehalt an (-)-a-Bisabolol und einer besonderen Widerstandskraft der
Pflanzen gegen Fremdbestdubung durch die natiirlich vorkommenden Kamillen-
populationen (Wildkamille) herzustellen (Patentschrift S. 2 Spalte rechts Zeilen 43
- 45 und S. 3 Spalte links Zeilen 10 - 12). Die in den Patentanspriichen beschrie-
bene Losung der Aufgabe liegt in der Kombination einer Tetraploidisierung der di-
ploiden Kamillensorte «DEGUMILL» mit nachfolgenden Selektions- und Ver-
mehrungsschritten.

aa) Nach den Feststellungen der Vorinstanz war das Polyploidisieren (Verviel-
fachen des Chromosomensatzes) von Pflanzen, insbesondere auch das Tetraploidi-
sieren (Verdoppeln eines bereits diploiden, zweifach vorhandenen Chromosomen-
satzes) im Prioritédtszeitpunkt vorbekannt. In diesem Verfahren liegt deshalb nichts
Erfinderisches, was die Beklagte im iibrigen selbst anerkennt. Gleiches gilt fiir die
in Patentanspruch 3 beschriebene Selektion der tetraploidisierten Pflanzen nach
Wirkstoffgehalt. Dass sodann eine Kombination der beiden Verfahrenschritte dem
Fachmann grundsitzlich nahelag, bedarf keiner besonderen Erérterung. Die erfor-
derliche erfinderische Titigkeit konnte demnach einzig in der Wahl des Ausgangs-
materials oder in iiberraschenden Eigenschaften des Endprodukts liegen.

Die Patentschrift selbst nennt eine Reihe vorbekannter tetraploider Kamillen-
sorten, die allerdings einen geringeren (-)-a-Bisabolol-Gehalt aufweisen als jener,
der mit dem patentgeméissen Verfahren erreicht werden soll (Patentschrift S. 2,
rechte Spalte, Zeilen 20 - 29). Es lag denn auch durchaus nahe, eine Sorte mit
héherem Wirkstoffgehalt dadurch zu ziichten, dass eine diploide Kamillensorte mit
grossem (-)-a-Bisabolol-Gehalt durch Tetraploidisierung weiterentwickelt wurde,
zumal einer der beiden in der Patentschrift genannten Erfinder, Chlodwig Franz,
ein solches Vorgehen bereits in seiner 1981 erschienen Habilitationsschrift ange-
regt hatte. Eine erfinderische Leistung kann demnach auch nicht in der Wahl des
Ausgangsmaterials erblickt werden.

bb) Die Beklagte macht weiter geltend, die {iberraschenden Eigenschaften des
Endproduktes wiesen das Verfahren als nicht naheliegend aus. Als vorteilhafte Ei-
genschaften der Kamillensorte «Manzana» nennt sie deren gleichmassigen Wuchs
mit grundstindiger Verzweigung und vielen Bliiten, den einheitlichen Bliihtermin,
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die grossen Bliitenk&pfchen in einer Ebene, die geringe Grusbildung sowie den ho-
hen Gehalt an Chamazulen und Bisabolol bei unverindertem Oxidgehalt. Das
Handelsgericht will diese Eigenschaften indessen nur insoweit beriicksichtigen,
als sie in den Patentanspriichen selbst und nicht lediglich in der Patentbeschrei-
bung aufgefiihrt sind. Davon abgesehen fehlt nach seiner Meinung aber auch inso-
weit eine erfinderische Leistung.

Im Ergebnis kann der Vorinstanz zugestimmt werden. Die Begriindung ist da-
gegen insoweit zu korrigieren, als damit prinzipiell verlangt wird, die erfinderische
Tétigkeit miisse in den Patentanspriichen umschrieben sein. Zwar ist richtig, dass
die Erfindung in den Patentanspriichen zu definieren ist und diese den sachlichen
Geltungsbereich des Patents bestimmen (Art. 51 Abs. 1 und 2 PatG). Doch wird
damit bloss das Fundament des Rechtsschutzes umschrieben. In den Schutz der Er-
findung darf nichts hineininterpretiert werden, was nicht in den objektiv, das heisst
mit Hilfe der Beschreibung und der Zeichnungen (Art. 51 Abs. 3 PatG), ausgeleg-
ten Anspriichen enthalten ist. Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich
sind auseinanderzuhalten. Jene begriinden den Rechtsschutz, dieser begrenzt ihn
sachlich. Die Patentanspriiche aber stehen im Dienste des Schutzbereichs. Sie sol-
len das Schutzbegehren, und nur dieses umschreiben. Das Definitionsgebot nach
Art. 51 Abs. 1 PatG erschopft sich darin, die unter Schutz gestellte Erfindung klar
zu umschreiben. Die Erfindung als solche zu offenbaren, ist demgegeniiber Ge-
genstand der Patentanmeldung (Art. 50 PatG) und der daraus hervorgehenden Pa-
tentschrift als Ganzes. Im iibrigen ist nicht erforderlich, dass daraus auch die ge-
samte Tragweite des Erfindungsgedankens erkennbar ist, muss sie doch selbst vom
Erfinder nicht in vollem Umfang erfasst worden sein (BGE 64 11 392 ff. E. 2¢). Das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit 1dsst sich somit nicht bereits mit der Be-
griindung verneinen, sie sei in den Patentanspriichen nicht oder nicht hinreichend
offenbart.

Die Erfindung ist schopferische Tatigkeit auf technischem Gebiet. Patentwlir-
dig wird sie erst dann, wenn sie den normalen Weg der stindigen Weiterentwick-
lung verldsst und neue Wege geht, die einer schopferischen Leistung entspringen.
Die handwerksmissige oder fachminnische Weiterentwicklung der Technik
geniigt hierzu nicht, ebensowenig, was mit den normalen Fihigkeiten eines Prakti-
kers erreicht werden kann (Benkard/Bruchhausen, a.a.0., N 2 zu 4 PatG). Das gilt
auch fiir den sogenannten Uberraschungseffekt. Zwar ist dieser oft ein Indiz dafiir,
dass eine neue Lehre nicht nahelag, doch ist auch er am Massstab der Vorausseh-
barkeit zu messen. Lag dem Fachmann die Erfolgserwartung aufgrund des allge-
meinen Wissensstandes nahe, ist die sie bestitigende Lehre nicht erfinderisch. Im
Lichte dieser Kriterien aber kann dem Handelsgericht keine Bundesrechtsverlet-
zung vorgeworfen werden, wenn es die beschriebenen Verfahrensschritte einer-
seits im einzelnen und anderseits in ihrer Kombination nicht als erfinderisch ge-
wertet hat. Die Vorteile der Tetraploidisierung mit jenen einer Selektion nach
Wirkstoffen zu kombinieren, lag dem fachminnischen Pflanzenziichter nahe, da
die beschriebene Losung der gestellten Aufgabe im pragmatischen Versuch nach
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Massgabe der bekannten Vorgaben vorauszusehen war. Die Nichtigerkldrung des
Verfahrenspatents durch die Vorinstanz ist aus diesen Griinden bundesrechtlich
nicht zu beanstanden.

e) Die Beklagte macht mit der Berufung nicht geltend, die Verwendungsan-
spriiche (Patentanspriiche 5 und 6) seien selbstidndig patentierbar. Insoweit ist der
angefochtene Entscheid nicht zu iiberpriifen (Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ OG; vgl. dazu
BGE 11611 745E. 3 S. 748 f.).
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1V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 30 5tGB — «KUNDENKARTEIEN »

|

Die Unteilbarkeit des Strafantrages gilt selbst im Privatstrafklageverfahren,
das eine formelle Anklage gegen jeden Beteiligten verlangt (E. 3a/aa).

Ein bewusst auf einzelne Tatbeteiligte beschrdnkter Strafantrag ist erst dann
ungliltig, wenn feststeht, dass der Antragsteller trotz seiner Belehrung iiber
die Unteilbarkeit nicht genannte Tatbeteiligte vor der Strafverfolgung ver-
schonen will (E. 3a/bb).

Ein personlich beschrénkter Strafantrag ist nur beziiglich Widerhandlungen
nichtig, an denen die bewusst verschonten Téter mitbeteiligt waren (E. 3c).

— Le principe de 'indivisibilité de la plainte vaut aussi lorsque la poursuite
est exercée par un accusateur privé et méme si une plainte doit étre déposée
contre chaque participant (c. 3a/aa).

— Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des
participants a une infraction n’est pas valable lorsqu’il apparait que le
plaignant, bien qu’informé de I’indivisibilité de la plainte, entend épargner
ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte (c. 3a/bb).

— Une plainte pénale limitée a des certaines personnes est nulle seulement en
tant qu’elle vise des infractions commises par celles-la mais aussi par d’au-
tres participants volontairement épargnés (c. 3c).

Urteil des Bundesgerichts vom 8. Juni 1995 i. S. Firma F. AG c. S. und G.

A.- Mit Eingabe vom 11. Februar 1993 reichte die Firma F. AG gegen S. Straf-
antrag wegen Verletzung des Fabrikations- und Geschiftsgeheimnisses (Art. 162
StGB) ein. S. wird im wesentlichen vorgeworfen, er habe Geschiftsgeheimnisse
der Firma F. AG, zu deren Geheimhaltung er vertraglich verpflichtet gewesen sei,
in die Firma E. AG eingebracht und damit an diese verraten.

Gemiss einem den Strafantrag prizisierenden Schreiben der Firma F. AG vom
10. Mai 1993 soll S. u.a. Kundenkarteien der Firma F. AG fotokopiert oder abge-
schrieben und fiir den Betrieb der Firma E. AG verwendet haben.

Im Schreiben vom 10. Mai 1993 wird zudem mitgeteilt, dass S. nicht nur zum
Nachteil der Firma F. AG, sondern auch zum Nachteil der Firma J. AG Geschifts-
geheimnisse an die Firma E. AG verraten habe. Die Geheimnisverletzungen zum
Nachteil der Firma F. AG habe S. allein, die Geheimnisverletzungen zum Nachteil
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der Firma J. AG habe er gemeinsam mit T. begangen, der friiher bei der Firma J.
AG gearbeitet habe und von S. fiir die Firma E. AG abgeworben worden sei. Trotz
dieser Vorwiirfe im Schreiben vom 10. Mai 1993 wurde der Strafantrag nicht auch
gegen T. gerichtet; vielmehr wurde T. als Zeuge angerufen.

Am 28. Mai 1993 reichte die Firma F. AG gegen S. zusétzlich Strafantrag we-
gen Widerhandlungen gegen Art. 3, 4 und 5 UWG ein. Sie warf ihm vor, er habe
durch Zusage besserer Vertragskonditionen einen wesentlichen Teil ihres Kunden-
stammes abgeworben und dabei falsche Angaben iiber die Hohe der Kommissio-
nen gemacht; zudem habe er Angestellte der Firma F. AG dazu bewogen, Kunden-
dossiers zu kopieren und die Kopien ihm bzw. der Firma E. AG auszuhéndigen.

Am 1. November 1993 erhob die Firma F. AG gegen S. ausserdem Strafantrag
wegen Hausfriedensbruchs.

In der Eingabe vom 1. November 1993 reichte die Firma F. AG zudem auch ge-
gen G. Strafantrag wegen Verletzung des Geschéftsgeheimnisses, unlauteren Wett-
bewerbs und Hausfriedensbruchs ein.

B.- Die Rekurskommission der Ziircher Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren
gegen S. und G. wegen unlauteren Wettbewerbs mit der Begriindung ein, dass der
Strafantrag wegen Missachtung des Grundsatzes der Unteilbarkeit ungiiltig sei.

Die Firma F. AG ficht diesen Entscheid mit eidgendssischer Nichtigkeitsbe-
schwerde an, die das Bundesgericht gutheisst.

Auszug aus den Erwdgungen:
l.- ...

3.- a) aa) Stellt ein Antragsberechtigter gegen einen an der Tat Beteiligten Straf-
antrag, so sind alle Beteiligten zu verfolgen (Art. 30 StGB). Das bedeutet, dass es
gegen die anderen nicht noch eines besonderen Antrages bedarf, dass vielmehr die
bundesrechtliche Voraussetzung zur Verfolgung aller Beteiligten schon mit dem
Strafantrag gegen den einen erfiillt ist. Dies gilt auch dann, wenn nach dem an-
wendbaren kantonalen Prozessrecht, etwa im Privatstrafklageverfahren, eine for-
melle Anklage gegen jeden der Beteiligten erforderlich ist (BGE 80 IV 209 E. 2;
vgl. auch BGE 86 IV 145 E. 2). Art. 30 StGB soll verhindern, dass der Verletzte
nach seinem Belieben nur einen einzelnen am Antragsdelikt Beteiligten heraus-
greife und unter Ausschluss der andern bestrafep lasse (BGE 971V 1 E. 2, 81 IV
273 E. 2). Erklért der Strafantragsberechtigte von vornherein, seinen Antrag auf ei-
nen einzelnen Beteiligten beschrinken zu wollen, oder dussert er sich spéter in die-
sem Sinne, so gibt er seinem Strafantrag einen rechtlich unzulissigen Inhalt mit
der Folge, dass der Antrag schlechthin als ungiiltig zu betrachten und das Strafver-
fahren daher gegen alle Beteiligten einzustellen ist. Wenn aber der Verletzte ohne
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solche Einschriankungen fristgerecht in der vom kantonalen Recht vorgeschriebe-
nen Form Strafantrag stellt, wird der Weg zur Verfolgung aller Beteiligten, also
auch der im Antrag nicht ausdriicklich genannten Personen, geoffnet. Welche der
beiden Wirkungen der in Art. 30 StGB verankerte Grundsatz der Unteilbarkeit des
Strafantrags im Einzelfall hat, hangt somit entscheidend vom Inhalt der Willenser-
kldrung bzw. Willensdusserung des Antragstellers ab (siche zum Ganzen BGE 97
IV 1 E. 2 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 1101V 87 E. 1c¢).

bb) An der Rechtsprechung, wonach ein von vornherein bzw. ausdriicklich re-
spektive bewusst auf einzelne von mehreren Tatbeteiligten beschréinkter Strafan-
trag eo ipso ungiiltig ist, kann in dieser absoluten Form nicht festgehalten werden.
Vielmehr ist in einer solchen Konstellation davon auszugehen, dass der Strafan-
tragsteller erstens einen giiltigen Strafantrag stellen will und dass er zweitens den
Grundsatz der Unteilbarkeit des Strafantrags sowie die in der Rechtsprechung fest-
gelegten Folgen von dessen Missachtung nicht im einzelnen kennt. Ein von vorn-
herein bzw. ausdriicklich respektive bewusst auf einzelne von mehreren Tatbetei-
ligten beschrinkter Strafantrag stellt angesichts des Grundsatzes der Unteilbarkeit
und der Folgen von dessen Missachtung einen Widerspruch in sich selbst dar und
begriindet eine zweifelhafte Lage. Es besteht mit anderen Worten grundsétzlich
Anlass zu Zweifeln, ob der Antragsteller die im Strafantrag nicht genannten Tat-
beteiligten tatsdchlich in Kenntnis der Folgen der personlichen Beschrankung des
Strafantrags vor einer Strafverfolgung verschonen wollte, ob er also seinen allfil-
ligen Willen, die im Strafantrag nicht genannten Tatbeteiligten vor der Strafverfol-
gung zu bewahren, irrtumsfrei gebildet hat. Daher hat die Behorde in den Fillen,
in denen im Strafantrag nicht alle Tatbeteiligten genannt werden, nach dem Grund-
satz von Treu und Glauben und aus Griinden der Prozessékonomie insoweit eine
Aufklarungs- und Belehrungspflicht gegeniiber dem Strafantragsteller. Weder darf
die Behorde einen solchen Strafantrag kurzerhand wegen Verletzung des Grund-
satzes der Unteilbarkeit fiir ungiiltig erkldaren, noch soll sie ohne weiteres ein Ver-
fahren gegen alle Tatbeteiligten durchfiihren in der Uberlegung, dass es dem An-
tragsteller unbenommen bleibe, den Strafantrag gemiss Art. 31 StGB (mit Wir-
kung fiir alle Tatbeteiligten) zuriickzuziehen. Vielmehr muss die Behorde den
Strafantragsteller moglichst rasch in geeigneter Form dariiber belehren, dass nach
dem Gesetz entweder alle Tatbeteiligten zu verfolgen sind oder aber kein Tatbetei-
ligter verfolgt werden kann, und muss sie abkldren, was der vor diese Alternative
gestellte Strafantragsteller will. Wie die Behérde dabei im einzelnen vorgeht, steht
in ihrem Ermessen. Es ist ihr unbenommen, dem Antragsteller zugleich mit der
entsprechenden Belehrung eine Frist anzusetzen, damit er sich erklédre, mit der
Androhung, dass im Falle des Festhaltens an der personlichen Beschriankung des
Strafantrags oder im Falle des Schweigens sein Antrag wegen unzuldssigen Inhalts
als ungiiltig erachtet werde.

Ein Strafantrag, in dem nicht alle an der eingeklagten Tat Beteiligten genannt
werden, darf somit erst dann wegen Verletzung des Grundsatzes der Unteilbarkeit
fiir ungiiltig erklirt werden, wenn feststeht, dass der Strafantragsteller trotz seiner
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Belehrung iiber diesen Grundsatz und die Folgen von dessen Missachtung die im
Strafantrag nicht genannten Tatbeteiligten vor der Strafverfolgung verschonen
will. Die Rechtsprechung ist in diesem Sinne weiterzuentwickeln.

b) Die Vorinstanz hélt unter Hinweis auf ihre Ausfithrungen zum Strafantrag der
Beschwerdefiihrerin wegen Verletzung des Geschiftsgeheimnisses fest, aufgrund
der Akten sei davon auszugehen, dass die Beschwerdefiihrerin «mit Bezug auf T.
bewusstermassen von der Stellung eines Strafantrages abgesehen» habe. «Die mit
Bezug auf die Person von T. rechtsrelevante Unterlassung» wirke sich «angesichts
des Umstandes, dass T. und S. gleich massgeblich zugunsten der Firma E. AG tétig
waren, auch mit Bezug auf diesen letzteren aus». In den Ausfiihrungen zum Straf-
antrag wegen Verletzung des Geschiftsgeheimnisses wird festgehalten, die Be-
schwerdefiihrerin habe T. wiederholt als Zeugen angerufen und ihn unter dem Ge-
sichtspunkt einer Verletzung des Konkurrenzverbots stets sehr wohlwollend be-
handelt, ihn namentlich im Rahmen eines beim Arbeitsgericht Ziirich gegen S.
hidngigen, praktisch das gleiche Beweisthema beinhaltenden Zivilprozesses nicht
weiter tangiert; auch daraus ergebe sich, dass T. von der Beschwerdefiihrerin «be-
wusst aus dem Strafverfahren herausgehalten worden» sei.

Mit diesen Erwédgungen kann die Ungiiltigkeit des Strafantrags gegen S. wegen
Widerhandlungen gegen das UWG nicht begriindet werden. Zwar mag einiges
dafiir sprechen, dass die Beschwerdefiihrerin T. tatséchlich vor einer Strafverfol-
gung verschonen wollte. Das reicht aber geméss den vorstehenden Erwégungen
nicht aus. Weder wurde die Beschwerdefiihrerin in geeigneter Form iiber die recht-
lichen Folgen einer persénlichen Beschrinkung des Strafantrags belehrt, noch hat
die Vorinstanz abgeklért, ob die Beschwerdefiihrerin ihren allfdlligen Willen, T.
vor einer Strafverfolgung zu verschonen, in Kenntnis der rechtlichen Folgen einer
solchen Beschriinkung des Strafantrags, also irrtumsfrei, gebildet habe.

Die Sache ist daher in teilweiser Gutheissung der eidgendssischen Nichtigkeits-
beschwerde in diesem Punkt zur neuen Entscheidung im Sinne der vorstehenden
Erwidgungen an die Vorinstanz zuriickzuweisen.

¢) Auch wenn sich im neuen Verfahren wiederum ergeben sollte, dass der
Strafantrag der Beschwerdefiihrerin gegen S. wegen Widerhandlungen gegen
das UWG personlich beschriankt war, wire er keineswegs schlechthin ungiiltig.
Infolge Missachtung des Grundsatzes der Unteilbarkeit ungiiltig wire der Straf-
antrag nur, soweit er allenfalls Widerhandlungen gegen das UWG erfasst, an de-
nen T. beteiligt war, und soweit die Beschwerdefiihrerin um diese Beteiligung
wusste. Der Strafantrag gegen S. wegen Widerhandlungen gegen das UWG blie-
be dagegen giiltig, soweit er allenfalls auch Widerhandlungen erfasst, an denen
T. nicht beteiligt war; insoweit ldge eine zuldssige sachliche Beschridnkung des
Strafantrags auf die von S. ohne Beteiligung des T. allenfalls begangenen Wi-
derhandlungen gegen das UWG vor. Der Strafantrag bliebe sodann insoweit giil-
tig, als T. an den Widerhandlungen des S. gegen das UWG zwar beteiligt war, die
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Beschwerdefiihrerin aber um diese Beteiligung nicht wusste; insoweit ldge keine
bewusste personliche Beschriankung und somit keine unzulédssige Beschrinkung
des Strafantrags vor, ausser die Beschwerdefiihrerin wiirde auch nach Kenntnis
der Beteiligung von T. an der personlichen Beschrinkung des Strafantrags fest-
halten.

Dem angefochtenen Entscheid kann nicht entnommen werden, wie es sich inso-
weit in tatsdchlicher Hinsicht verhdlt. Die Vorinstanz wird sich damit im neuen
Verfahren ebenfalls befassen miissen.

Art. 8 lettre a LCD — «CLAUSE CDW»

— Toutes les clauses insolites, sur ’existence desquelles I’attention de la par-
tie la plus faible n’a pas été spécialement attirée, sont soustraites a I’adhé-
sion censée donnée globalement a des conditions générales (c. 1a).

— La clause des conditions générales du bailleur d’un véhicule automobile,
qui s’écarte notablement des régles usuelles de I'assurance casco au détri-
ment du locataire, est déloyale en vertu de ’article 8 lettre a LCD (c. Ic).

— Alle ungewdhnlichen Klauseln, auf welche die schwiichere Vertragspartei
nicht besonders aufmerksam gemacht worden ist, sind von der pauschalen
Zustimmung zu den AGB ausgenommen (E. la).

— Eine Klausel iiber die Haftung des Mieters in den AGB des Autovermieters,
die erheblich von den iiblichen Regeln der Kaskoversicherung abweicht, ist
nach Art. 8 lit a UWG unlauter (E. Ic).

Arrét du tribunal fédéral du 5 aofit 1993 dans la cause A. S.A. c. S. (publié dans
ATF 119 II 443 = Pra 83, Nr. 229, S. 752 ff.)
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Art. 23 LCD — «PEINTURE POUR BATEAUX»

— Une ordonnance de classement pour des motifs d’opportunité viole le droit
fédéral si elle dénote une volonté générale de ne pas poursuivre pénalement
les infractions a la LCD; le fait que I’information pénale s’annonce longue
et difficile sans que son résultat soit certain ne suffit pas non plus pour ju-
stifier un tel classement (c. 3).

— Die Einstellung einer Strafverfolgung aus Opportunititsgriinden verletzt
Bundesrecht, soweit sie sich auf die Absicht zuriickfiihren ldsst, ganz allge-
mein auf die strafrechtliche Verfolgung von Verstossen gegen das UWG zu
verzichten. Die Tatsache, dass sich ein langwieriges und schwieriges Unter-
suchungsverfahren abzeichnet, dessen Ausgang ungewiss ist, rechtfertigt
ebenfalls noch keine Einstellung der Untersuchung (E. 3).

Arrét du tribunal fédéral du 23 février 1994 dans la cause N. S.A. c. M. S.A.
(publié dans SJ 1994, 426)

UWG 3 lit. d — «GUMMIFEDERELEMENTE»

— Abgrenzungsvereinbarungen in wettbewerbsrechtlich sensiblen Bereichen
sind UWG-konform auszulegen, konnen also nur bei unmissverstiandlichem
Sinn und Wortlaut ein Verbot enthalten, das einer Partei den Marktzugang
verwehrt (E. 6a).

— Die vertragliche Verpflichtung, Produkte der Gegenpartei nicht sklavisch zu
kopieren, namentlich ihre «Dimension» nicht nachzuahmen, ist schon durch
Abweichung in einer einzigen Abmessung nicht mehr verletzt (E. 6a).

~ An technisch notwendigen oder normierten Formen, Abmessungen, Mate-
rialien und Farben kann auch Verkehrsgeltung und ein langjahriges fakti-
sches Monopol kein lauterkeitsrechtliches Monopolrecht begriinden (E.
6a+c)

~ Des conventions visant a délimiter le champ d’activité des parties, dans des
domaines sensibles du point de vue du droit de la concurrence, doivent s’in-
terpréter conformément au but de la LCD ; elles peuvent par conséquent in-
terdire a une partie ’accés au marché seulement si le sens et I’énoncé des
dispositions en question est sans équivoque (c. 6 a).

— L’obligation contractuelle de ne pas copier servilement les produits de I’au-
tre partie, notamment leurs dimensions, n'est pas violée si une seule mesure

différe (c. 6 a).
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~ Le fait que I’aspect extérieur d’un produit se soit imposé dans les affaires et
que son fabricant ait ainsi joui pendant de nombreuses années d’un mono-
pole de fait ne fonde pas pour autant un monopole de droit protégé par la
LCD si les formes, les dimensions, les matériaux et les couleurs sont techni-
quement nécessaires ou découlent de normes (c. 6 a+c).

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 2. Juni 1992 i.S. Rosta-
Werk AG c. Resatec AG

1. Die Klidgerin betreibt ein Fabrikations- und Handelsunternehmen fiir Maschi-
nenkomponenten, insbesondere Gummifeder- und Dampfungselemente. Fiir ihr
Gummifederelement - vier vorgespannte Spezialgummikorper zwischen einem
Aussengehiduse und einem um 45% versetzten Innenvierkantprofil - genoss die
Klagerin Patentschutz. Das Patent ist indessen im Jahre 1971 abgelaufen. Dennoch
verfiigt die Klagerin noch heute iiber eine marktbeherrschende Stellung. Von den
Konkurrenzfirmen sei eine vor allem auf dem afrikanischen Markt spezialisiert
(Burquip) eine andere sei an eine Abgrenzungsvereinbarung gebunden (Hosch),
eine dritte produziere nach einem anderen System (Sassi) und eine vierte sei nur
auf dem Gebiete der Gummifederachsen titig (Alco), wobei deren Produkte mit
keinem der kldgerischen Produkte dhnlich sei.

Die am 4. Januar 1989 gegriindete Beklagte verkauft gemiss ihrem Katalog
bzw. gemiss der von ihr erstellten Konkordanztabelle die folgenden Produkte-
gruppen, die auch von der Klagerin angeboten werden: Universal-Element, Gum-
mifederelement, Spannelemente, Kettenradsatz, Universalkettenspanner, Rollen-
satz, Universal Riemenspanner, Schwingelemente, Schwingungsddmpfer.

2. Fiir die Beklagte sind die folgenden Herren titig, die friiher Mitarbeiter der
Klégerin waren: S., R. und H.

Ein gegen S. wegen Verletzung des arbeitsvertraglichen Konkurrenzverbots
beim Arbeitsgericht Lenzburg eingeleitetes Verfahren wurde am 9. Mirz 1989
durch Vergleich beendet, indem sich S. im wesentlichen zur Einhaltung eines bis
31. Dezember 1990 dauernden Konkurrenzverbots verpflichtete. Es hatte das Ver-
mitteln, Anbieten oder Verkaufen von Konkurrenzprodukten der Kldgerin zum Ge-
genstand.

Noch vor Ablauf der Geltungsdauer dieses Konkurrenzverbots, d.h. bereits in
der ersten Halfte des Jahres 1990, will die Klédgerin dessen Verletzung und parallel
dazu eine UWG-Verletzung seitens der Beklagten festgestellt haben, welche Span-
nelemente und Schwingungsdampfer der Kldgerin nachgebaut bzw. verkauft habe.

In der Folge wurde zwar kein neues arbeitsgerichtliches Verfahren gegen S. ein-
geleitet, aber von den Parteien eine Abgrenzungsvereinbarung ausgehandelt, die
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am 9./11. Januar 1991 unterzeichnet wurde. Nach der Prdambel bezweckte diese
Vereinbarung die Vermeidung weiterer Auseinandersetzungen, nachdem sich die
Parteien offenbar gegenseitig des unlauteren Wettbewerbsverhaltens bezichtigt
hatten. [...]

Streitig ist die Verletzung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung.

3. Auch Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung enthdlt dem Wortlaut nach
zunichst eine fiir beide Parteien gleichlautende Verpflichtung: «<RESATEC sieht
davon ab, die bestehende ROSTA-Produkte-Palette in bezug auf Dimension, Be-
zeichnung (z.B. DR, AB, ST27.-38,-45,-50 etc.) und Farbe (blau) sklavisch zu ko-
pieren. Sie verpflichtet sich insbesondere, fiir die von ihr selbst hergestellten oder
vertretenen Produkte weder die identisch blaue Lackierung der ROSTA noch den
Slogan «Die Blauen von ...» zu verwenden. Die ROSTA sieht ihrerseits davon ab,
die jeweilige von der RESATEC vertriebene Produktepalette sklavisch zu kopie-
ren.»

Beide Parteien diirfen die Produkte der Gegenpartei nicht «sklavisch kopieren».

a) Nach Auffassung der Klégerin sollte den Parteien damit verwehrt sein, «ver-
wechselbar dhnliche» oder «austauschbare» Produkte herzustellen oder in Verkehr
zu bringen. Die Absicht einer Einengung des in der UWG-Rechtsprechung be-
kannten Begriffs der «sklavischen Nachahmung» ist nach Auffassung der Klégerin
offenbar nicht bezweckt worden.

b) Nach Auffassung der Beklagten sollte den Parteien nur die Herstellung von
identischen Produkten verwehrt sein, da «sklavisch kopieren» dem Sinn nach
gleichzusetzen sei mit «identisch kopieren». Selbst verwechselbare Produkte seien
erlaubt, sofern sie nicht gerade identisch sind und - einschrinkend - solange der
Kunde weiss, ob er ein Produkt der Klégerin oder ein Produkt der Beklagten in
Hinden hilt.

c) Fest steht, dass die Parteien UWG-rechtliche Auseinandersetzungen vermei-
den und sich deshalb einen Verhaltenskodex auferlegen wollten, der gewissermas-
sen die Wahrung eines Sicherheitsabstands beinhaltet, damit es zu keinen weiteren
Verletzungen kommt. Alle anderen Bestimmungen der Abgrenzungsvereinbarung
auferlegen den Parteien deshalb auch weitergehende Verpflichtungen als das
UWG, das sogar die blosse Nachahmung (wenn auch mit Ausnahmen) verbietet,
weshalb die Verpflichtung, sich des «sklavischen Kopierens» zu enthalten, wohl
nicht wortlich genommen werden darf. Fiir eine weite Auslegung spricht, dass ein
Festklammern an den Wortlaut gar keinen klaren Sinn ergeben kann, weil der Be-
griff des «sklavischen Kopierens» ein Pleonasmus ist und sich das Adjektiv «skla-
visch» sinnvollerweise nicht auf «kopieren» bezieht, sondern auf «Nachahmen».
Gemeint ist eine Form der Nachahmung, bei der sich der Nachahmende spiirbar
und schamlos in enger Abhéngigkeit zum Urheber bewegt und dabei den eigenen
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Gestaltungswillen weitgehend unterdriickt. Dazu kommit, dass Ziff. 3 der Abgren-
zungsvereinbarung von anwaltlich vertretenen Parteien vor dem Hintergrund von
Art. 3 lit. d UWG ausgehandelt wurde - wonach unlauter handelt, wer unter ande-
rem Verwechslungen mit den Waren eines anderen herbeifiihrt - und dass eine brei-
te Rechtsprechung zu dieser Gesetzesbestimmung vom Begriff der»sklavischen
Nachahmung» ausgeht.

Nach der Rechtsprechung zu Art. 3 lit. d UWG wird die Nachahmung, selbst die
sklavische Nachahmung, immatrialgiiterrechtlich nicht geschiitzter Ware zugelas-
sen, wenn ihrer Form nicht Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 113 II 77), wenn
aufgrund des Gesamteindrucks keine Verwechslungsgefahr entsteht (BGE 108 II
327), die gegebenenfalls nur entsteht, wenn die Abnehmer nicht Fachleute sind,
welche die Erzeugnisse voneinander unterscheiden konnen und denen auch die
wenigen Hersteller bekannt sind (BGE 95 I 470), oder wenn die gleichartige Aus-
stattung durch den Herstellungsvorgang bzw. durch den Gebrauchszweck bedingt
ist (BGE 108 II 69). Nach der Abgrenzungsvereinbarung, deren Ziff. 3 so auszule-
gen ist, dass die sklavische Nachahmung verboten wird, kénnte man im Einklang
mit den iibrigen Bestimmungen der Vereinbarung, welche den Parteien iiber das
UWG hinausgehende Verpflichtungen auferlegen, nun annehmen, die sklavische
Nachahmung werde den Parteien ohne die eben genannten Ausnahmen, das heisst
ohne wenn und aber, verboten. Diese Auslegung ist jedoch nicht zwingend, da die
sklavische Nachahmung, soweit sie der Beklagten verboten wird, noch auf beson-
dere Art verscharft wird, indem diese die kldgerischen Produkte in bezug auf Di-
mension, Bezeichnung und Farbe nicht nachahmen soll. Demgegeniiber kann das
beiden Parteien auferlegte vertragliche Verbot der «sklavischen Nachahmung» im
Sinne der Rechtsprechung zum UWG Ausnahmen zulassen, so dass die in Ziff. 3
umschriebene Verpflichtung, soweit sie beiden Parteien auferlegt wurde, zwar
nicht weitergeht als das UWG, aber auch nicht hinter diesem zuriickbleibt. Der mit
der Abgrenzungsvereinbarung verfolgte allgemeine Zweck, einen Sicherheitsab-
stand zu markieren, ldsst sich jedenfalls auch dadurch verwirklichen, dass nur der
Beklagten, als dem neu im Markt auftretenden Konkurrenten, zusétzlich eine ein-
seitige, offensichtlich iiber das UWG hinausgehende oder das UWG jedenfalls
konkretisierende Verpflichtung auferlegt wurde.

4. Die Beklagte verpflichtete sich in Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung auch
noch in besonderer Weise und ohne Entsprechung in einer gleichlautenden Ver-
pilichtung der Kligerin. Die Beklagte ging «insbesondere» die Verpflichtung ein,
fiir ihre Produkte weder die von der Klidgerin verwendete Farbe noch eine be-
stimmte von der Kldgerin verwendete Bezeichnung (Slogan) zu verwenden. Damit
werden wichtige Anwendungsfille fiir das der Beklagten auferlegte Verbot her-
vorgehoben, wonach sie die kldgerischen Produkte weder in bezug auf Dimension,
Bezeichnung oder Farbe nachahmen darf. Die Beklagte bestreitet zwar, dass ihr
damit fiir jeden einzelnen Fall mehrere, kumulativ zu beachtende Verpflichtungen
auferlegt worden seien. So wiirde sie nach ihrer Auffassung den Vertrag nicht ver-
letzen, wenn sie beispielsweise nur eine andere Farbe verwendet, beziiglich Di-
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mension und Bezeichnung die Eigenschaften der kldgerischen Produkte aber iiber-
nimmt. Demgegeniiber steht fest, dass sich ihre Produkte regelméssig nicht nur be-
ziiglich Farbe, sondern immer auch beziiglich Bezeichnung von den kldgerischen
Produkten unterscheiden. Sodann ergibt sich aus der Enumeration der Unterschei-
dungskriterien «Dimension, Bezeichnung und Farbe», dass in jedem Falle alle Kri-
terien zu beachten sind. Das Bindewort «und», das in iiblicher Weise vor dem letz-
ten Substantiv steht, hitte auch zwischen die beiden anderen Substantive eingefiigt
werden konnen. Das wire stilistisch als schwerfillig empfunden worden. Die von
der Beklagten vertretene Auslegung wire durch den Wortlaut nur gedeckt, wenn
das Verbot gelockert und der Beklagten lediglich auferlegt worden wire, die kla-
gerischen Produkte nicht entweder in bezug auf Dimension oder in bezug auf Be-
zeichnung oder in bezug auf Farbe nachzuahmen. Eine Minderheit des Gerichts
hilt es sogar fiir denkbar, die Bestimmung im beklagtischen Sinne auszulegen, so
dass keine Verletzung vorlédge, sobald die Produkte alternativ nach einem der drei
Kriterien nicht iibereinstimmten. Wie sich aus dem Folgenden ergibt, kommt die-
ser Differenz keine entscheidende Bedeutung zu.

5. Die Kligerin behauptet eine Verletzung von Ziff. 3 der Abgrenzungsverein-
barung durch die Beklagte einzig in bezug auf die ihr auferlegte Verpflichtung, die
Dimension der kldgerischen Produkte nicht nachzuahmen. Aufgrund der Feststel-
lungen in Erwédgung 4 kann die Abgrenzungsvereinbarung in Ziff. 3 auch verletzt
werden, wenn ein Produkt nur mit bezug auf «die Dimension» nachgeahmt oder
gar kopiert wird. [...]

6. a) Eine objektive Auslegung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung wird
mit Bezug auf die Frage des Geltungsbereichs des Verbots, die «Dimension» der
klagerischen Produkte nachzuahmen oder zu kopieren, davon ausgehen miissen,
dass die Rechtssprechung zum UWG-gerade mit Blick auf Abmessungen sehr
weitgehende Ausnahmen vorsieht. Die Uebernahme technisch bedingter Ausstat-
tungsmerkmale gilt allgemein nicht als unlauter (BGE 95 II 470; BGE 116 11 471
ff.). Auch die Nachahmung von Ausmassen ist nicht unlauter, da die Abmessungen
im Sinne einer Tendenz zur Vereinheitlichung nicht monopolisiert werden kénnen
(BGE 87 II 54). So fiihrte auch die Massgleichheit von «Diplom»- und «Lego»-
Spielbausteinen nicht zu einer wettbewerbsrechtlich relevanten Verwechselbarkeit
(SMI 1962, 157).

Es gibt kein auf Verkehrsgeltung beruhendes Monopol an notwendigen oder ge-
brauchlichen Formen, Abmessungen, Materialien und Farben. Ein Produzent kann
sich weder aus dem Umstand, dass er iiber lange Zeit der einzige Hersteller war,
noch daraus, dass er durch grossangelegte Reklame den Markt erobert hat, unter
dem Titel dieser Art von Verkehrsgeltung ein Alleinrecht verschaffen. Ausstat-
tungsschutz aufgrund von Verkehrsgeltung kann nur beanspruchen, wer seinen Er-
zeugnissen eine liber die Herstellungs- und Gebrauchsanforderungen hinausge-
hende wirklich typische Ausgestaltung gegeben hat, dermassen, dass annihernd
die Voraussetzungen erfiillt sind, die zur Erlangung des Muster- und Modell-
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schutzes fithren konnten (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Ziirich vom 1.
September 1964 in Sachen P. gegen E; SMI 1965, 270; SJZ 61 (1965) 278 Nr. 126).

Die Verwechslungsgefahr kann auch bei weitgehender Aehnlichkeit der Waren
und bei Kleinheit der Fabrikmarken mit Riicksicht auf die im fraglichen Abneh-
merkreis iibliche Aufmerksamkeit zu verneinen sein (UWG-Sammlung S. 327).

Die Frage, inwiefern die Beklagte durch Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung,
namentlich durch das Verbot, die kldgerischen Produkte hinsichtlich «Dimension»
nachzuahmen oder gar zu kopieren, in ihrer Freiheit beschrankt wurde, die in dem
von der Kldgerin dominierten Markt eingebiirgerten Abmessungen zu iiberneh-
men, betrifft somit einen wettbewerbsrechtlich héchst sensiblen Bereich. In die-
sem Bereich werden, sofern keine Monopolrechte bestehen, die Interessen neuer
Anbieter, am Wettbewerb teilzunehmen und die durch technische Gegebenheiten,
Marktgewohnheiten und Vereinheitlichungstendenzen geschaffenen Abmessungs-
bediirfnisse zu befriedigen, hoher gewichtet als das Interesse der bisherigen An-
bieter am Schutz von Abmessungen, die sie, den Bediirfnissen des Marktes fol-
gend, eingefiihrt haben. Diese Interessenabwidgung ist letztlich auch im Umstand
begriindet, dass Anbieter nach dem Gesetz iiber den unlauteren Wettbewerb nicht
vom Markt ferngehalten, sondern zu lauterem Verhalten im Wettbewerb verpflich-
tet werden sollen. Vertragliche Beschrdnkungen kdnnen daher nur dann im Sinne
eines den Zugang zum Markt verwehrenden Verbotes ausgelegt werden, wenn sich
dieses Verbot nach Sinn und Wortlaut unmissversténdlich aus dem Vertrag ergibt.
Fiir ein von beiden Parteien in dieser Schiirfe vereinbartes Verbot, wonach der Be-
klagten auch die Uebernahme der Typengréssen, d.h. der einbauwichtigen Abmes-
sungen, untersagt worden sei, bestehen indessen weder aufgrund des Wortlautes
noch aufgrund des Vertragssinnes irgendwelche Anhaltspunkte. Es ist nicht einzu-
sehen, weshalb das Verbot, die kldgerischen Produkte in bezug auf die «Dimensi-
on» zu kopieren, nicht darauf beschrinkt war, dass die Beklagte die Gesamtheit der
Abmessungen nicht libernehmen darf, dem Verbot mithin geniigend Beachtung
schenkt, wenn sie in einzelnen Abmessungen oder allenfalls nur in einer Abmes-
sung abweicht.

b) Die nach Auffassung der Kladgerin weitergehende Beschrankung ist selbst
nach ihrer Meinung mehrdeutig. Einerseits will sie der Beklagten die Uebernah-
me der einbauwichtigen Abmessungen verboten haben, andererseits aber auch
den sklavischen Nachbau der «Gummifederelemente» beziiglich Dimension
(Seitenmasse, Innenvierkant, Durchmesser der Gummischniire, lichte Weite,
Aussengehiduse). Die Klagerin muss sich entgegenhalten lassen, dass sich das
Verbot weder in der ersten noch in der zweiten Form dem Wortlaut von Ziff. 3
der Abgrenzungsvereinbarung entnehmen lisst, obwohl es sich - wie die Klage-
rin mit ihrem Klagebegehren Ziff. 2 selbst unter Beweis stellt - unmissverstind-
lich und klar (zumindest mit Bezug auf die zweite Form) hitte ausformulieren
lassen. Die Kldgerin muss sich insbesondere entgegenhalten lassen, dass das
Verbot ein Produkt beziiglich Dimension zu kopieren - sofern damit mehrere be-
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stimmte Abmessungen gemeint sind - nur dann eindeutig ist, wenn diese be-
stimmten Abmessungen ausdriicklich bezeichnet werden, damit klar ist, auf was
sich das Verbot erstreckt.

c) Beide Parteien haben sich verpflichtet, die Produkte der Gegenpartei nicht
sklavisch nachzuahmen (Erw. 3, oben). Man konnte sich noch fragen, ob die Be-
klagte dieses allgemein mit der Rechtssprechung zu Art. 3 lit. d UWG tiberein-
stimmende Verbot verletzt, wenn sie. was unbestritten ist, einzelne, allenfalls meh-
rere Abmessungen der kldagerischen Produkte tibernimmt. Die Frage ist jedoch un-
ter Hinweis auf die oben wiedergegebene Rechtssprechung zum Problem,
inwiefern die Uebernahme von Abmessungen UWG-rechtlich relevant sein kon-
nen, klarerweise zu verneinen (vgl. Erw. 6 lit. a, oben). Dazu kommt, dass die Kla-
gerin ausdriicklich nicht eine Verletzung des UWG, sondern der Abgrenzungsver-
einbarung geltend machte.

d) Aus den dargelegten Griinden ist zusammenfassend davon auszugehen, dass
eine Verletzung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung nur anzunehmen ist,
wenn ein Produkt, das die Beklagte vertreibt und das sich beziiglich Farbe und Be-
zeichnung vom entsprechenden kldgerischen Produkt unterscheidet, von diesem in
keiner Abmessung abweicht.

7.1...]

8. Als letztes Kriterium ist die Verwechslungsgefahr im Gesamten zu beurteilen
(vgl. E. 3.c). Nach der dort zitierten Rechtsprechung begeht derjenige eine UWG-
Verletzung, dessen Produkt sich nach dem dusseren Gesamteindruck beim kaufen-
den Publikum von jenem des Konkurrenten so wenig unterscheidet, dass die Ge-
fahr der Verwechslung besteht. Die Produkte der Parteien werden fiir spezifische
technische Anwendungen eingesetzt. Auszugehen ist von einem potentiellen Kiu-
ferkreis, der sich aus Fachleuten zusammensetzt. Die beiden vorliegenden Spann-
elemente unterscheiden sich im Gesamteindruck - abgesehen von der Farbe - deut-
lich. Das Element der Beklagten macht einen klobigeren Eindruck. Es erscheint
massiger. Dies befinden insbesondere die im maschinenindustriellen Bereich téti-
gen Handelsrichter. Fiir sie 14sst der Gesamteindruck in keiner Weise eine Ver-
wechslungsgefahr aufkommen.

9. Da der Beweis einer Verletzung der Abgrenzungsvereinbarung als misslun-
gen zu bezeichnen ist, ist eine Konventionalstrafe, wie sie gemiss Ziff. 1 des Kla-
gebegehrens zugesprochen werden soll, nicht geschuldet. Zu priifen bleibt, ob ein
Verbot gemiss Ziff. 2 des Klagebegehrens zu verhédngen ist. Die Kldgerin ging of-
fenbar davon aus, a) dass die Verletzung einer Abgrenzungsvereinbarung ebenso
unter Strafandrohung richterlich verboten werden kann wie eine UWG-Verletzung
und b) dass die Auslegung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung mit dem In-
halt des von der Kldgerin geméss Ziff. 2 des Klagebegehrens verlangten Verbotes
tibereinstimmt.
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Die erste Voraussetzung braucht hier nicht gepriift zu werden, da die zweite
Voraussetzung offensichtlich nicht gegeben ist. Die Tatsache, dass sich das von der
Klédgerin angestrebte Verbot sehr konkret und unmissverstindlich ausformulieren
lasst, wie dies die Kldgerin mit ihrem Klagebegehren Ziff. 2 beweist, dass aber ei-
ne dhnlich lautende Formulierung der von den anwaltlich vertretenen Parteien aus-
gehandelten Abgrenzungsvereinbarung in keiner Weise zu entnehmen ist, steht der
Annahme, es bestehe eine inhaltliche Uebereinstimmung zwischen Klagebegehren
und Abgrenzungsvereinbarung, entgegen. Und weitergehende Verpflichtungen als
mit der Abgrenzungsvereinbarung, die bereits iber das UWG hinausgeht, konnen
der Beklagten nicht auferlegt werden. Es kann mit bezug auf die Auslegung der
durch Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung der Beklagten auferlegten Verpflich-
tungen auf die Erwégungen 4 bis 6, oben, verwiesen werden. Die Klage ist somit
vollumfinglich abzuweisen.

10. Die Abweisung der Klage hat die Kostenpflicht der Klagerin zur Folge (§
112 ZPO). Sie hat die Gerichtskosten zu bezahlen und der Klagerin eine richterlich
festzusetzende Parteientschddigung zu entrichten. Auszugehen ist dabei vom Kla-
gebegehren. Zu den Fr. 150°000.— aus Ziff. 1 ist das Verbot gemass Ziff. 2 zu ge-
wichten. Diesem kommt wesentlich mehr Bedeutung als der Konventionalstrafe
zu. Wire es gutgeheissen worden, hitte die Beklagte in Zukunft nicht mehr auf
diesem Gebiet tétig sein konnen. Thre diesbeziiglichen Investitionen wéren im we-
sentlichen abzuschreiben. In Beriicksichtigung eines angenommenen jihrlichen
Gewinns von Fr. 50’000.— wird der Streitwert auf Fr. 1’000’ 000.— geschitzt, so-
mit insgesamt auf Fr. 1’150’000.—.

Art. 3 lit. d UWG — «PROFILPLATTEN »

— Vorsorgliche Massnahmen miissen nicht mehr das einzige Mittel zur Abwen-
dung des Nachteils darstellen, aber dafiir verhdltnismdssig sein (E. 2).

— Ausstattungsschutz setzt Kennzeichnungskraft der Ausstattung oder aber ein
unkorrektes, hinterlistiges oder systematisch verwerfliches Vorgehen des
Nachahmers voraus (E. 4a).

— Selbst kennzeichnungskrdftig gestaltete Fassadenplatten unterscheiden sich
fiir Fachleute hinreichend, wenn verschiedene Herstellerhinweise darauf
angebracht sind (E. 5).

— Die Verwechslungsgefahr ist im Zeitpunkt des Kaufs der Ware zu beurteilen;
ein Herkunftshinweis, der nach ihrer Montage nicht mehr sichtbar sein
wird, deshalb beachtlich (E. 5).
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— Standardabmessungen sind nicht vor Nachahmung geschiitzt (E. 6).

— Il n’est plus nécessaire que les mesures provisionnelles constituent [’unique
moyen de prévenir le préjudice, mais elles doivent respecter le principe de
la proportionnalité (c. 2).

— Pour que [’aspect extérieur d’un produit soit protégé, il faut qu’il se soit im-
posé dans les affaires ou qu’il soit le résultat d’un procédé incorrect, perfi-
de ou systématiquement répréhensible (c. 4 a).

— Des plaques servant au revétement de facades et dont ’aspect extérieur
s’est imposé dans les affaires se distinguent suffisamment aux yeux de
I’homme du métier si elles portent chacune [’indication - différente - de leur
fabricant (c. 5).

— Le risque de confusion doit s’apprécier au moment de ’achat de la mar-
chandise ; il faut par conséquent prendre en considération une indication se
rapportant & la provenance de la marchandise qui n’est occultée qu’apres le
montage des plaques (c. 5).

— Des mesures standard ne sont pas protégées contre ['imitation (c. 6).

Massnahmeentscheid des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 7. Dezem-
ber 19921i. S. M. AGc. F. AG

A.1. Die Gesuchstellerin erhebt den Vorwurf, die Gesuchsgegnerin schaffe
durch das Kopieren eines Produktes eine Verwechslungsgefahr und handle unlau-
ter im Sinne des UWG.

Beide Parteien vertreiben profilierte Metallplatten, die insbesondere als Beda-
chungen und Fassadenverkleidungen von industriellen und gewerblichen Bauten
Verwendung finden.

Die Gesuchstellerin fabriziert die Platten selbst; die Gesuchsgegnerin bezieht
sie von der Firma H. in Frankreich.

(..

B.1. Mit Eingabe vom 24. August 1992 stellte die Gesuchstellerin das folgende
Begehren:

«Als vorsorgliche Massnahme sei der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu ver-
bieten, Profilbleche der Typen FP 41 B und FP 41 T der Firma H. mit runden Rip-
pen, identisch bzw. venechselbar mit den von der Klgerin hergestellten und ver-
triebenen Profilblechen SP 41, zu vertreiben oder sonstwie auf den Markt zu brin-
gen unter Androhung von Bestrafung gemss Art. 292 StGB und Beschlagnahme
im Falle des Zuwiderhandelns. UKF.»

[.]
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2. Am 27. August 1992 verfiigte der Vizeprdsident des Handelsgerichts:

«2. Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
gemiss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse - fiir den Widerhandlungsfall mit so-
fortiger Wirkung verboten, Profilbleche der Typen FP 41 B und FP 41 T der Firma
H. mit runden Rippen (identisch bzw. verwechselbar mit den von der Gesuchstel-
lerin hergestellten und vertriebenen Profilblechen SP 41) zu vertreiben oder sonst-
wie auf den Markt zu bringen.»

[...]

Der Instruktionsrichter zieht in Erwdgung:

[...]

2. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen kann verlangen, wer glaubhaft
macht,

- dass er durch eine UWG-Verletzung betroffen ist und

- dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
droht (Art. 12 UWG in Verbindung mit Art. 28 ¢ ZGB).

Prozessual bedeutet die Glaubhaftmachung, dass dem Richter aufgrund objekii-
ver Anhaltspunkte der Eindruck einer grossen Wahrscheinlichkeit des Vorhanden-
seins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln ist (BGE 88 II 4). Es braucht
somit keine volle Ueberzeugung des Richters, doch muss er zum mindesten die
Mbglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, hoher einschétzen als das
Gegenteil (Lucas David, Schweizerisches Immaterailgiiter- und Wettbewerbsrecht
SIWR, I/2, 1992, S. 189).

Materiell bedeutet die Glaubhaftmachung, dass der geltend gemachte An-
spruch vorsorglich zu schiitzen ist, wenn er sich nach einer summarischen Prii-
fung der Rechtsfragen als einigermassen aussichtsreich oder doch zum mindesten
als vertretbar erweist (David, a.a.0., S. 190 und dort angegebene Rechtspre-
chung).

Glaubhaft zu machen sind alle Anspruchsgrundlagen, insbesondere die Rechts-
verletzung (Prognose iiber den Ausgang des ordentlichen Verfahrens mit voller
Kognition), der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil und die Dringlichkeit
(David, a.a.0., S. 179 f, 190).

Nicht leicht wiedergutzumachen ist ein Nachteil, wenn er spiter moglicherwei-
se nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann (Lutz Martin, Die vor-
sorgliche Massnahme in: Kernprobleme des Patentrechts, Bern 1988, S. 328).

Subsidiaritit insofern, als der nicht leicht ersetzbare Nachteil einzig dann rele-
vant sein solle, wenn er «nur» durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet
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werden konne, wird nach dem neuen Personlichkeitsrecht (Art. 28 ¢ Abs. 1 ZGB),
dem Modellcharakter in bezug auf vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgiiter-
recht zukommt (David, a.a.0., S. 182), nicht (mehr) gefordert. Dagegen muss die
angeordnete Massnahme verhéltnisméssig sein, d.h. sie darf nicht weiter gehen als
zur Abwendung der Gefdhrdung verniinftigerweise erforderlich ist. Als weitere
Voraussetzung ist die Dringlichkeit zu bezeichnen, die jedoch immer dann schon
gegeben ist, wenn ein ordentlicher Prozess (einschliesslich méglicher Rechtsmittel
mit aufschiebender Wirkung) deutlich langer dauert als das Massnahmeverfahren.

Demzufolge ist zu priifen, ob die Gesuchstellerin a) eine UWG-Verletzung, b)
die daraus resultierende Bedrohung mit einem nicht leicht wiedergutzumachenden
Nachteil sowie c) die Dringlichkeit der anbegehrten Massnahme glaubhaft ge-
macht hat und d) ob die anzuordnende Massnahme nicht weiter geht als zur Ab-
wendung der Gefdahrdung verniinftigerweise erforderlich ist.

3. Die Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerin vertreibe auf dem
Schweizer Markt eine sklavische Nachahmung ihres Produktes SP 41, dem sie ins-
besondere wegen der gerundeten Rippen und der dadurch erzielten architektoni-
schen Wirkung eine besondere Kennzeichnungskraft zuschreibt, zumal sie mit die-
sem gut eingefithrten Produkt einen Umsatz von 36% erzielt.

Fiir die Gesuchstellerin streitet die Tatsache, dass der Vertreter der Firma H.,
welche die von der Gesuchsgegnerin vertriebenen Produkte herstellt, die Absicht,
das Produkt SP 41 zu kopieren, unumwunden eingesteht. Die Gesuchsgegnerin be-
stétigt auch, dass es sich beim kopierten Produkt der Gesuchstellerin um ein All-
roundprofil mit Monopolstellung handelte. Sechs Abmessungen sind unbestritte-
nerweise identisch. Beziiglich Ausstattung bestehen Unterschiede. So steht fest,
dass der kleine Radius beim SP 41 4 mm betrdgt, beim Konkurrenzprodukt FP 41
12 mm und dass dem Radius der runden Rippen auch nach der Darstellung der Ge-
suchstellerin offenbar wesentliche Bedeutung zukommt. Andererseits sollen auch
Drittfirmen Produkte mit runden Rippen herstellen (wenn auch mit anderer Profil-
hohe als 41 mm). Ob der Endabbug in jedem Falle identisch ist, konnte im Be-
weisverfahren nicht restlos geklart werden. Was die Farbgebung anbelangt, sind
offenbar beide Parteien in der Lage, die Farben geméss RAL- und NCS-Farbpalet-
te anzubieten. Unwesentliche Unterschiede, allenfalls weitgehende Identitét 14sst
sich bei den librigen Eigenschaften feststellen. Anhaltspunkte fiir eine Unterdriik-
kung der Angabe der unterschiedlichen Herkunft seitens der Gesuchsgegnerin
oder etwa fiir die Verwendung einer von der Gesuchstellerin stets beniitzten Farbe
bestehen nicht.

4. Die Gesuchstellerin erhebt den Vorwurf, die Gesuchsgegnerin lege im Kon-
kurrenzkampf ein tduschendes oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von
Treu und Glauben verstossendes Verhalten an den Tag (Art. 2 UWG) und treffe
insbesondere Massnahmen, die geeignet sind, Verwechslungen mit ihren Waren
herbeizufiihren (Art. 3 lit. d UWG).
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Art. 3 lit. d UWG setzt voraus, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer
dusseren Ausstattung fiir das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines
anderen gehalten werden kann (BGE 116 II 368). Zur Ausstattung einer Ware
gehoren die dussere Form, die Aufmachung, die Farbe und dergleichen (BGE 79 11
319 ff.). Ob eine Verwechselbarkeit zweier Erzeugnisse vorliege, ist nach dem Ge-
samteindruck zu beurteilen, den sie dem kaufenden Publikum vermitteln (BGE
10811329; Rechtsfrage, vgl. BGE 95 I1 458 E 1, 465 E1I/1 und 468 E II 3).

Kein Anlass zu Verwechslungen ist dann gegeben, wenn die Abnehmer fast
durchwegs Fachleute sind wie z.B. Architekten und .... welche die Erzeugnisse
voneinander unterscheiden konnen und denen auch die wenigen Hersteller ... be-
kannt sind (BGE 95 II 470; keine Rechtsfrage, vgl. BGE 96 I1 261 E a).

Das Verbot der sklavischen Nachahmung ist in verschiedener Hinsicht einge-
schrankt: a) Die nicht durch eine Regel des gewerblichen Rechtsschutzes ge-
schiitzte Form darf grundsitzlich frei benutzt und auch aus &sthetischen Griinden
nachgeahmt werden. Eine Ausnahme besteht dann, wenn die Form oder die dsthe-
tische Gestaltung der Ware zu ihrer Unterscheidung von vergleichbaren Produkten
dient, das heisst, wenn ihr Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 108 I 69, 113 II
77). Voraussetzung fiir den Schutz der Ausstattung vor sklavischer Nachahmung
bildet somit die Kennzeichnungskraft. Phantasievollen Formen gelingt der Durch-
bruch als Kennzeichen dusserst rasch. Weniger originelle, bereits von Dritten -
wenn auch in anderen Dimensionen verwendete Formen brauchen linger (Lucas
David, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, SMI
1983, 2, S. 16). Selbst eine Ware ohne Kennzeichnungskraft wird jedoch auf un-
lautere Art nachgeahmt, wenn der Nachahmer durch unkorrektes oder hinterlisti-
ges Verhalten an die nachgeahmte Ware herangekommen ist oder wenn er bei der
Nachahmung ein systematisches verwerfliches Vorgehen an den Tag gelegt hat
(David, a.a.0., S. 19 - 21).

b) Ist die Uebernahme einer Ausstattung durch den Herstellungsvorgang oder
durch den Gebrauchszweck bedingt, kann sie nicht als unlauter bezeichnet werden
(BGE 108 II 69), nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtssprechung selbst
dann nicht, wenn gleichwertige technische Ersatzlosungen, die nicht zur Ueber-
nahme der Ausstattung hitten fiihren miissen, zur Verfiigung gestanden hétten
(BGE 113 I1 77 ff. im Fall Philips-Plattenspieler-Ersatznadeln). Dieses in der Lite-
ratur auf massive Kritik gestossene Urteil (Patrick Troller, Zum Schutz «technisch
bedingter» Formen als Modelle, Ausstattungen oder Formmarken in: Festschrift
zum 70. Geburtstag von Dr. Rudolf Blum, Ziirich, 1989, S. 163 {f.) weicht ab von
der bisherigen Rechtssprechung (BGE 57 I1 461, 69 11 298, 7311 196, 79 I1 319 ff,,
84 11582 f., 881V 79 ff.; 92 11202 ff., 93 II 272 ff., 9511 470 ff., 104 11 322 ff,, 105
I 297 ff.).

Nach den Ausfiihrungen im Entscheid 113 II 77 ff. bedeutet «technisch be-
dingt» nicht mehr «technisch notwendig». Demgegeniiber wurde zuvor als Aus-
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fluss des Grundsatzes von Treu und Glauben verstanden, dass der Mitbewerber ei-
ne Ausstattung, mag sie auch ausschliesslich oder iiberwiegend technisch bedingt
sein, nicht nachahmen diirfe, wenn er dadurch die Gefahr der Verwechslung mit
der Ware anderer Herkunft schaffen wiirde und ihm zugemutet werden kann, eine
technisch gleichwertige andere Losung zu wihlen, bei der diese Gefahr vermindert
oder ausgeschlossen ist (BGE 84 II 582 im Fall Cosy IXO-Unterhosen). Weitere
kumulative Voraussetzung fiir den Schutz der Ausstattung vor sklavischer Nach-
ahmung bildet somit die Tatsache, dass die Ausstattung nicht technisch notwendig
(éltere Praxis) oder zumindest technisch bedingt ist (BGE 113 I 77 ff.).

5. Daes sich bei den streitigen Produkten nicht um Konsumgiiter handelt, ist zur
Beurteilung ihrer Kennzeichnungskraft auf den Eindruck abzustellen, den sie bei
den entsprechenden Branchenvertretern hervorrufen. Die Verfasser der von den
Parteien ins Recht gelegten Bestitigungen, wonach eine Verwechslungsgefahr be-
stehen oder nicht bestehen solle, stammen ausschliesslich aus Fachkreisen, die
dem Baugewerbe im engeren oder weiteren Sinne zuzuordnen sind. Sechs Zeugen,
die solche Bestitigungen tiber ihre Erfahrung mit den streitigen Produkten (SP 41
und FP 41) verfasst hatten, wurden daher profilierte Metallplatten mit verdeckter
Bezeichnung vorgelegt. |...]

Diese Aussagen, fiir sich genommen, konnten darauf schliessen lassen, dass das
kopierte Produkt (SP 41) eine gewisse Kennzeichnungskraft erlangt und durch die
Kopie (FP 41) eine Verwechslungsgefahr begriindet wird. Die Identitét in den Ab-
messungen und die gleiche Formgebung diirfte trotz der Radiusdifferenz bei den
Rippen, die sich von blossem Auge kaum erkennen ldsst, ein Auseinanderhalten
der Produkte erschweren. Allenfalls ist das Testergebnis durch Zufall bedingt. Je-
denfalls steht die Tatsache, dass auch Drittfirmen Profile mit gerundeten Rippen
anbieten, der Annahme entgegen, dem kopierten Produkt (SP 41) kdnne wegen
diesem Formelement eine Kennzeichnungskraft zugeschrieben werden. Ist sie der
gerundeten Rippe abzusprechen, so gilt dies auch fiir eine gerundete Rippe mit ei-
ner Profilhdhe von 41 mm. Das Begehren, mit dem der Gesuchsgegnerin verboten
werden soll, «Profilbleche der Typen FP 41 B und FP 41 T der Firma H. mit run-
den Rippen, identisch bzw. verwechselbar mit den von der Kldgerin hergestellten
und vertriebenen Profilblechen SP 41», zu vertreiben, ist abzuweisen, da es der
Gesuchstellerin nicht gelungen ist, die Kennzeichnungskraft der runden Rippen
glaubhaft zu machen.

Selbst wenn man dem Merkmal der runden Rippen Kennzeichnungskraft zubil-
ligen wiirde, vermag die Nachahmung des Produktes keine Verwechslungsgefahr
zu begriinden deshalb, weil die Gesuchsgegnerin offenbar regelmissig auf ihre
Herkunftsbezeichnung (H.) hinweist, was von der Gesuchstellerin bestétigt wird.
Die Herkunftsbezeichnungen «M.» einerseits und «F.» andererseits lassen sich oh-
ne Zweifel mit geniigender Deutlichkeit unterscheiden. Zu beachten ist, dass die
Ware Fachkreisen angeboten wird, die sich in der Regel zu vergewissern pflegen
oder dariiber unterrichtet sind, woher die Ware stammt, weshalb das Bundesgericht
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den Vertreiber in diesen Fillen von der Pflicht, auf den Hersteller besonders hin-
zuweisen, sogar entbindet (BGE 116 II 474).

Massgebend fiir die Verwechselungsgefahr ist nach der heutigen Praxis der
Zeitpunkt des Kaufes (BGE 108 II 327 ff.; Patrick Troller, Zur Erheblichkeit der
«post sale confusion» bei der Priifung der Verwechslungsgefahr von Ausstattun-
gen nach Art. 3 lit. d UWG, SJZ 1992, S. 332), so dass eine Verwechslungsgefahr
aufgrund des optischen Eindrucks der verlegten Profile unbeachtlich ist.

6. Die Gesuchstellerin hat am {ibernommenen Merkmal der runden Rippen vor
allem deshalb Anstoss genommen, weil die Gesuchsgegnerin Metallplatten mit
derselben Profilhohe (41 mm) und denselben sonstigen Abmessungen herstellt.
Gerade dieser Umstand ist indessen durch den Gebrauchszweck bedingt und des-
halb nicht zu beanstanden. Erzielt die Gesuchstellerin mit dem kopierten Produkt
(SP 41) 36% ihres Umsatzes, ist daraus der Schluss auf eine grosse Nachfrage nach
Metallplatten mit Standardabmessungen zu ziehen. Abmessungen koénnen nicht
monopolisiert werden (BGE 87 II 54) so wenig wie eine ungeschiitzte technische
Konstruktion. Es besteht ein Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigter
Monopolisierung einer Leistung geschiitzt zu sein (BGE 116 1I 474, 478). Kénnen
die Abmessungen schon generell nicht monopolisiert werden (BGE 87 II 54), kann
auch eine Ausstattung keinen Wettbewerbsschutz erheben, wenn sie aus Griinden
des technischen Gebrauchszweckes nachgeahmt wird (BGE 79 11 319 ff.), es sei
denn, man nehme - der fritheren strengeren Rechtssprechung folgend (vgl. Erw. 4
b, oben) - an, die Gesuchsgegnerin hitte eine gleichwertige Ersatzlosung realisie-
ren konnen, die nicht zur Uebernahme der Ausstattung hitte fiihren miissen. Von
einer gleichwertigen Ersatzlsung konnte im vorliegenden Verfahren schon des-
halb keine Rede sein, weil eine Alternative, solange der Gebrauchszweck identi-
sche Abmessungen gebietet, einfach nicht besteht. Das mit der Kopie verfolgte
Ziel war ein Produkt, das seiner Abmessungen wegen mit den Zubehorteilen kom-
patibel und somit fiir eine einfache Verarbeitung durch die mit seinen Dimensionen
vertrauten Monteure geeignet sein sollte. Die Vorteile der Standardisierung zeigen
sich bei der Erstellung der Ausfithrungs- und Verlegepline und bei der Gleichheit
des Achsenmasses. Die Vorteile der Standardisierung bei der Verarbeitung und der
Planung wurden von den Parteien zudem einhellig anerkannt, weshalb selbst im
Falle, da der Ausstattung des kopierten Produktes Kennzeichnungskraft zuzubilli-
gen wire, deren Nachahmung - infolge technischer Notwendigkeit - nicht als un-
lauter zu bewerten wire.

7. Da die UWG-Verletzung nicht als glaubhaft gemacht erscheint, ist das Ge-
such abzuweisen, ohne dass weitere Voraussetzungen gepriift werden miissen (vgl.
Erw. 2, oben).
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Art. 3 lit. a UWG — « CARITAS-BERICHT I»

— Ein Jahr nach dem Erscheinen eines Berichts, der grosse Medienbeachtung
fand, besteht kein nicht leicht ersetzbarer Nachteil durch allfillige unlaute-
re Aussagen mehr, wenn das Interesse der Medien inzwischen abgeklungen
ist (E. 5b).

— Un an apres la parution d’un rapport qui avait suscité un grand intérét de
la part des médias et alors que ce dernier est retombé dans I'intervalle, des
affirmations éventuellement déloyales ne risquent plus de causer un préju-
dice difficilement réparable (c. 5 b).

Massnahmeentscheide des Obergerichts des Kantons Luzern vom 25. Februar
1993 i.S. Bank Finalba AG bzw. Bank Prokredit AG c. Caritas Schweiz.

Beziiglich der im Massnahmeverfahren erheblichen Antrdge machte die Kldge-
rin im wesentlichen geltend, die Beklagte habe im Mirz 1992 durch den Caritas-
Verlag eine Studie mit dem Titel «Vom Traum zum Alptraum» publiziert. Darin
werde der Eindruck erweckt, dass besonders viele Prokredit- und Finalba- Kunden
Opfer einer totalen Uberschuldung wiirden und die Kreditvergabepraxis dieser
Banken besonders unvorsichtig bzw. sinngeméss «unserios» sei. Dies erhelle aus
den Texten:

«Leader bei den Uberschuldeten aus unserer Studie sind eindeutig die Téchter
des Schweizerischen Bankvereins, die Bank Prokredit (31%) und die Bank Final-
ba (12%)... (S. 65).

Die Bank Prokredit und die Bank Finalba sind mit 39% bzw. 13% auch Leader
bei der Ermittlung der Anteile an der Kreditsumme, welche die Konsumkredite
zum Erhebungszeitpunkt noch aufweisen. Von der SBV-Gruppe stammte also iiber
die Hilfte der Konsumkreditsumme der Uberschuldeten! Thr Anteil ist damit deut-
lich hoher als ihr Marktanteil gemiss VSKF-Jahresbericht 1990: dort betrug der
Anteil der SBV-Té6chter zusammen lediglich 29, 7% ... (S. 65).

Zusammenfassend lisst sich sagen, dass die Situation unserer Uberschuldeten
die Praxis der Solvenzpriifung verschiedener Banken im Zwielicht erscheinen
l4sst. Besonders die Prokredit und die Finalba, die SBV-Gruppe also, fillt durch
iiberproportionales Vorkommen bei unseren Uberschuldeten auf ... (S. 72).»

Entsprechend seien die Medienkommentare zur Studie ausgefallen. Auch an ne-
gativen Kommentaren «besorgter Blirger» habe es nicht gefehlit. In Tat und Wahr-
heit entspreche das in der Caritas-Studie gezeichnete Bild, in welchem den Banken
Prokredit und Finalba der Platz der «schwarzen Schafe» der Branche zugewiesen
werde, nicht der Wirklichkeit. Die Beklagte habe die gegeniiber der Klégerin vor-
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gebrachten massiven unwahren Vorwiirfe wider besseres Wissen erhoben, ihren
geschiftlichen Ruf beeintrichtigt und dadurch grossen Schaden bewirkt. Die Be-
klagte habe mit ihrer Publikation nicht nur Wettbewerbs- sondern auch Person-
lichkeitsrecht verletzt. Sie fahre damit fort, die Caritas-Studie zu vertreiben, ob-
wohl sie aufgrund der am 15. Juni 1992 beim Amtsstatthalteramt Luzern-Stadt ein-
gereichten UWG-Strafklage sowie aufgrund des Friedensrichtervorstandes vom
13. November 1992 genau wisse, dass die Richtigkeit und Rechtmissigkeit der
Studie mit detaillierten Beweisen substantiiert bestritten werde.

[...]

5.- Nach § 351 ZPO wird in Fillen, in denen einer Person ein nicht leicht zu er-
setzender Schaden bevorsteht, der durch eine vorsorgliche richterliche Anordnung
abgewendet werden kann, eine einstweilige Verfiigung erlassen. Der Zweck dieser
einstweiligen Verfiigung besteht darin, die spitere Durchsetzung eines streitigen
Anspruches sicherzustellen (LGVE 1981 I Nr. 29, Max. XII Nr. 378 und 466, XI
Nr. 41). Das Gesuch ist zu schiitzen, wenn der Gesuchsteller die Anspruchsvor-
aussetzungen (anspruchsbegriindende Tatsachen, den Anspruch selbst, dessen Ge-
fahrdung, den nicht leicht zu ersetzenden Schaden) glaubhaft macht. Glaubhaft
machen bedeutet nicht, dass der Richter von der Richtigkeit der aufgestellten Be-
hauptung iiberzeugt zu werden braucht, sondern es gentigt, ihm aufgrund objekti-
ver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhan-
denseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die
Moglichkeit ausschliessen muss, dass die Verhdltnisse sich anders gestalten kon-
nen (BGE 104 Ia 413 mit Hinweis auf 88 I 14 f., Entscheide der Justizkommission
des Obergerichts vom 25.10.1985 i.S. E. SA ca. B. AG, S. 3 und vom 27.1.1987
1.S. F. AGca. P. AG, S. 4). Die einstweilige Verfiigung dient der Realexekution ei-
nes umstrittenen Anspruchs (Max. XII Nr. 378, XI Nr. 41). Anspriiche auf Geld-
leistungen konnen grundsitzlich durch einstweilige Verfiigungen nicht sicherge-
stellt werden, da dies auf einen verkappten Arrest hinauslaufen wiirde (LGVE
1983 I Nr. 6, Max. XI Nr. 42, VIII Nr. 594 und 500).

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder be-
ruflichen Ansehen, in seinem Geschiftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftli-
chen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemiss Art. 9 UWG den Richter
anrufen. Gestiitzt auf Art. 14 UWG, der auf die Bestimmungen der Art. 28c-28f
ZGB hinweist, kann der Richter vorsorgliche Massnahmen erlassen. Der Ge-
suchsteller hat dabei glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei gegen gesetzliche
Bestimmungen verstossen hat oder solche Verstdsse vorzunehmen beabsichtigt
und dass ihm dabei ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine
vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (vgl. Art. 28c ZGB und § 349
ff. ZPO). Da ein vorldufiges Verbot nur bei einer Wiederholungsgefahr in Frage
kommt, ist auch die Fortdauer der Verletzung glaubhaft zu machen (Lucas David,
Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, N 638). Grundsétzlich
wird kein strikter Beweis gefordert, doch ist dem Richter aufgrund der objektiven
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Anhaltspunkte der Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhanden-
seins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln (vgl. Troller, Immaterialgii-
terrecht, 3. Aufl,, Bd II, S. 1068). In rechtlicher Hinsicht sind die Erfolgsaussich-
ten der Hauptklage darzutun, wobei sich der Richter im Massnahmeverfahren mit
einer vorldufigen rechtlichen Wiirdigung begniigen darf, da er sonst der Entschei-
dung am Hauptprozess vorgreifen wiirde.

a) In der vorliegenden Streitsache kann auf eine Hauptsachenprognose verzich-
tet werden, da das kldgerische Gesuch aus anderen Griinden abzuweisen ist.

b) Keinem ernsthaften Zweifel kann unterliegen, dass die Caritas-Studie nach
deren Erscheinen anfangs Mirz 1992 breitestes Echo ausgelost hat, zumal sich
sowohl das Fernsehen DRS in der Sendung Kassensturz als auch Radio DRS 2 in
der Sendung «Kontext und in der Folge die Printmedien damit ausfiihrlich - und
dem Inhalt nach unmissverstindlich - auseinandersetzten. Die von der Kldgerin
aufgelegten Schmihbriefe an die Adresse von Prokredit-Direktorin Frau Dr. S.
sprechen fiir sich. Entgegen den klidgerischen Darlegungen allerdings erweisen
sich die jiingeren und jiingsten (aufgelegten) Publikationen als von untergeordne-
ter Bedeutung, insbesondere - und nur darauf kann es ankommen - beziiglich ei-
ner Negativwirkung gegeniiber der Kldgerin. Gemiss kldgerischer Dokumentati-
on befassten sich nach dem 23. Juli 1992 nur noch gerade sieben Pressemeldun-
gen mit dem Kleinkreditwesen, ndmlich: «Auf Driickeberger gezielt - Arme und
Uberschuldete getroffen», Berner Tagwacht vom 17. August 1992, «Vom Traum
zum Alptraum», Pfarrblatt der Region Basel vom 23. August 1992, «L’Europe et
la gauche», La Bréche vom 11. September 1992, «Pour dix milliards de ‘petit cré-
dit’», La Suisse vom 7. Oktober 1992, «Privatverschuldung und Sanierung», Ba-
emann vom November 1992, «Caritas combat le petit crédit, le petit crédit se ven-
ge, L * Hebdo vom 26 . November 1992, <EWR hat nur geringe Auswirkungen
auf Konsumkredite», Liechtensteiner Vaterland vom 5. Dezember 1992. Eine ge-
naue Durchsicht dieser Presseausschnitte ergibt jedoch, dass - wie auch die Be-
klagte aufzeigt - lediglich in drei Publikationen der Name der Kligerin iiberhaupt
Erwihnung findet. Im Beitrag Baemann vom November 1992 wird unter Hinweis
auf die Caritas-Studie der Riickzug der Schweizerischen Volksbank aus dem Kon-
sumkreditgeschift vermerkt und die Hoffnung ausgedriickt, die Bankverein-
Tochter Prokredit und Finalba mogen Gleiches tun. Im Hebdo-Artikel wird dar-
auf hingewiesen, dass die Bankverein-Tochter Prokredit und Finalba gegen die
Caritas prozessieren. Der Beitrag im Liechtensteiner Vaterland schliesslich ver-
weist auf den Vorwurf von Caritas an die Banken, allzu leichtfertig ohne genaue
Solvenzpriifung des Gesuchstellers Kleinkredite vergeben zu haben und die von
Prokredit und Finalba wegen dieser Anschuldigungen erhobenen Schadenersatz-
klagen. Den Nachweis, dass die Beklagte mit der Caritas-Studie «bei Politikern,
Zeitschriften (z.B. ‘I’'Hebdo’) und Fernsehen (Einflussnahme beziiglich zusatzli-
cher ‘Kassensturz-Sendungen’) weiterhin eine fiir die Kldgerin negative Propa-
ganda entwickle», blieb diese allerdings schuldig. Offensichtlich ist der Sturm,
den die Caritas-Studie in den Medien vor rund einem Jahr ausgeldst hat und der
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durchaus geeignet sein mochte, den Geschiftsgang der Kldgerin negativ zu be-
einflussen, abgeklungen; die Wogen haben sich geglittet. Ein Phdnomen, das sich
nicht nur in diesem Fall manifestiert, sondern allgemein bekannt ist. Selbst wenn
die Beklagte demnach heute noch einzelne Exemplare interessierten Kreisen zu-
stellen oder veriussern sollte, kann daraus - auch in Anbetracht der herrschenden
Konjunkturlage - keine nennenswerte Schadenvergrosserung fiir die Klagerin er-
wartet werden, die eine vorsorgliche Massnahme im Sinne der beantragten Ver-
bote rechtfertigen wiirde

c) Schliesslich ist festzuhalten, dass anscheinend die Kldgerin selbst den Erlass
der heute beantragten Verbote bei Erscheinen der inkriminierten Publikation nicht
fiir dringend hielt, anders ist ihr langes Zuwarten nicht zu erkldaren. Nachdem sich
die Verhiltnisse zwischenzeitlich erheblich veridndert haben - wie oben dargelegt
wurde -, rechtfertigt sich eine vorsorgliche richterliche Intervention heute nicht
mehr. Sollte indessen die Beklagte durante processu und wider Erwarten mit der
fraglichen Studie eine neuerliche Medienkampagne auszulGsen versuchen, stinde
es der Kldgerin selbstredend frei, den Richter erneut anzurufen.

Das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme im anbegehrten Sinne
wird deshalb abgewiesen.

Art. 3 lit. a UWG — «CARITAS-BERICHT II»

— Der Autor eines selbstindigen Teils eines verdffentlichten Berichts ist fiir
UWG-Klagen gegen einen anderen Teil nicht passivlegitimiert (E. 4b).

— L’auteur d’une partie d’un rapport publié, indépendante des autres parties,
n’a pas la légitimation passive dans le cas d’une action fondée sur la LCD
et visant une autre partie du rapport (c. 4 b).

Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 18. Oktober 1993 i.S. Bank Fi-
nalba AG und Bank Prokredit AG c. L. Kaufmann.

3.- b) Die Klédgerinnen sehen sich durch die im Mirz 1992 publizierte Caritas-
Studie: «Dokumentation 1/92 Vom Traum zum Alptraum - Privatverschuldung in
der Schweiz» bzw. durch in diesem Werk gemachte Ausserungen wettbewerbs-
rechtlich verletzt. Zur Klage verstellten sie geméss Antrag und Begriindung Passa-
gen aus dem Teil II der Studie, in welchen die Tochter des Schweizerischen Bank-
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vereins, die Bank Prokredit und die Bank Finalba, als «Leader bei den Uberschul-
deten bezeichnet werden und behauptet wird, dass deren Praxis der Solvenzprii-
fung im «Zwielicht erscheine».

4.- a) Der Beklagte bestreitet die Passivlegitimation. Er macht geltend, inkrimi-
niert wiirden ausschliesslich zwei Stellen aus Teil II der Studie. Zu verantworten
habe er indessen als Verfasser allein den Teil III, welcher von den Klédgerinnen
nicht geriigt werde. Die Kldgerinnen halten dafiir, der Beklagte habe auch fiir die
Ausserungen im Teil II einzustehen. Dessen Verantwortung fiir die inkriminierten
Ausserungen werde im {ibrigen auch dadurch bestitigt, dass er als Caritas-Funk-
tiondr anldsslich der Fernsehsendung «Freitagsrunde» vom 13. Mérz 1992 die Ca-
ritas-Studie insgesamt vertreten habe und sich keineswegs darauf beschrénkt habe,
lediglich die Richtigkeit des Teils III der Studie zu verteidigen. Auf die entspre-
chenden kritischen Bemerkungen Frau Dr. S. hin habe er vor laufender Kamera
ausdriicklich den Vorwurf zuriickgewiesen, der statistische Teil IT der Caritas-Stu-
die sei unwissenschaftlich bzw. unbrauchbar und die angebliche Richtigkeit der
eingeklagten Ausserungen bekriftigt.

b) Sachlegitimation ist die Berechtigung des Kldgers, das eingeklagte Recht
oder Rechtsverhéltnis geltend zu machen (Aktivlegitimation), und zwar gegen den
ins Recht gefassten Beklagten, der beziiglich des strittigen Rechts in der Pflicht-
stellung steht und damit passivlegitimiert ist. Die Sachlegitimation fehlt, wenn der
Anspruch nicht dem Klédger zusteht oder nicht dem Beklagten gegeniiber besteht
(Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3.A., S. 183 N 89 f.). Die Aktivlegitima-
tion der Kldgerinnen steht nicht zur Diskussion. Zu priifen ist indessen die Passi-
vlegitimation des Beklagten. Vorauszuschicken ist, dass dem Beklagten im vorlie-
genden Verfahren ausschliesslich die Mitverantwortung bzw. die Miturheberschaft
an der fraglichen Caritas-Studie vorgeworfen wird. Nicht etwa seine Ausserungen
anldsslich der erwihnten «Freitagsrunde vom 13. Mirz 1992. Ausdriicklich ver-
deutlicht wird dies in der Replik, wo die Kldgerinnen ausfiihren: «Eingeklagt ist
die Caritas-Studie bzw. die darin enthaltenen, im Klageantrag erwédhnten rufscha-
digenden Ausserungen und nicht die Kassensturz-Sendung vom 10. Mirz 1992
und ebenso nicht die «Freitagsrunde» vom 13. Mirz 1992». Ausdriicklich wurde
auch nicht eine allfillige Ausserung des Beklagten im Zusammenhang mit der
«Freitagsrunde» vom 13. Mirz 1992 zur Klage verstellt. Vorliegend ist daher ein-
zig die Mitverantwortung des Beklagten an Teil II der Caritas-Studie von Rele-
vanz.

Die fragliche Caritas-Publikation wurde von folgenden Autoren verfasst: M.
(Teil I), S. und B. (Teil II) und Leo Kaufmann (Teil III). Die Redaktion und Ge-
staltung erfolgte durch den «Bereich Kommunikation». Das Copyright wird vom
Caritas-Verlag, Luzern 1992 in Anspruch genommen (Impressum). Das Vorwort
stammt von G. Leiter Abteilung Soziale Aufgaben. Thematisch gliedert sich die
Arbeit dementsprechend ebenfalls in drei Teile. Der erste Teil «Privatverschuldung
in der Schweiz» befasst sich mit dem Konsumkredit im allgemeinen, mit den ge-
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sellschaftlichen, wirtschaftlichen und okologischen Auswirkungen, mit den Fol-
gen der Uberschuldung, mit der Schuldensanierung und den geltenden Schutzbe-
stimmungen. Der zweite Teil versteht sich als «Eine Analyse der Situation von 321
Uberschuldeten». Der dritte Teil «Forderungen» enthilt insbesondere Vorschlidge
hinsichtlich staatlicher Regulierungsvorschriften. Es handelt sich nach Methodik,
Aufbau und Inhalt um selbstindige Beitrdge selbstdndiger Autoren (wobei fiir den
zweiten Teil S. und B. als Koautoren zeichnen), wie dies auch in Studien und Wer-
ken der Fachliteratur, insbesondere auch der juristischen, hédufig anzutreffen ist.
Eine gegenseitige Verantwortung der einzelnen Autoren fiir die jeweiligen Beitra-
ge der andern Autoren ist grundsiétzlich nicht einzusehen, was auch eine solidari-
sche Haftung des einen Autors fiir den andern Autor ausschliesst (das gilt selbstre-
dend nicht fiir das Binnenverhiltnis S./B.).

Bleibt also zu priifen, welche kligerischen Vorwiirfe den beklagtischen Beitrag
betreffen. Auszugehen ist von den kldgerischen Antrigen und deren Begriindung.
Ziffer 1 (Feststellungsbegehren) geht davon aus, dass der Beklagte die Verantwor-
tung fiir alle Beitrige des Caritas-Berichtes 1/92 mittrigt, welche Auffassung - wie
erldutert - nicht zu teilen ist. Ziffer 2 und Ziffer 3 enthalten die Unterlassungsbe-
gehren. Nun hat aber der Beklagte in dem von ihm redigierten Teil der Caritas-Stu-
die weder wortlich noch sinngemiss behauptet, die Kldgerinnen seien Leader bei
den Uberschuldeten», noch wortlich oder sinngeméss behauptet, dass die klageri-
sche Praxis der Solvenzpriifung «im Zwielicht erscheine». Diese Behauptungen
wurden allein im Teil II (S./B.) aufgestellt. Des Beklagten Mitverantwortung fiir
Ausserungen der Autoren des Teil II einzig aus dessen Verlautbarung anldsslich
der Freitagsrunde» vom 13. Mirz 1992 folgern zu wollen, wo er - wie behauptet -
als «Caritas-Funktionidr» die gesamte Studie zu verteidigen hatte, geht nicht an.

Schliesslich ist eine vorgenommene Verbreitung oder Weiterverbreitung der
Caritas-Studie durch den Beklagten weder behauptet noch bewiesen, prospektiv
weder behauptet noch glaubhaft gemacht. Dass der Beklagte ‘Mitherausgeber»
wire, wird ebensowenig behauptet. Dem Impressum der Studie entsprechend ist
dies auch nicht leichthin anzunehmen.

Zusammenfassend ist mithin festzustellen, dass den Kligerinnen die im vorlie-
genden Rechtsstreit geltend gemachten Rechtsanspriiche aus UWG, aber auch auf-
grund von Art. 28 f. ZGB gegeniiber dem Beklagten nicht zustehen, dieser also
nicht passivlegitimiert ist. Die Klage ist folglich abzuweisen. Eine Priifung der Sa-
che unter wettbewerbs- und personlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten eriibrigt
sich.
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Art. 3 lit. b UWG — «INNOVATIVSTE SPRACHSCHULE»

— Unlauteren Wettbwerb begeht, wer seine Sprachschule riihmt, sie biete die
erfolgreichste, innovativste und angenehmste Methode an, die je fiir Er-
wachsene konzipiert worden sei, und sie sei die einzige Sprachschule mit
freier Stundenwahl und garantiertem Lernerfolg (E. 3b).

— An Alleinstellungswerbung sowie an die Lauterkeit von Werbebehauptungen
im Bildungsbereich ist ein strenger Massstab anzulegen (E. 3b).

— Commet un acte de concurrence déloyale celui qui prétend que son école de
langues offre la méthode assurant le plus fort taux de réussite, la plus inno-
vatrice et la plus agréable jamais congue pour des adultes et que cette éco-
le de langues est la seule a permettre de choisir librement ses heures de
cours et a garantir l’acquisition des connaissances (c. 3 b).

— Dans le domaine de la formation, il convient d’étre particuliérement strict
s’agissant d’apprécier tant la publicité visant a faire apparaitre son auteur
comme unique que la loyauté d’assertions publicitaires (c. 3 b).

Massnahmeentscheid des Prisidenten des Handelsgerichts des Kantons St. Gal-
len vom 7. April 1993.

3. Die Gesuchstellerin stiitzt sich in ihrem Begehren auf Art. 3 lit. b UWG, wo-
nach unlauter handelt, wer iiber seine Leistungen unrichtige oder irrefithrende An-
gaben macht.

a) Die Gesuchsgegnerin riihmt ihre Lernmethode als «erfolgreichste, innovativ-
ste und angenehmste, die je fiir Erwachsene konzipiert» worden sei. Die Superla-
tivwerbung vergleicht die eigenen Leistungen mit jenen der Konkurrenz schlecht-
hin. Diese Werbung ist nicht einfach marktschreierische Ubertreibung. Mit den
teilweise erlduternden Angaben versucht die Gesuchsgegnerin ihre Selbst-
beriithumg auch als objektiv iiberpriifbar darzustellen. Nach der Praxis muss damit
diese Art Werbung auch objektiv wahr sein (L. David, Schweizerisches Wettbe-
werbsrecht 2. Aufl., Bern 1988, N 261; BGE 102 11 290; 87 II 116).

Die Gesuchstellerin hat dargelegt, dass sie gleicherweise wie dies die Gesuchs-
gegnerin behauptet - die sog. freie Unterrichtsgestaltung, sowohl zeitlich wie in
Hinsicht auf den Rhythmus in der Arbeitsweise, ebenfalls seit langem pflegt, und
dass wihrend den Zeiten der Offenhaltung der Schule Lehrer und Lerninstrumen-
te den Kunden zur Verfiigung stehen. Die Gesuchsgegnerin begriindet sodann ihre
innovativste Methode vorab mit einem Abschiednehmen von der Methode der
Grammatik-Abstiitzung insbesondere auch mit neuesten technischen Einrichtun-
gen, welche den Unterricht erginzen. Dies diirfte in einem bestimmten Umfang
auch war sein. Nicht glaubhaft zu machen vermochte die Gesuchsgegnerin jedoch
die Superlative der angenehmsten wie auch innovativsten Methode. Jedenfalls ist
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den Werbeunterlagen der Gesuchstellerin zu entnehmen, dass sie ebenfalls das
Free-System bei ihren Sprachkursen pflegt, und dass technische Hilfsmittel gezielt
zur Verfiigung stehen. Die Alleinstellung der Gesuchsgegnerin ist deshalb in die-
sem summarischen Verfahren nicht glaubhaft gemacht.

b) Das Pradikat der «erfolgreichsten» Schule steht im Zusammenhang mit dem
garantierten Lernerfolg und mit der «einzigen Sprachschule fiir Englisch, Italie-
nisch und deutsch ... mit garantiertem Lernerfolg». Mit der Bezeichnung als einzi-
ger Sprachschule mit garantiertem Lernerfolg wird zwar etwas grundsitzlich
Marktschreierisches angekiindigt. Auch die Erkennbarkeit moglicher Ubertrei-
bung ist nicht einfach von der Hand zu weisen, weil eine Garantie fiir einen Erfolg
erkennbar auch von gewissen Voraussetzungen des Kursteilnehmers, wie aktive
Mitwirkung, gewisse Ausdauer usw. abhingt. Trotzdem kann eine solche Selbst-
berithmung nicht als zulédssig betrachtet werden. Zunéichst ist im Bildungsbereich
ein eher strenger Massstab anzulegen (BGE 102 II 291). Zum andern ist mit dem
garantierten Lernerfolg ein unbestimmter Begriff formuliert, der verschiedene Zie-
le und Erfolge umfassen kann, nimlich von einer einfachsten Verstandigungsmog-
lichkeit in einer andern Sprache bis zum Erreichen qualifizierter Diplome. Mit
ihrer Werbung meinte die Gesuchsgegnerin mit Sicherheit nicht jenen minimalen
Erfolg, der mit jeder freiwillig aufgenommenen Bildungsveranstaltung verbunden
ist. Sich aber als einzige Sprachschule zu benennen mit garantiertem, aber nicht
definiertem Lernerfolg, ist irrefithrend. Eine solche Werbung beeintrichtigt die
Lauterkeit im Wettbewerb unter verschiedenen Anbietern, indem hier die Ge-
suchsgegnerin sehr wohl mit der Alleinstellung wie mit dem so nicht garantierba-
ren Erfolg einen unlauteren Vorteil erreichen will.

Praxisgemass ist auf Alleinstellungswerbung generell ein eher strenger Mass-
stab anzulegen. Superlative sind damit zum vornherein wenig geeignet. Unterstel-
len sie zudem nicht nur eine nach zeitgeméssen und den personlichen Gegeben-
heiten angepasste Methode anzuwenden, sondern garantieren sie dariiber hinaus
nicht nidher umschriebene und damit uniiberpriifbare Erfolge, sind sie irrefiihrend.
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Art. 3lit. e UWG — «ZURITEL»

— Die Passivlegitimation ist durch die blosse Nennung als Muttergesellschaft
im angeblich unlauteren Zeitungsinserat noch nicht glaubhaft gemacht oder
liquid dargetan (E. 111.3.1).

— Mehrdeutige Werbeangaben miissen fiir alle verniinftigen Auslegungsergeb-
nisse zutreffen (E. 111.4.1).

~ Vergleichende Werbeangaben sind unrichtig, wenn ihnen als Vergleichs-
massstab nicht geeignete Daten zugrundegelegt werden. Preisvergleiche
setzen gleiche Quantitdten und Qualitdten voraus (E. 111.4.1).

— Der Preisvergleich von Versicherungsprdamien mit solchen von anderen Ver-
sicherungen ist unlauter, wenn unterschiedliche Selbstbehalte zugrundege-
legt werden (E. 111.4.2).

— La légitimation passive de la société mere n’est pas établie ni méme rendue
vraisemblable du seul fait que le nom de cette société apparait dans ’an-
nonce prétendument illicite (c. I111.3.1).

— Dans la publicité, des indications pouvant étre interprétées de différentes
maniéres doivent étre exactes de quelque fagon qu’elles soient raisonnable-
ment comprises (c. 111.4.1).

— Des comparaisons dans la publicité sont inexactes lorsqu’elles sont basées
sur des données inadéquates. Des comparaisons de prix supposent des
quantités et des qualités identiques (c. I11.4.1).

— La comparaison de primes d’assurances est illicite lorsque des franchises
différentes sont prises en considération (c. 111.4.2).

Verfiigung des Einzelrichters (Audienz) des Bezirksgerichts Ziirich vom 2. No-
vember 1994 i.S. Basler Versicherungs-Gesellschaft c. Ziirich Versicherungs-Ge-
sellschaft und Altstadt Versicherungen.

Bei den Parteien handelt es sich um drei Gesellschaften der Versicherungsbran-
che, wobei der Zweck der zur Ziirich Versicherungs-Gruppe gehorigen Beklagten
1 der Betrieb aller Arten von Versicherungs- und Riickversicherungsgeschéften
mit Ausnahme der direkten Lebensversicherung ist und sie sich an anderen Unter-
nehmen jeder Art beteiligen sowie diese finanzieren kann. Auch bei der Beklagten
2 ist der Zweck der Gesellschaft der Betrieb von Versicherungen aller Art sowie al-
le damit zusammenhingenden Geschifte, einschliesslich der Riickversicherung,
mit Ausnahme der direkten Lebensversicherung. Die Klégerin ist ein Versiche-
rungsunternehmen, das sich unter anderem auch mit dem Abschluss von Kasko-
Versicherungen befasst und mit Eingabe vom 29. September 1994 um Erlass eines
Befehls im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO bzw. eventualiter einer vorsorglichen
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Massnahme im Sinne von 222 Ziff. 3 ZPO mit dem folgenden Rechtsbegehren er-
suchte:

«1. Den Beklagten sei im Sinne eines Befehls als auch/evtl. einer vorsorglichen
Massnahme mit sofortiger Wirkung gerichtlich zu verbieten, bei der Werbung fiir
ihr Produkt «ZURITEL» (Versicherung von Personenwagen) direkt oder sinn-
gemdss zu behaupten, dieses sei mit einem analogen Produkt der Kléagerin ver-
gleichbar, doch kénne bei ZURITEL wesentlich gespart werden, z.B. Fr. 795.00
bei der Vollkasko eines Ford Mondeo Executive 2,0 Liter, Fr. 609.00 bei der Voll-
kasko eines Peugeot 405 GRi 1,9 Liter oder Fr. 826.00 bei der Vollkasko eines VW
Golf GL 1,8 Liter/90 PS ...»

Mit Schreiben vom 29. September 1994 wurde der kldgerische Rechtsvertreter
darauf hingewiesen, dass mangels Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen
dem Ersuchen um Erlass einer Verfiigung ohne Anhorung der Beklagten nicht
stattgegeben werden konne. In der Folge wurden die Parteien zur Verhandlung
vom 26. Oktober 1994 vorgeladen.

Dem klédgerischen Begehren liegen folgende unter anderem in der Neuen Ziir-
cher Zeitung vom 23. September und 27. September 1994 erschienene Inserate zu-
grunde, an deren unteren Rand der Satz «ZURITEL ist eine Dienstleistung der Alt-
stadt Versicherungen; Mitglied der Z Ziirich Versicherungs-Gruppe» geschrieben
steht:
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Wollen Sie 1995
Auto-Pramien sparen?

Dann mussen Sie
noch vor dem

30.9.1994
kunden!

Automobilisten aufge-
passt: Der Kassensturz
hat in der TV-Sendung
vom 6. September und
die Zeitschrift K-Tip in
der Ausgabe vom

7. September (Nr.14/94)
auf die grossen Prd-
mienunterschiede auf-
merksam gemacht.

Wir haben die Zusam-
menstellung mit Beispie-
len von ZURITEL-
Prdamien erweitert.
Vergleichen Sie, wie
man mit ZURITEL sparen
kann:

*Leistungsdaten
ZURITEL:

Marderbiss und Park-
schaden inbegriffen;
Selbstbehalt Kollisions-
kasko Fr. 1'000.- und
Teilkasko Fr. 200.-

GARANTIE

1. Dank effizienter Adminisiation und fisfer
Roston betben unsare Primien gerantier
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2. W Gbernehmen grundsiirlich den
besiehenden Bonus (hrer heutigen
Versicherung,
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fogen. Bei Versptung saitens ZURITEL
vergitan wir hnan zusitalich 10% des
Schodensumme.

A. 80 schodonfraiem Fuhren steigt lhr
Bonus b der Kosomksko ouf 70%;
bei dar Tailkaskn ouf 30%.

5. Sia waeden om Telefon von kompeienen
Berotern betreut.

6. ZURTEL biste) cusschlsbch Qualiet-
produkte an.

7. Umnere Partnergarogen sieflen thnen im
Schdentoll bis 70 2 Togen kostenios ein
Eratrubeomug 2ur Veliguog

ZURIEL st ine Dienstisung des Altods Verscherungen: Miled der 7 Zurich VorsicherungsGruppe. 33 Rappen pro Migyls Ly e AmuV der sich fir Sia lohnt.

Sie wissen ja - bei

VW ) ZURITEL werden die

Golf GL iel
1,8 Liter/90 PS
vz

jede Person indivi-
duell berechnet. Hier
die Personen, die ver:
glichen wurden:

*1}) Person:

Mann, 40 Jahre,
Fishrerschein seit

i6 Jahren, Garage zu
Hause und im
Geschiift, Fahrleistung
ca. 207000 km/Jahr
*2} Person:

Mann, 50 Jahre,
Fihrerschein seit

16 Jahren, Garage zu
Hause, Fahrleistung
<a. 15’000 km/Jlahr
*3) Person:

Frav, 42 Jahre,
Fihrerschein seit

6 Jahren, Garage zu
Hause, Fahrleistung
ca. 6’000 km/Jahr

1’869

ZURITEL*)

Maximale Ersparnisse
mit ZURITEL

ZURITEL bei mox. Bonusstufe®)
(Teilkasko 30%, Kollsionskasko 70%}

Rufen Sie uns jetzt an:
Ein interessantes ZURITEL-Angebot wartet auf Sie. Und so kommen
Sie am schnellsten zu Threr Sparprimie:

@ Schaolts Nou: Wir unterbraiten
thnen glaich am Telefon unverbinlich thr
persinliches Gratis-Sofortangebot.
Avf Wunsch erhalten Sie die Offerte
innert 2 Togen auch per Post.
Par Fax sogar innert 2 Stunden.
Rufen Sie gleich jetxt an.

1 « Wenn Thr Vertrag am 31. Dezember 1994 oder friiher abliuft,
miissen Sie noch vor dem 30. September Ihre Police kiinden
(Kiindigungsfrist 3 Monate)!

2. Rufen Sie uns an, Telefon 157 057 57, unsere Telefon-
beraterInnen erstellen Ibnen gerne ein persénliches Angebot.
Damit es noch schneller geht, halten Sie
bitte den Fahrzeugausweis und Ihre
Vesicherungspolice bereit.

ZURITEL

Die Nummer Sicher

Tel 157 057 57.
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[...]

III. 1. Vorliegend ist festzustellen, dass die allgemeinen Prozessvoraussetzun-
gen (§ 108 ZPO in Verbindung mit § 204 ZPO) gegeben sind. Insbesondere hat die
Kldgerin gemiss § 51 Abs. 1 ZPO ein Rechtsschutzinteressse an der gerichtlichen
Beurteilung des im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO begehrten Befehls beziehungs-
weise Erlasses einer vorsorglichen Massnahme im Sinne von § 222 Ziff. 3 ZPO.

Voraussetzung jeglichen Unterlassungsanspruches - ein solcher wird vorliegend
geltend gemacht - ist eine drohende Wiederholungsgefahr oder zumindest die
ernsthafte Befiirchtung, dass der Beklagte einen rechtswidrigen Angriff in die
Sphére des Kldgers plant. An diese Voraussetzungen sind keine hohen Anforde-
rungen zu stellen (Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage,
Bern 1988, N 646; BGE 116 11 357 E. 2). Ein schutzwiirdiges Interesse an einer
Unterlassungsklage wegen unlauteren Wettbewerbs ist dann gegeben, wenn die
Beklagten - was vorliegend der Fall ist - darauf beharren, es liege kein rechtswid-
riges Verhalten vor, unabhéngig davon, ob der Kldgerin tatsdchlich ein Schaden
entstehen wird und ob die Beklagten die eingeklagte Handlung eingestellt haben
(Strauli/Messmer, a.a.0., N 3 zu § 51 ZPO und dort zitierte BGE 104 IT 134, 102
II 124 Erw. 1, 103 II 214). Damit ist auf das Begehren einzutreten.

2.1. Das Befehlsverfahren vor dem Einzelrichter im summarischen Verfahren
ist geméss § 222 Ziff. 2 ZPO zuldssig zur schnellen Handhabung klaren Rechts, so-
fern die tatsichlichen Verhiltnisse nicht streitig oder sofort beweisbar sind. Der
strikte Nachweis dieser Voraussetzungen obliegt ausschliesslich dem Kldger. Fehlt
es an klarem Recht oder sofort beweisbaren tatsdchlichen Verhéltnissen, so ist Illi-
quiditédt des Begehren gegeben und der Richter tritt darauf nicht ein (ZR 78 Nr. 35;
Strauli/Messmer, Kommentar zur Ziircherischen Zivilprozessordnung, 2.A.,
Ziirich 1982, N 2 zu § 226). Dem Kliger steht die Klage im ordentlichen Verfah-
ren offen (§ 226 ZPO).

Einreden und Einwendungen des Beklagten machen das Begehren illiquid,
wenn sie vom Kliger nicht sogleich als unerheblich oder unzutreffend entkréftet
werden konnen oder wenn sie als haltlos erscheinen. Nicht mit den gesetzlichen
Anforderungen von § 222 Ziff. 2 ZPO vereinbar ist es hingegen, vom Beklagten zu
verlangen, er habe seine Vorbringen, namentlich seine Einreden und Einwendun-
gen, glaubhaft zu machen (Strduli/Messmer, a.a.0., N 3 zu § 226) oder gar zu be-
weisen. Der blosse, nicht sogleich entkriftete erhebliche Einwand des Beklagten
geniigt somit in jedem Fall, um eine Illiquiditit des Begehrens herbeizufiihren. Das
muss umso mehr gelten, als dem Entscheid im Befehlsverfahren materielle Rechts-
kraft zukommt (Strauli/Messmer, a.a.0.).

2.2. Der Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 14 UWG in Ver-
bindung mit Art. 28¢ - 28f ZGB sowie § 222 Ziff. 3 ZPO setzt zunichst voraus,
dass die Kldgerin glaubhaft machen kann, dass die Beklagten sie durch unlauteren
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Wettbewerb in ihrer Kundschaft, ihrem Kredit oder beruflichen Ansehen, in ihrem
Geschiftsbetrieb oder sonst in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht oder ver-
letzt und dass ihr infolgedessen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
droht, welcher nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.
Die Klédgerin hat deshalb die Wahrscheinlichkeit der anspruchsbegriindenden Tat-
sachen darzulegen, und es ist hierauf zu priifen, ob sich der behauptete materielle
Anspruch aufgrund dieser Tatsachen ergebe. Die Glaubhaftmachung hat aufgrund
objektiver, ausserhalb der eigenen Parteidarstellung liegender Anhaltspunkte zu
erfolgen und setzt analog zu § 222 Ziff. 3 ZPO das Bestehen eines Anspruches ei-
nerseits und dessen Gefdhrdung andererseits voraus (vgl. Strduli/Messmer, a.a.0.,
N 26 zu 222 ZPO). Das blosse Vorbringen auch von glaubwiirdigen Tatsachen al-
lein geniigt hingegen nicht.

3.1. Passivlegitimiert ist primér derjenige, der sich im Sinne des Gesetzes unlau-
ter verhidlt (Mario M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, N
17.1). Nach den allgemeinen Regeln, wonach die Klagerin das Klagefundament
darzulegen hat, hat grundsétzlich sie die Passivlegitimation der Beklagten darzutun.

Mit Bezug auf die heute von der Beklagten 1 bestrittene Passivlegitimation ist
festzuhalten, dass gemiss den von der Kldgerin eingereichten und in der Neuen
Ziircher Zeitung am 23. und 27. September 1994 erschienenen Inseraten das Pro-
dukt «ZURITEL» mit dem Hinweis «ZURITEL ist eine Dienstleistung der Alt-
stadt Versicherungen, Mitglied der Z Ziirich Versicherungs-Gruppe», angeboten
wird. Ansonsten bestehen aufgrund der vorliegenden Akten keine weiteren Ver-
kniipfungen, insbesondere tritt die Beklagte 1 nicht mit dem Produkt «ZURITEL»
auf. Nachdem die Passivlegitimation der Beklagten 1 bestritten wurde, besteht
diesbeziiglich Illiquiditét, weshalb mangels sofort beweisbarer tatsdchlicher Ver-
héltnisse im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO im Hauptklagestandpunkt auf das klige-
rische Begehren gegeniiber der Beklagten 1 nicht einzutreten ist (§ 226 ZPO). Un-
ter diesen Umsténden ist die Passivlegitimation der Beklagten 1 und damit die
Hauptsachenprognose fiir das ordentliche Verfahren auch nicht glaubhaft gemacht,
was zur Abweisung des eventualiter gestellten Massnahmebegehrens gegeniiber
der Beklagten 1 fiihrt.

3.2. Die Aktiv- wie auch Passivlegitimation der Kldgerin und der Beklagten 2 -
welche heute von diesen beiden Parteien unbestritten geblieben sind - sind vorlie-
gendenfalls gegeben.

4.1. Gemdéss Art. 3 lit. e UWG handelt unlauter, wer sich, seine Waren, Werke,
Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irrefiihrender, unnétig herabsetzender
oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren
Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begiinstigt.

Nachfolgend gilt es zunéchst zu priifen, ob die von der Kldgerin in den Insera-
ten beanstandeten Aussagen unlauter sind. Dabei ist vom Grundsatz auszugehen,
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dass Angaben und Ankiindigungen so auszulegen sind, wie sie der unbefangene
Leser in guten Treuen verstehen darf, und nicht etwa so, wie sie der Werbungtrei-
bende verstanden haben will (BGE 94 IV 36). Der Sinn von Werbe&dusserungen ist
aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Umstéinde des Ein-
zelfalles zu ermitteln. Oft werden sie nur oberflédchlich und wenig kritisch gelesen,
worauf der Werbungtreibende Riicksicht zu nehmen hat. Sind Angaben mehrdeu-
tig, haben alle méglichen Auslegungen zu stimmen, es wire denn, sie seien derart
lebensfremd, dass sie mit Fug ausser Acht bleiben diirfen (David, a.a.O., N 186 mit
Hinweisen). Entscheidend ist im Rahmen des UWG nicht nur was, sondern wie et-
was verglichen wird (Pedrazzini, a.a.O., N 5.3.2). Erfolgt der Vergleich in der deut-
lichen Absicht, eine eigene Leistung zu beglinstigen, ist seine Zuléssigkeit beson-
ders streng zu priifen (BGE 79 II 409). Werden dem Vergleich zwar richtige, aber
als Vergleichsmassstab nicht geeignete Daten zugrunde gelegt oder werden ver-
schiedene nicht vergleichbare Kategorien von Daten dazu verwendet, so ist das Er-
gebnis ein unrichtiger und deshalb ein unlauterer Vergleich (Pedrazzini, a.a.0., N
5.3.3). Unerléasslich ist im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber
auch vor allem, dass «nur wirklich Vergleichbares miteinander in Beziehung ge-
bracht wird», was namentlich fiir Preisvergleiche gilt, «die nur dann als zuldssig
gelten kénnen, wenn gleiche Quantitiaten und Qualititen miteinander verglichen
werden, wobei allenfalls sogar die Kalkulationsfaktoren anzugeben sind, um Téu-
schungen auszuschliessen» (BGE 104 II 133).

4.2. Vorliegend geht aus den vom kldgerischen Vertreter und der Vertreterin der
Beklagten eingereichten ganzseitigen Inseraten der Ziircher Zeitung vom 23. Sep-
tember (Ausgabe Nr. 222) und 27. September 1994 (Ausgabe Nr. 225) sowie des
Tages Anzeigers vom 26. September 1994 unter anderem hervor, dass der Kas-
sensturz in der TV-Sendung vom 6. September 1994 und die Zeitschrift K-Tip in
der Ausgabe Nr. 14 vom 7. September «auf die grossen Pramienunterschiede» bei
Autoversicherungen aufmerksam gemacht hat. Aufgrund des in tabellarischer
Form erfolgenden Vollkasko-Pramienvergleiches zwischen der Klédgerin, zwei
weiteren Anbietern und dem Produkt «ZURITEL» der Beklagten 2, soll der Leser
- in Anlehnung an den im K-Tip gemachten umfassenderen Vergleich - bei drei
verschiedenen Autotypen (Ford Mondeo Executive/2,0 Liter; Peugeot 405 GRi/1,9
Liter; VW Golf GL/1,8 Liter, 90 PS) vergleichen kdnnen, «wie man mit ZURITEL
sparen kann». Gleichzeitig werden die Leser in der Inserateiiberschrift angefragt,
ob sie 1995 Auto-Priamien sparen wollen. Diesfalls miissten sie ihre bestehenden
Versicherungspolicen kiinden.

Im Rahmen des Befehlsverfahrens gemiiss § 222 Ziff. 2 ZPO ist zu priifen, ob
die fiir die Entscheidfindung relevanten tatsichlichen Behauptungen bestritten
sind. Seitens der Beklagten 2 ist heute unbestritten geblieben, dass die Leistungs-
daten der ZURITEL auf einem Selbstbehalt von Fr. 1’000.— bei Vollkasko (im In-
serat Kollisionskasko genannt) und Fr. 200.— bei Teilkasko beruhen. Bei ihrem
Pramienvergleich mit den Primien der Kldgerin geht die Beklagte 2 ebenfalls un-
bestrittenermassen nicht von den gleichen Selbstbehalten aus, sondern von einem
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Selbstbehalt von Fr. 500.— bei Vollkasko und Fr. 0.— bei Teilkasko. Die Beklag-
te 2 nennt im Inserat fiir die Kldgerin eine entsprechende Priamie fiir einen Ford
Mondeo Executive 2,0 Liter von Fr. 2'480.—, was bei der entsprechenden Tarif-
klasse 22 einem Selbstbehalt von Fr. 500.— entspricht (vgl. Tarifbuch Kldgerin, S.
122; act. 2/9). Bei einem vergleichbaren Selbstbehalt von Fr. 1’000.— betrégt die
kldgerische Primie bei Vollkasko Fr. 2°165.— (a.a.0.). Bei einem vergleichbaren
generellen Selbstbehalt von Fr. 200.— bei Teilkaskorisiken reduziert sich die kl&-
gerische Versicherungsprimie nochmals um 5 % der reinen Kasko-Priamie. Bei der
verglichenen Tarifklasse 18 (Peugeot 405 GRi, 1,9 Liter) betragt die kldgerische
Primie fiir die gleichen Selbstbehalte Fr. 1°639.35 statt der im Inserat genannten
Fr. 2°017.—, bei der Tarifklasse 17 (VW Golf GL, 1,8 Liter/90 PS) Fr. 1°541.50
statt der im Inserat erwéhnten Fr. 1’917.—.

Die diesbeziiglichen Behauptungen, insbesondere beziiglich der zur Anwen-
dung gelangenden Tarife, blieben unbestritten und sind im iibrigen aktenméssig
belegt. Damit besteht insofern Klarheit, als dass die Pramien der Kldgerin im ge-
nannten Inserat - basierend auf den von der Beklagten 2 angewendeten Selbstbe-
halten - in Wahrheit erheblich tiefer und damit die maximalen Ersparnisse mit
ZURITEL erheblich geringer als dargestellt sind. Schon damit ist eine unrichtige
und irrefithrende Vergleichsweise geméss Art. 3 lit. e UWG grundsitzlich dargetan
(vgl. vorne Ziff. I11/4.1).

Was die Beklagte 2 dagegen vorbringt, vermag die Unrichtigkeit und die Irre-
fithrung in keiner Weise zu entkriften. Egal ist vorab, ob 80 der Schweizerischen
Versicherungsnehmer die Selbstbehaltsvariante Fr. 0.—/Fr. 500.— wihlen und da-
her erkennen konnten, dass die Preise fiir die ZURITEL auf andern Selbstbehalten
basieren. Damit werden die Anforderungen an den Durchschnittsleser eines Inse-
rates einer Tageszeitung, das offensichtlich im grossen Stil Versicherungsnehmer
mit dem Lockruf des «Sparens» anwerben will, aufs Grobste iiberspannt. Der Le-
ser ist nicht verpflichtet und es kann ihm erst recht nicht zugemutet werden, dass
er eigene Nachforschungen {iber Pramiensysteme anstellt (vgl. vorne Ziff. IIl/4.1).
Die Art der Darstellung des Inserates (farbliche tabellarische Gestaltung mit opti-
scher Hervorhebung der «maximalen Ersparnisse») bedingt unter den gegebenen
Umstinden, das Gleiches mit Gleichem, in concreto Versicherungsprémien bei
gleichen Selbstbehalten (neben den weiteren Modalitdten) verglichen werden.
Daran dndert auch nichts, dass die Kldgerin und die Beklagte 2 ihren Prdmienbe-
rechnungen verschiedene Prinzipien zugrundelegen (Individuelle Pramienberech-
nung / Solidaritétsprinzip). Vielmehr ldsst sich ein irrefiihrender Vergleich hoch-
stens abwenden, wenn auf verschiedene Pramienberechnungsarten ausdriicklich
hingewiesen wird. Zu beurteilen sind vorliegend ausschliesslich die erschienenen
Inserate, weshalb es nicht darauf ankommen kann, dass die Beklagte 2 auch «billi-
gere» Pramien anbietet, wenn man die Primien der Kldgerin mit dem Selbstbehalt
Fr. 200.—/Fr. 1’000.— berechnet. Unerheblich sind sodann Werbemethoden ande-
rer Gesellschaften. Soweit die Beklagte 2 ausfiihrt, sie habe einen Preis- und kei-
nen Leistungsvergleich gemacht, kann es beim Hinweis belassen werden, dass ein
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Preis fiir eine Leistung bezahlt wird und damit jeder Preisvergleich zum Lei-
stungsvergleich wird. Wenn die Beklagte 2 schliesslich vorbringt, eine verglei-
chende Werbung sei unter diesen Umstdnden gar nicht mehr méglich, dann hat sie
die Werbung schlicht zu unterlassen.

4.3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die tatsdchlichen Verhiltnisse be-
reits beziiglich der Pramienh&he in Relation zum Selbstbehalt unbestritten bzw. die
Einwendungen der Beklagten 2 gegen die Unrichtigkeit und Irrefiihrung der Ver-
gleichsweise als haltlos zu qualifizieren sind. Nach Art. 3 lit. e UWG sind unrich-
tige und irrefithrende Vergleiche unlauter. Somit liegen klare tatsichliche und
rechtliche Verhéltnisse vor. Unter diesen Umstédnden ist auf die weiteren kligeri-
schen Ausfithrungen zum Klagefundament nicht weiter einzugehen (verschiedene
Leistungen, anderes Bonus/Malus-System, act. 1 S. 9). Aus dem Rechtsbegehren
und der Begriindung der Kldgerin geht sodann klar hervor, dass nur die Werbung
mit der in der Tabelle im Inserat aufgelisteten Beispielen verboten werden soll.
Das Begehren ist damit geniigend bestimmt und vollstreckbar (Striuli/Messmer, N
5und N 8 zu § 100 ZPO), weshalb der anbegehrte Befehl im Verfahren nach § 222
Ziff. 2 ZPO zu erteilen ist.

4.4. Bei dieser Rechtslage eriibrigt sich zu priifen, ob die Voraussetzungen fiir
den von der Klédgerin eventualiter begehrten Erlass einer vorsorglichen Massnah-
me im Sinne von § 222 Ziff. 3 ZPO gegenliber der Beklagten 2 gegeben sind.

Art. 2, 31it. b, 10 lit. ¢ UWG — « WORLD TELEFAX EDITION»

— Wettbewerbsklage des BIGA zum Schutz des guten Rufs der Schweiz im Aus-
land (Art. 10 lit. ¢ UWG); Feststellungsurteil und Publikation (E. IV.

— Offertschreiben, die eine bestehende Geschiiftsbeziehung suggerieren und
zur Zahlung auffordern, sind unlauter (E. IV).

— Action de I’OFIAMT fondée sur la LCD et visant a protéger le renom de la
Suisse a I’étranger (art. 10 lettre ¢ LCD) ; constatation et publication (c.
V).

— Des offres écrites qui suggerent 'existence de relations d’affaires et invitent
a effectuer un versement sont déloyales (c. IV).
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Urteil des Handeslgerichts des Kantons Ziirich vom 19. Dezember 1994 i.S.
Schweizerische Eidgenossenschaft c. Telecom Publishing Inc., Panama.

Die Beklagte versandte unter Verwendung der Anschrift der in Ziirich domizi-
lierten C. Beratungs AG als Korrespondenzadresse und Zahlstelle weltweit als
Rechnungen aufgemachte Offerten fiir Eintragungen in die Verzeichnisse «World
Telefax Edition» bzw. «World Telex Edition». Die Empfdnger wurden jeweils auf-
gefordert, Betrdge bis rund Fr. 1’400.— mittels Check an «Telecom Publishing
Inc., P.-Box, Ziirich/Switzerland» einzuzahlen. Die Tétigkeit der mit einem «Do-
mizilvertrag» mit der Beklagten verbundenen C. Beratungs AG bestand zunichst,
1993, in der fiduziarischen Griindung der Beklagten fiir deren Geschéftsfiihrer A.
und hernach im Zurverfiigungstellen der Adresse, des Postfachs, ciner Telefon-
und einer Telefaxnummer. Fiir die Beklagte eingehende Post wurde jeweils weiter-
geleitet und fiir die Beklagte bestimmte Telefonanrufe wurden von Mitarbeitern
der C. Beratungs AG beantwortet.

Die Klégerin erhielt Kenntnis von den Aktivititen der Beklagten, als sich Re-
klamationen bei den ausldndischen Vertretungen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft hduften: Verschiedene der angeschriebenen Firmen beschwerten sich in
zum Teil iiberaus deutlichen Worten iiber das Geschiéftsgebaren der Beklagten und
gaben ihrem Unverstdndnis dariiber Ausdruck, dass die Schweiz solche Geschift-
spraktiken dulde. Solche Protestschreiben liegen aus Australien, Brasilien, Frank-
reich, Grossbritannien, Japan, Luxemburg, Neuseeland, Norwegen, Singapur, der
Tiirkei und den USA vor.

Die Klédgerin macht geltend, das Verhalten der Beklagten schade dem Ansehen
der Schweiz im Ausland: Bei den betroffenen Adressaten, in der auslindischen Of-
fentlichkeit und bei ausldndischen Behorden sei der Eindruck entstanden, den
schweizerischen Behorden seien Aktionen wie diejenigen der Beklagten gleich-
giiltig. Da die oben beschriebenen Titigkeiten der Beklagten indessen sowoh! ge-
gen das auslindische Recht am Domizil der Adressaten als auch gegen schweize-
risches Wettbewerbsrecht verstiessen, sei nun in der beantragten Weise dagegen
vorzugehen.

II1. Die Kldgerin begriindet die Zustindigkeit des Handelsgerichtes mit Art. 129
Abs. 2 IPRG. Dies ist zutreffend, nachdem unbestritten geblieben ist, dass die Be-
klagte in der Schweiz weder Sitz noch Niederlassung hat, hingegen ihre Tatigkeit
teilweise in Ziirich ausiibte: In einem solchen Fall stellt der genannte Artikel des
IPRG einen schweizerischen Gerichtsstand am Handlungsort zur Verfiigung. Des
weitern wire wohl - den Ausfithrungen der Klédgerin folgend - das angerufene Ge-
richt auch aufgrund von Art. 3 IPRG zustindig, ist doch eine wie vorliegend ge-
stiitzt auf Art. 10 Abs. 2 lit. ¢ UWG angehobene Bundesklage naheliegenderweise
nur in der Schweiz moglich. Abgesehen davon wire es auch unzumutbar, die Kla-
gerin auf je eine Einzelklage in all den betroffenen Lindern zu verweisen.
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IV. Das Klagerecht des Bundes geméss Art. 10 lit. ¢ UWG besteht seit dem 1.
August 1992, Hinter der Gesetzesrevision stand der Umstand, dass der gute Ruf
der Schweiz im Ausland durch zweifelhafte Angebote von irgendwelchen Ver-
zeichnissen leidet, sofern der Anbieter einen Bezug zur Schweiz herstellt. Die
schweizerischen Vertretungen im Ausland wurden und werden regelmissig mit
Reklamationen konfrontiert, insbesondere auch mit Anfragen, wieso die Schwei-
zer Behdrden nicht von Amtes wegen einschreiten. Den Betroffenen selbst ist es in
der Regel nicht zuzumuten, in der Schweiz zu klagen.

Bei den zur Diskussion stehenden Schreiben, denen objektiv ein Offertcharakter
zukommt, fallt auf, dass sie keine augenfillige Zweckbestimmung enthalten; Wor-
te wie «Rechnung», «Offerte», «Auftragsbestitigung» fehlen. Entscheidend ist,
dass der Offertcharakter jedenfalls nicht zum Ausdruck kommt. Hingegen wird mit
der Angabe einer Referenznummer das Bestehen einer - in Tat und Wahrheit inexi-
stenten - Geschéftsbeziehung suggeriert. Auch die Knappheit der Angaben beziig-
lich Vertragsgegenstand, Preisgestaltung, Zahlungsweise, Zahlungsort ldsst unwill-
kiirlich den Eindruck entstehen, es gehe nur noch um die Auftragsbestitigung und
die Bezahlung. Da heute viele Unternehmen stark arbeitsteilig organisiert sind (Be-
stellwesen, Administration, Buchhaltung, Kasse usw.), besteht eine nicht nur theo-
retische, sondern ernst zu nehmende Gefahr, dass die Offerte in der irrtiimlichen
Annahme, ihr liege eine Abmachung zugrunde, durch Zahlung akzeptiert wird.
Selbst bei Mitarbeitern, welche die gebotene Aufmerksamkeit walten lassen, kann
dies geschehen, ist es doch oft nicht zumutbar oder moglich, innert niitzlicher Frist
mit den fiir solche Bestellungen zustdndigen Entscheidungstrégern Riicksprache zu
nehmen. Es kann kein ernsthafter Zweifel aufkommen, dass der Versender solcher
Schreiben die besagte Konstellation zu seinen Gunsten ausnutzen will. Ebenfalls
nicht auf einen Zufall zuriickzufiihren ist die Angabe einer schweizerischen Adres-
se, womit der falsche Eindruck erweckt wird, die Beklagte habe Sitz oder Nieder-
lassung in der Schweiz. Offensichtlich will man den guten Ruf des Wirtschaftsplat-
zes Schweiz fiir die Machenschaften instrumentalisieren.

Eine solche Vorgehensweise verstdsst - da krass Treu und Glauben im Ge-
schiftsverkehr zuwiderlaufend gegen Art. 2 UWG. Dariiber hinaus besteht aber
auch eine Irrefiihrung iiber Geschiftsverhiltnisse, tduscht die Beklagte doch die
Existenz von Geschiftsbeziehungen mit den Empfangern des Schreibens vor (Art.
3 lit. b UWG). Die Klageberechtigung des Bundes steht ausser Frage. Wie er-
wihnt, nutzt die Beklagte den guten Ruf der Schweiz fiir ihr rechtswidriges Ver-
halten aus, folglich werden diipierte Wirtschaftsteilnehmer im Ausland nach Er-
kennen ihres Irrtums eventuell ihre gute Meinung iiber den Wirtschaftsstandort
Schweiz revidieren. Die Gefahr ist jedenfalls evident. Mit einem Feststellungsur-
teil und der Publikation kann dazu beigetragen werden, bestehenden Unsicherhei-
ten bei den Empfingern des besagten Schreibens entgegenzutreten. Die Klage ist
somit gutzuheissen. Allerdings hat die Beklagte darauf zu achten, dass bei der Pu-
blikation die Firma der an diesem Verfahren nicht beteiligten C. Beratungs AG in
gekiirzter Form erwihnt wird.
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V. Ausgangsgemiss wird die Beklagte kosten- und entschiddigungspflichtig.
Der Streitwert liegt bei Fr. 100°000.—.

Demgemdss erkennt das Gericht:
1. Es wird festgestellt,

dass die Beklagte, in sich weiterhin stérend auswirkender Weise, widerrechtlich
gegen Treu und Glauben im Verhiltnis zwischen Anbietern und Abnehmern ver-
stossen und dem Ansehen der Schweiz im Ausland geschadet hat;

indem sie, unter Verwendung der Ziircher Adresse der C. Beratungs AG und
zum Teil von zweien von dieser zur Verfiigung gestellten Telefon- bzw. Faxnum-
mern als Korrespondenzadresse, schriftliche, in tduschender Weise als Rechnun-
gen aufgemachte Angebote fiir Eintragungen in die Verzeichnisse ‘World Telefax
Edition’ bzw. ‘World Telex Edition’ an Empfénger u.a. in Australien, Brasilien,
Frankreich, Grossbritannien, Japan, Neuseeland, Norwegen, Singapur, der Tiirkei
und den USA richtete und so den unzutreffenden Eindruck erweckt hat, dass die
Beklagte Sitz oder Niederlassung in der Schweiz habe und von hier aus titig sei.

Die Kldgerin wird erméchtigt, das Urteilsdispositiv in den Amtssprachen
Deutsch, Franzosisch und Italienisch, sowie in englischer Ubersetzung, zusammen
mit einer verkleinerten Abbildung eines der von der Beklagten verwendeten For-
mulare auf Kosten der Beklagten im Bundesblatt der Schweiz. Eidgenossenschaft
zu verdffentlichen, wobei die C. Beratungs AG in gekiirzter Form zu erwéhnen ist.

Die Beklagte wird entsprechend verpflichtet, der Kldgerin die Kosten der Pu-
blikation zu ersetzen.

2. Die Gerichtsgebiihr wird festgesetzt auf Fr. 3°200.—; [...]

4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Kldgerin eine Prozessentschddigung von
Fr. 9°000.— (Weisungskosten inbegriffen) zu bezahlen.
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Art. 3 lit. b UWG — «FABRIKPREISE»

— Wer Waren zu «Fabrikpreisen» anbietet und dennoch mit Gewinnmarge ver-
kauft, erfiillt den Tatbestand unrichtiger Angaben gemdss Art. 3 lit. b UWG
objektiv (E. II1.1). Jedoch bestehen erhebliche Zweifel an der Tduschungsab-
sicht, wenn die Tat durch einen juristischen Laien begangen wird (E. I11.3a).

— Der Durchschnittskdufer erwartet bei der Ankiindigung von Fabrikpreisen
nicht, dass der Verkdufer keinen Gewinn macht (E. II1.3.c).

— Celui qui offre des marchandises «au prix de fabrique» et les vend néanmo-
ins en réalisant un bénéfice donne objectivement des indications inexactes
au sens de 'article 3 lettre b LCD (c. II.1). Cependant, lorsque [’acte a été
commis par une personne dépourvue de connaissances juridiques, on peut
fortement douter qu’elle ait eu [’intention de tromper (c. I11.3 a).

— Lorsque des prix de fabrique sont annoncés, I’acheteur moyen ne s’attend
pas a ce que le vendeur ne gagne rien (c. I11.3 c).

Urteil des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirkes Biilach vom 28. Februar
1995.

II.1. Die Anklagebehorde wirft dem Angeklagten vor, er habe mehrfach iiber die
Preise seiner Firma unrichtige oder irrefiihrende Angaben gemacht, indem er als
Geschéftsfithrer der «Ken GmbH-Fashionworld» in Embrach am 24. November
1993 oder am 25. November 1993 im «Tagblatt der Stadt Ziirich» ein Inserat, wel-
ches fiir einen Lagerverkauf eben dieser «Ken GmbH-Fashionworld» vom 25. No-
vember 1993 bis 27. November 1993 warb und am 20. Dezember 1993 ein Inserat
im «Blick», im «Tages-Anzeiger» sowie im «Tagblatt der Stadt Ziirich» habe er-
scheinen lassen, welches fiir einen Lagerverkauf vom 21. Dezember 1993 bis 23.
Dezember 1993 geworben habe und dabei in den Inseraten Waren der Marke «Hu-
go Boss» zu Discount- und zu Fabrikpreisen anpreisen lassen, Waren, die er zuvor
bei der Herstellerin, der Hugo Boss AG in Metzingen/Deutschland, erworben hatte
und anschliessend anlésslich der inserierten Lagerverkdufe mit Gewinn verkaufen
liess. Bei seinem Vorgehen habe der Angeklagte gewusst oder zumindest annehmen
miissen, dass es sich beim «Fabrikpreis» um denjenigen Preis handelt, den der Her-
steller einem Wiederverkdufer berechnet und auf dem kein den Detailkosten ent-
sprechender Zuschlag erhoben wird. Durch den Verkauf der erwéhnten Waren mit
Gewinn habe er diese indes nicht zum Fabrikpreis verkauft und somit durch die Ver-
wendung des Ausdruckes «Fabrikpreise» in den aufgefiihrten Inseraten bei den
Kéufern der so angepriesenen Waren einen falschen Eindruck erweckt. Dadurch ha-
be sich der Angeklagte der Zuwiderhandlung gegen Art. 23 UWG in Verbindung
mit Art. 3 lit. b UWG schuldig gemacht, wofiir er zu bestrafen sei.

2. Die Geschidigtenvertreterin beruft sich grundsitzlich auf die Anklageschrift
der Bezirksanwaltschaft Biilach vom 27. Oktober 1994 und auf den Strafantrag der
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Geschddigten vom 18. Februar 1994. In Ergidnzung zu diesen Akten hélt sie mit Be-
rufung auf BGE 94 IV 36 fest, dass Werbeangaben stets so auszulegen seien, wie sie
ein unbefangener Leser in guten Treuen verstehen diirfe, nicht aber, wie sie der Wer-
betreibende selbst verstanden haben will. In der Folge fasste die Geschédigtenver-
treterin die sachverhaltsrelevante Geschehensstruktur noch einmal kurz zusammen
und schloss daraus, dass der Angeklagte durch sein Vorgehen irrefiihrende Angaben
iiber seine Warenpreise gemacht und somit den objektiven Tatbestand von Art. 3 lit.
b UWG erfiillt habe. Anschliessend fiihrte sie aus, dass der Angeklagte auch den
subjektiven Tatbestand erfiillt habe, da dieser unter anderem bei der Polizei erklirt
habe, dass er, sofern sich ihm in Zukunft eine gleichgelagerte Méglichkeit bieten
wiirde, wieder Waren auf diese Art verkaufen wiirde. Auch sei es nicht glaubwiirdig,
wenn der Angeklagte als Geschiftsmann behaupte, dass er das UWG nicht kenne.
Uberdies sei es dem Angeklagten grundsitzlich egal, ob er Jautere oder unlautere
Werbeausdriicke verwende, solange er bei seinen Geschiften einen Gewinn erzielen
konne. Zusammengefasst habe damit der Angeklagte zumindest in Kauf genommen,
mit der Verwendung des Terminus «Fabrikpreis» gegen das Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb zu verstossen, so dass er nicht nur den objektiven, sondern
auch den subjektiven Tatbestand von Art. 3 lit. b UWG erfiillt habe.

3. Sowohl wihrend der Untersuchung als auch anldsslich der Hauptverhandlung
vom 23. Februar 1995 gab der Angeklagte zwar zu, die ihm vorgeworfenen Hand-
lungen begangen zu haben, bestritt aber, sich im Sinne der vorgehaltenen Geset-
zesbestimmungen schuldig gemacht zu haben, da er weder bewusst unrichtige An-
gaben gemacht habe und Kunden habe tduschen wollen noch in Kauf genommen
habe, Kaufsinteressenten zu tduschen.

III.1. Im Sinne von Art. 3 lit. b UWG in Verbindung mit Art. 23 UWG macht
sich strafbar, wer vorsitzlich bzw. eventualvorsitzlich iiber seine Waren und deren
Preis unrichtige oder irrefilhrende Angaben macht, die dazu geeignet sind, den Ab-
nehmer in seinem Erwerbsentschluss zu beeinflussen, weil sie entweder den Tat-
sachen nicht entsprechen oder aber zu einem unrichtigen Schluss fiihren konnen,
obwohl sie richtig sind (vgl. dazu Mario M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb
UWG, Bern 1992, S. 115; BGE 92 1V 67). Was die Anpreisung von Handelswaren
durch einen Nichtfabrikanten im speziellen zu Fabrikpreisen betrifft, so ist ein sol-
ches Vorgehen gemiss BGE 106 IV 224 f. nur dann zuléssig, wenn der Verkiufer
beim Verkauf dieser Waren auf einen Gewinn und auf die Deckung der Kosten ver-
zichtet, da laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung unter «Fabrikpreis» jener
Preis verstanden wird, den der Fabrikant selbst dem Wiederverkdufer in Rechnung
stellt. Demzufolge macht derjenige, welcher zu Fabrikpreisen angebotene Waren
mit Gewinn verkauft unrichtige Angaben und ist gemaéss Art. 3 lit. b UWG in Ver-
bindung mit Art. 23 UWG zu bestrafen.

2. Da der Angeklagte, wie erwihnt, sowohl wihrend der Untersuchung als auch
anlésslich der Hauptverhandlung vom 23. Februar 1995 zwar zugab, die inkrimi-
nierten Waren zu Fabrikpreisen angeboten und alsdann mit Gewinn verkauft zu ha-
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ben, so dass vorliegend der objektive Tatbestand von Art. 3 lit. b UWG unbestritte-
nermassen erfiillt ist, indes im Verlauf des Verfahrens immer gleich geltend mach-
te, dass er sich nie bewusst gewesen sei und auch nicht in Kauf genommen habe, un-
richtige Angaben zu machen und damit Kundeninteressen zu tduschen, ist zu prii-
fen, ob dem Angeklagten mit rechtsgeniigender Sicherheit nachgewiesen werden
kann, dass er vorsdtzlich bzw. eventualvorsitzlich gegen Art. 3 lit. b UWG verstos-
sen hat, mithin auch der subjektive Tatbestand dieser Gesetzesnorm erfiillt ist. Mit
anderen Worten ist abzukldren, ob der Angeklagte die Tat gewollt beging, obschon
er wusste oder nach den Umstidnden annehmen musste, dass seine Werbung Verkauf
zu Fabrikpreisen geeignet war, Kaufsinteressenten zu tduschen (BGE 94 IV 39).

IV. 1.a) In Art. 6 Ziff. 2 der Européischen Menschenrechtskommission ist der fun-
damentale Grundsatz des rechtsstaatlichen Strafprozesses verankert, wonach die Un-
schuld eines Angeklagten bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld vermutet
wird (vgl. dazu Jorg Paul Miiller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesver-
fassung, Bern 1991, S. 299 ff.). Dies bedeutet primér, dass der Staat die Beweislast fiir
die Schuld des Angeklagten trigt, indem er das Vorliegen eines objektiv und subjek-
tiv tatbestandsmassigen Verhaltens zu beweisen hat (Georg Miiller in Kommentar BV,
Art. 4 Rn. 131; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 2. Aufl., Ziirich 1993, Rn. 278).

b) Bei der Beantwortung der Frage, ob sich der dem Angeklagten in der Ankla-
geschrift vorgeworfene Sachverhalt verwirklicht hat, ist der Richter keinen festen
Beweisregeln verpflichtet (Art. 249 BStPO). Es gilt der Grundsatz der freien Be-
weiswiirdigung (§ 284 StPO). Demzufolge hat der Richter nach seiner personli-
chen Ansicht aufgrund gewissenhafter Priifung dariiber zu entscheiden, ob er eine
Tatsache fiir bewiesen hilt (BGE 115 IV 269). Ein Schuldspruch ist jedoch nur ge-
rechtfertigt, wenn der Richter vollstdndig iiberzeugt ist, d.h. den Sachverhalt ohne
Zweifel fiir wahr halten kann. Andernfalls muss nach dem allgemein anerkannten
Grundsatz «im Zweifel fiir den Angeklagten» ein Freispruch erfolgen (vgl. nur
Gunther Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht; ZBJV 129/1993, S. 21). Aller-
dings setzt eine Verurteilung nicht eine gleichsam mathematische Gewissheit vor-
aus, denn mit einer solchen liessen sich Tatsachen infolge der Unzulidnglichkeit
des menschlichen Erkenntnisvermogens kaum je feststellen (ZR 72/1973 Nr. 80
mit Hinweisen). Aufgabe des Richters ist es vielmehr, mit seinem Gewissen zu
priifen, ob er von einem bestimmten Sachverhalt iiberzeugt sei und an sich mogli-
che Zweifel an dessen Richtigkeit zu iiberwinden vermoge (ZR 72/1973 Nr. 80).
Der Beweis kann entweder direkt, unmittelbar mit Tatsachen, gefiihrt werden, wel-
che iiber den Hergang des strittigen Sachverhaltes Auskunft geben, indem sie die-
sen positiv belegen oder direkt ausschliessen. Die Richtigkeit einer Tatsache kann
sich aber auch bloss indirekt, mittelbar, ergeben. Dabei wird aufgrund von Indizi-
en auf den unmittelbar erheblichen Vorgang erst geschlossen (vgl. Robert Hauser,
Der Zeugenbeweis im Strafprozess, Ziirich 1974, S. 22).

2. Unter den Gesichtspunkten der Unschuldsvermutung und der freien rich-
terlichen Beweiswiirdigung ist dem folgenden zu entnehmen, dass weder die
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Beweisfilhrung der Anklagebehtérde noch der Geschiddigtenvertretung in
rechtsgeniigender Art und Weise die subjektive Tatbestandsmissigkeit des
Verhaltens des Angeklagten darzulegen vermdgen. Mit anderen Worten: Es
kann nicht mit hinreichender Sicherheit erstellt werden, dass der Angeklagte
im Sinne von Art. 3 lit. b UWG in Verbindung mit Art. 23 UWG vorsitzlich
bzw. eventualvorsitzlich unrichtige Angaben machte und seine Kunden
tduschte.

3.a) Vorab ist in grundsitzlicher Weise festzuhalten, dass die urheberrechtliche
Definition des «Fabrikpreises» aus juristischer Sicht erstmals vom Bundesgericht
im Jahre 1980 mit Berufung auf die deutsche Lehre festgehalten wurde, da sich bis
anhin weder das Bundesgericht selbst noch die schweizerische Lehre iiberhaupt
mit diesem spezifischen Problem im Bereich der Nebenstrafgesetzgebung zu be-
fassen hatte (BGE 106 IV 224) und sich auch spéter nicht mehr damit befasste.
Demzufolge kann einem juristischen Laien - der Angeklagte ist gelernter
Bicker/Konditor, der per Zufall in den Textilbereich wechselte - nicht vorgehalten
werden, die juristisch-exakte Definition des «Fabrikpreises» gewusst zu haben und
mit der Verwendung dieses Terminus zumindest in Kauf genommen zu haben,
Kunden zu tduschen und damit gegen Art. 3 lit. b UWG verstossen zu haben. Da-
her greift auch der Vorwurf der Geschidigtenvertreterin, wonach es nicht glaub-
wiirdig sei, wenn der Angeklagte als Geschiftsmann behaupte, dass er das UWG
nicht kenne, zu kurz. Geht es doch beim hier zu beurteilenden Vorfall eben nicht
um das UWG im allgemeinen, das Wort «Fabrikpreis» kommt im UWG ohnehin
nicht vor, sondern vielmehr um eine spezifisch rechtlich-dogmatische Subsumpti-
on eines Sachverhaltes, eines formaljuristischen Konstrukts, welches einem Laien,
auch wenn er Geschiftsmann ist, nicht ohne weiteres gelédufig sein kann. Auf jeden
Fall kann dem Angeklagten das Gegenteil nicht bewiesen werden, fiihrte er doch
sowohl in der Untersuchung als auch wihrend der Hauptverhandlung glaubwiirdig
aus, von einer solchen Definition des Fabrikpreises keine Kenntnis gehabt zu ha-
ben und daher nicht bewusst unrichtige Angaben gemacht zu haben, um damit
Kundeninteressen zu tduschen. Es sei ihm mit seiner Vorgehensweise darum ge-
gangen, innerhalb der rechtlichen Schranken mit lauteren Mitteln Gewinn zu er-
zielen. Unter dem Terminus Fabrikpreis habe er bis zur Einleitung des vorliegen-
den Verfahrens denjenigen Fall subsumiert, wenn beispielsweise eine Fabrik ein
Produkt normalerweise fiir Fr. 1’000.— verkauft, er, der Angeklagte, dieses aber
fiir Fr. 700.— kaufen und anschliessend fiir Fr. 1’000.— weiterverkaufen konne.

b) Von der Geschidigtenvertretung wurde darauf hingewiesen, dass der Ange-
klagte bei der Polizei erklidrt habe, dass er, sofern sich ihm eine gleichgelagerte
Moglichkeit biete, wieder Waren auf diese Art verkaufen wiirde und tiberdies in
der Untersuchung ganz allgemein ein aggressives, uneinsichtiges Verhalten an den
Tag gelegt habe.

Entgegen der Auffassung der Geschidigtenvertreterin kann aus diesen Umstén-
den jedoch nicht abgeleitet werden, der Angeklagte werde wieder Waren zu «Fa-
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brikpreisen» anpreisen und mit Gewinn verkaufen. Einerseits fithrte der Ange-
klagte anlésslich der Hauptverhandlung vom 23. Februar 1995 glaubhaft aus, sei-
ne diesbeziiglichen Aussagen bei der Polizei hitten sich nur auf den Vorwurf der
Parallelimporte bezogen, ein Vorwurf, der aufgrund der diesbeziiglichen Einstel-
lungsverfiigung der Bezirksanwaltschaft Biilach vom 27. Oktober 1993 ohnehin
gegenstandslos geworden sei und anderseits ldsst sich aus dem Einvernahmeproto-
koll der Polizei vom 7. April 1994 nichts entnehmen, was den Aussagen des An-
geklagten entgegenstehen wiirde. Die plausible Sachverhaltsdarstellung vermoch-
te jedenfalls die Geschidigtenvertreterin nicht zu widerlegen, weshalb im Zweifel
vom fiir den Angeklagten giinstigeren Sachverhalt (in dubio pro reo) auszugehen
ist. Auch aus dem Verhalten des Angeklagten lisst sich vorliegend nichts fiir ihn
Nachteiliges folgern, gab er doch sowohl bei der Anklagebehorde als auch vor Ge-
richt ohne weiteres zu, dass ein Jurist den Problembereich des «Fabrikpreises»
zwar anders sehen konne, fiir ihn aber diese juristisch-technische Abstraktion ein-
fach nicht ohne weiteres auf sein dkonomisch geprigtes Weltbild zu {ibertragen
sei.

¢) Des weiteren fiihrte die Geschidigtenvertretung aus, dass Werbeangaben
stets so auszulegen seien, wie sie ein unbefangener Leser in guten Treuen verste-
hen diirfe, nicht aber, wie sie der Werbetreibende selbst verstanden haben wollte.

Auch diesen richtigen Ausfiihrungen kann nicht entnommen werden, was in ca-
su gegen den Angeklagten sprechen sollte. Im Gegenteil: Da der Sinn von Werbe-
dusserungen aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Um-
stinde des Einzelfalles zu ermitteln ist (Lucas David, Schweizerisches Wettbe-
werbsrecht, 2. Aufl, Bern 1988 N 186), wird ein unbefangener
Durchschnittskadufer aufgrund eines Inserates, welches Waren zu Fabrikpreisen an-
bietet, mit Bestimmtheit nicht folgern, dass der Verkaufer keinen Gewinn daraus
ziehen wird. Dass ndmlich ein Anbieter in einer liberalen Wirtschaftsordnung sei-
ne Waren nicht gratis anbietet, sondern mit seinem Angebot etwas verdienen will,
versteht sich von selbst, sind doch klare dkonomische Zielsetzungen und Vorge-
hensweisen einer liberalen Wirtschaftsordnung inhérent bzw. stellen deren Voraus-
setzung dar. Demzufolge ist davon auszugehen, dass nicht nur die Kunden nicht
vom juristischen Begriff des Fabrikpreises ausgingen, sondern auch der Angeklag-
te selbst diesen Begriff anders verstand, so dass er durch sein Vorgehen weder be-
wusst unrichtige Angaben machte und Kundeninteressen tiuschen wollte noch in
Kauf nahm, seine Kunden zu tiuschen.

4. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass kein Umstand darauf hin-
weist, dass der Angeklagte durch das Anpreisen der Ware zu Fabrikpreisen und
dem Verkauf derselben mit Gewinn bewusst unrichtige Angaben machte und
Kundeninteressen tduschte oder durch seine Angaben in Kauf nahm, Kunden zu
tauschen. Demgemiss ist der Angeklagte einer strafbaren Handlung nicht schul-
dig und somit ohne weiteres vom Vorwurf der Zuwiderhandlung gegen Art. 3 lit.
b UWG in Verbindung mit Art. 23 UWG freizusprechen.
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Art. 7, 9 UWG, 28a Abs. 1 ZGB — « BUCHBINDER-GAV »

— Jedermann kann gegen Drittvertriige klagen, die seine Personlichkeit verlet-
zen (E. 3a/bb).

— Wer als Berufsverband statutarisch zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-
essen seiner Mitglieder befugt ist, ist selbstindig zur Klage fiir seine Mit-
glieder legitimiert, sofern er deren Interessen wahrt und die Mitglieder
selbst zur Klage legitimiert wéiren (E. 4b).

— Chacun peut attaquer des contrats auxquels il n’est pas partie, si ceux-ci
portent atteinte a sa personnalité (c. 3 a/bb).

— Une association professionnelle, que ses statuts habilitent a sauvegarder les
intéréts économiques de ses membres, a qualité pour agir seule pour la dé-
fense de ’intérét personnel de ses membres, a la condition que ceux-ci aient
eux-mémes qualité pour intenter [’action (c. 4 b).

Urteil des Bundesgerichts vom 27. April 1995 i.S. Gewerkschaft Druck und Pa-
pier c. Verein der Buchbindereien und Druckausriistungsbetriebe der Schweiz und
Schweizerische Graphische Gewerkschaft

A.- Die Gewerkschaft Druck und Papier (nachfolgend GDP) und die Schweize-
rische Graphische Gewerkschaft (nachfolgend SGG) als Arbeitnehmervertretung
sowie der Verein der Buchbindereien und Druckausriistungsbetriebe der Schweiz
(nachfolgend VBS) als Arbeitgebervertretung fithrten im Hinblick auf die Erneue-
rung des Gesamtarbeitsvertrages fiir das Buchbindergewerbe (Ausgabe
1984/1989) Vertragsverhandlungen, die am 12. Januar 1990 abgeschlossen wur-
den.

In der Folge schlossen der VBS und die SGG am 11./18. April 1990 den Ge-
samtarbeitsvertrag fiir das Buchbindergewerbe (Ausgabe 1989/1995) ab, der riick-
wirkend auf den 1. Oktober 1989 bzw. 1. Januar 1990 in Kraft gesetzt wurde. Die
GDP hingegen konnte den ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag nicht unterzeich-
nen; denn mit Urteil vom 26. Februar 1991 erklirte der Appellationshof des Kan-
tons Bern den entsprechenden Urabstimmungsbeschluss wegen Verfassungswid-
rigkeit fiir nichtig, da im Gesamtarbeitsvertrag ein unterschiedlicher Mindestlohn
fiir ungelernte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vereinbart worden sei.

B.- Am [. Juli 1992 reichte die GPD beim Appellationshof des Kantons Bern
Klage gegen den VBS und die SGG ein. Sie beantragte festzustellen, der Gesamtar-
beitsvertrag sei insoweit nichtig, als der Mindestlohn fiir ungelernte Arbeitnehme-
rinnen niedriger als jener fiir minnliche Nichtberufsleute vereinbart worden sei; im
weiteren seien die Beklagten unter Strafandrohung zu verpflichten und entspre-
chend anzuweisen, Nichtberufsleuten fiir gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn
auszurichten. Sie forderte ferner die Zusprechung von Schadenersatz und Genugtu-
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ung. Thre Klagebegehren begriindete sie mit der Verletzung von Perstnlichkeits-
rechten und von Bestimmungen gegen den unlauteren Wettbewerb. Mit Urteil vom
10. Februar 1994 wies der Appellationshof die Klage mangels Aktivlegitimation ab.

C.- Gegen das Urteil des Appellationshofes vom 10. Februar 1994 erhebt die
Klidgerin eidgendssische Berufung mit dem Antrag, das angefochtene Urteil auf-
zuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zuriickzuweisen.
Das Bundesgericht heisst die Berufung gut.

Auszug aus den Erwdgungen:

2.- Der Appellationshof hat die Klage wegen fehlender Aktivlegitimation abge-
wiesen. Das Gericht hat der Kldgerin damit die Berechtigung abgesprochen, die
eingeklagten Anspriiche in eigenem Namen zu verfolgen (Guldener, Schweizeri-
sches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., 1979, S. 139) und gegeniiber den Beklagten gel-
tend zu machen (BGE 114 11 345 E. 3a S. 346, 107 I1 82 E. 2a S. 85). Die Kligerin
riigt, die Vorinstanz habe ihre Sachlegitimation in Verletzung bundesrechtlicher
Normen verneint und insbesondere nicht zwischen ihrer Klagebefugnis aus eige-
nem Recht und ihrem Verbandsklagerecht unterschieden.

Aktiv- bzw. passivlegitimiert sind grundsitzlich die Trager des Rechtsverhalt-
nisses, welches Gegenstand des Urteils bilden soll (Guldener, a.a.O., S. 139; Vo-
gel, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts,
3. Aufl,, 1992, Kap. 7 N 91). Einige Bestimmungen des Bundesrechts sehen ein
Verbandsklagerecht vor, welches einer Organisation gestattet, ihre Rechtsbegehren
in eigenem Namen, jedoch im Interesse ihrer Mitglieder oder gar weiterer betrof-
fener Personen durchzusetzen (BGE 103 I1 294 E. 2 S. 299 {.; Stachelin/Sutter, Zi-
vilprozessrecht, § 9 N 20; Vogel, a.a.0., Kap. 7 N 92a f.). Die Klédgerin macht die
eingeklagten Anspriiche einerseits mit der Behauptung geltend, sie selbst sei in
ihren eigenen Rechten durch die beanstandete Regelung im Gesamtarbeitsvertrag
der Beklagten verletzt, und es stinden ihr daraus eigene Anspriiche zu. Anderer-
seits beruft sie sich auf ihre Eigenschaft als Berufsverband, dem Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in der graphischen Industrie, in der Druckweiterverarbei-
tung und im Medienbereich angehdren, und der sich nach Artikel 3 der Statuten fiir
die beruflichen, materiellen, sozialen, 6kologischen und kulturellen Interessen der
Mitglieder einsetzt, und zwar im besonderen durch (a) den Zusammenschluss und
die Organisation aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (b) das Aushandeln
giinstiger Arbeitsbedingungen in Gesamtarbeitsvertrigen sowie (c) die Weiterent-
wicklung des Arbeitsrechts, des Schutzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und der Sozialgesetzgebung. Unter diesen Umsténden ist gesondert zu priifen,
ob die Kligerin aktivlegitimiert ist, einerseits aus eigenem Recht und andererseits
als Berufsverband im Interesse Dritter Anspriiche klageweise geltend zu machen.

3.- Die Kladgerin beruft sich zundchst auf eigene Rechte, wenn sie zur Begriin-
dung ihrer Begehren vorbringt, die beanstandete Bestimmung im Gesamtarbeits-
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vertrag verletze sie in ihrer Personlichkeit und bedrohe sie in ihren wirtschaftli-
chen Interessen.

a) Wer in seiner Personlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem
Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, den Richter anrufen (Art. 28
Abs. 1 ZGB); widerrechtlich ist eine Personlichkeitsverletzung, wenn sie nicht
durch Einwilligung des Verletzten, durch ein iiberwiegendes privates oder 6ffent-
liches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Der Per-
sonlichkeitsschutz steht nach konstanter Rechtsprechung nicht nur natiirlichen,
sondern auch juristischen Personen insoweit zu, als er nicht auf Eigenschaften be-
ruht, die ihrer Natur nach nur den natiirlichen Personen zukommen (BGE 108 1I
241 E. 6S.244,95 11481 E. 4 S. 488 f., vgl. auch BGE 117 II 513 ff.; Pedrazzi-
ni/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4. Aufl.,, 1993, S. 212 Ziff. 8.4.2.1;
Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, S. 75 f. N 520 und 521; Tuor/Schny-
der/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl.,, 1995, S. 93). Zu den
Personlichkeitsrechten, die auch den juristischen Personen eignen, gehort unter an-
deren der Anspruch auf soziale Geltung und namentlich das Recht auf freie wirt-
schaftliche Entfaltung, das heute weitgehend noch eigens durch das Bundesgesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb (SR 241) und jenes iiber die Kartelle und &hnli-
chen Organisationen (SR 251) geschiitzt ist (Tercier, a.a.0., S. 71 f. N 493 bis 495;
A. Bucher, Natiirliche Personen und Personlichkeitsschutz, S. 138 f. N 495 und
496).

aa) Mit einem Gesamtarbeitsvertrag (Art. 356 ff. OR) soll den Verbénden eine
reale Einflussmoglichkeit auf die Gestaltung der Arbeitsverhéltnisse in die Hand
gegeben werden, um minimale Arbeits- und Sozialbedingungen fiir die einzelnen
Arbeitnehmer festzulegen (BGE 11511251 E. 4a S. 253; Vischer, Schweizerisches
Privatrecht, Bd. VII/l, III, S. 247 und 265). Der Gesamtarbeitsvertrag bezweckt,
die schwichere Partei zu schiitzen, eine einheitliche Behandlung der Arbeitnehmer
zu sichern, sozialen Konflikten vorzubeugen und die Anstellungsbedingungen mit
relativ flexiblen Normen zu ordnen (BGE 113 II 37 E. 4¢ S. 44; OR-Rehbinder, N
1 und 7 zu Art. 356). Hieraus hat das Bundesgericht eine Beschridnkung der Pri-
vatautonomie der Parteien eines Gesamtarbeitsvertrages abgeleitet; die Vertrags-
freiheit darf von ihnen nicht unbesehen der Zwecke des Gesamtarbeitsvertrages
ausgeiibt und es diirfen insbesondere keine Ziele verfolgt werden, die denen des
Gesetzes objektiv widersprechen (BGE 113 II 37 E. 4c S. 45 f.). Die Zielsetzung
des Instituts des Gesamtarbeitsvertrages schiitzt auch die Persénlichkeit der ver-
tragsfahigen Gewerkschaften als Korperschaften des privaten Rechts, da diese an-
dernfalls gar nicht mehr in der Lage wiren, ihre Aufgabe ordnungsgemadss zu er-
fiillen. In BGE 113 I1 37 E. 4c¢ S. 45 f. ist daraus in Weiterentwicklung von BGE 75
IT 305 E. 9a S. 326 abgeleitet worden, dass weder Mehrheitsgewerkschaften noch
Arbeitgeberverbinde bzw. Unternehmen représentative Minderheitsgewerkschaf-
ten ohne achtenswerte Griinde von Verhandlungen iiber den Abschluss oder vom
Beitritt zu abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrdgen verdringen diirfen (vgl. auch
Vischer, a.a.0., S. 253).
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bb) Die Klidgerin hat die Verhandlungen {iber den Abschluss des umstrittenen
Gesamtarbeitsvertrages gefiihrt, und der Beitritt wird ihr von den Beklagten nicht
verwehrt. Die Verletzung ihrer Personlichkeitsrechte sieht sie im Umstand, dass
die Beklagten mit dem Gesamtarbeitsvertrag eine Bestimmung iiber den Minimal-
lohn vereinbart haben, welche die Klidgerin nicht unterzeichnen kann oder will,
weil sie diese als rechtswidrig betrachtet. Da die Klagerin dem Gesamtarbeitsver-
trag der Beklagten nur in der Form beitreten konnte, wie er im April 1990 abge-
schlossen wurde (BGE 118 11431 E. 4a S. 433), sieht sie sich vor die Wahl gestellt,
auf die Vorteile der Beteiligung am Gesamtarbeitsvertrag und damit auch auf die
Wahrnehmung ihrer eigentlichen statutarischen Aufgabe zu verzichten, oder mit
der Zustimmung zur diskriminierenden Minimallohnregelung fiir Nichtberufsleu-
te im Gesamtarbeitsvertrag an einer rechtswidrigen Handlung mitzuwirken. Wenn
ihr der Appellationshof die Aktivlegitimation abspricht aus der Erwigung, dass
der Abschluss des Gesamtarbeitsvertrages durch die Beklagten sie nicht beriihre,
weil sie am Vertrag nicht beteiligt sei, so verkennt er sowohl die absolute Natur der
Personlichkeitsrechte wie die Tatsache, dass Vertrige Dritter sich als faktische An-
griffe auf die Personlichkeit im Sinne von Art. 28 ZGB auswirken kénnen (Bucher,
Berner Kommentar, N 13 in Vorbem. vor Art. 27 bis 30 ZGB; vgl. auch BGE 114
II 91 E. 2 S. 95). Die Kldgerin behauptet einen derartigen Eingriff in ihren An-
spruch auf soziale Geltung, wenn sie vorbringt, es werde ihr die Wahrnehmung
ihrer kodrperschaftlichen Aufgaben verwehrt; sie werde von Gesamtarbeitsvertra-
gen ausgeschlossen, weil sie sich weigere, an rechtswidrigem Handeln, ndmlich an
der Vereinbarung diskriminierender Lohnbestimmungen mitzuwirken. Als Trige-
rin der Personlichkeitsrechte, auf die sie sich beruft und deren Verletzung sie durch
den Gesamtarbeitsvertrag behauptet, ist die Kldgerin zur Sache legitimiert. Der
Appellationshof hat ihr somit zu Unrecht die Aktivlegitimation abgesprochen, so-
weit sie eine Verletzung ihrer eigenen Personlichkeitsrechte behauptet.

b) Nach Art. 9 Abs. 1 UWG ist klageberechtigt, wer in seiner Kundschaft, sei-
nem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschaftsbetrieb oder sonst in
seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Dem Gericht kann
unter dieser Voraussetzung beantragt werden, (a) eine drohende Verletzung zu ver-
bieten, (b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen, (c) die Widerrechtlichkeit ei-
ner Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin stérend auswirkt. Nach
Art. 9 Abs. 2 UWG kann iiberdies verlangt werden, dass eine Berichtigung oder
das Urteil Dritten mitgeteilt oder verdffentlicht wird. Nach Abs. 3 dieser Bestim-
mung kann schliesslich nach Massgabe des Obligationenrechts auf Schadenersatz
und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns geklagt werden.

aa) Die Anspriiche aus unlauterem Wettbewerb sind besondere Ausprdgungen
des allgemeinen Personlichkeitsschutzes gemiss Art. 28 ZGB, dessen Klagen in-
soweit subsididr, neben den spezialgesetzlichen bestehen (BGE 11011411 E. 3a S.
417 sowie unverdffentlichtes Urteil vom 31. Oktober 1991 i.S. Sch. ¢/ S., E. 3b;
Tercier, a.a.0., S. 236 N 1782). Mit dem Erfordernis der Verletzung in eigenen In-
teressen als Voraussetzung der Aktivlegitimation nach Art. 9 Abs. 1 UWG wird ein
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gewisses Spannungsverhiltnis zur Zwecksetzung des revidierten Bundesgesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb geschaffen, das in funktionaler Weise die Lau-
terkeit des Wettbewerbs gewdhrleisten will und daher das Bestehen eines Wettbe-
werbsverhéltnisses fiir die Annahme unlauteren Wettbewerbs nicht voraussetzt
(Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, UWG, S. 223 Ziff. 16.1; Baudenbacher,
Schwerpunkte der schweizerischen UWG-Reform, in Das UWG auf neuer Grund-
lage, S. 15 ff., 31; J. Miiller, Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. V/1, S. 8; H.P. Walter, Das Wettbewerbsverhiltnis im neuen UWG, in
SMI 1992 S. 169 ff., 169 Ziff. 2). Das Wettbewerbsverhiltnis begriindet dennoch
auch nach neuem Recht das Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 9 Abs. 1
UWG fiir die Beteiligten (H.P. Walter, a.a.0., S. 179 Ziff. 10; David, Schweizeri-
sches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., 1988, S. 165; Pedrazzini, a.a.0O., S. 224 Ziff.
16.1). Immerhin sind die Interessen, aufgrund derer nach Art. 9 Abs. 1 UWG die
Aktivlegitimation zu bejahen ist, dem Wortlaut der Bestimmung nach nicht an ei-
ne direkte Konkurrenzsituation gebunden; es geniigt vielmehr jede Verschlechte-
rung der eigenen Stellung im Wettbewerb durch das inkriminierte Verhalten zur
Begriindung der Aktivlegitimation; die Klageberechtigung ist insofern nicht auf
Mitbewerber beschrénkt (Botschaft vom 18. Mai 1983 zum Bundesgesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb [UWG], BBI 1983 II 1009 ff., S. 1075; Guyet, Les ac-
tions en justice, in La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, CEDI-
DAC 1988, S. 89 ff.,, 91).

bb) Die Klédgerin steht als Berufsverband im Wettbewerb zu anderen Berufsver-
bénden, die sich an dieselben Berufstitigen als mogliche Mitglieder wenden, wie
namentlich die Beklagte 2, zu der sie sogar in direkter Konkurrenz stehen diirfte.
Die Klégerin vertritt nicht nur die Interessen der ihr angeschlossenen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Gesamtarbeitsvertrigen, sondern bie-
tet ihnen auch Dienstleistungen an, namentlich Beratung unterschiedlicher Art. Sie
macht geltend, sie sei durch den Abschluss des umstrittenen Gesamtarbeitsvertra-
ges nicht nur in ihrem Kredit und Ansehen, sondern auch in ihren wirtschaftlichen
Interessen verletzt. Da sie den Gesamtarbeitsvertrag der Beklagten nicht unter-
zeichnet habe, habe sie Mitglieder durch Austritte verloren. Hieraus leitet sie Scha-
denersatzanspriiche - wegen entgangener Mitgliederbeitridge - ab. Die Kldgerin ist
entgegen der Auffassung der Vorinstanz nach Art. 9 Abs. 1 UWG zur Klage legiti-
miert.

4.- Die Klégerin begriindet ihre Aktivlegitimation sodann mit Anspriichen, zu
deren Geltendmachung sie als Verband befugt sei. Sie beruft sich diesbeziiglich ei-
nerseits auf Art. 10 Abs. 2 UWG und andererseits auf die Personlichkeitsrechte
ihrer Mitglieder bzw. weiterer durch die umstrittene Mindestlohnvorschrift diskri-
minierter Arbeitnehmerinnen.

a) Nach Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG sind Berufs- und Wirtschaftsverbinde, die
nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder be-
fugt sind, zur Erhebung von Klagen nach Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG legitimiert. Die
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Ausweitung und Verstdrkung der Klagerechte hinsichtlich der Berufs- und Wirt-
schaftsverbinde bildete ein zentrales Anliegen der Revision des Gesetzes vom 19.
Dezember 1986 (Botschaft zum UWG, a.a.0., S. 1076). So wurde den Verbianden
das Klagerecht direkt eingerdumt und auf dessen altrechtliche Abhéngigkeit von
der Klagebefugnis der Mitglieder verzichtet; festgehalten wurde bewusst nur am
Erfordernis, dass die Verbinde gemiss Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen ihrer Mitglieder befugt sind (Botschaft zum UWG, a.a.O., S. 1077).

aa) Die Klidgerin vereinigt als Berufsverband Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in der graphischen Industrie, in der Druckweiterverarbeitung und im Me-
dienbereich und setzt sich nach Artikel 3 der Statuten fiir die beruflichen, materi-
ellen, sozialen, 6kologischen und kulturellen Interessen der Mitglieder ein. Auf-
grund dieser statutarischen Bestimmung ist die Klidgerin zur Wahrung der
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a
UWG befugt. Sie ist daher unabhéngig von der Klagebefugnis ihrer Mitglieder be-
rechtigt, Anspriiche wegen unlauterer Wettbewerbshandlungen geltend zu ma-
chen, und zwar mindestens soweit, als die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mit-
glieder betroffen sind, zu deren Wahrung sie statutarisch befugt ist. Dies trifft je-
denfalls fiir gesamtarbeitsvertragliche Mindestlohnvorschriften zu, deren
Vereinbarung zu den wesentlichen Aufgaben der Kldgerin gehort.

bb) Die Zuldssigkeit markt- und wettbewerbsbezogener Vereinbarungen beur-
teilt sich auch nach deren méglichen Beeintrichtigung des wirksamen Wettbe-
werbs und nach deren Auswirkungen auf die Freiheit Dritter zu wirtschaftlicher
Betidtigung (BGE 114 1191 E. 2 S. 95). Die Vorinstanz stellt die Wettbewerbsrele-
vanz der umstrittenen gesamtarbeitsvertraglichen Minimallohnbestimmungen zu
Unrecht in Abrede. Nach Art. 7 UWG handelt insbesondere unlauter, wer Arbeits-
bedingungen nicht einhilt, die durch Rechtssatz oder Vertrag auch dem Mitbewer-
ber auferlegt, oder die berufs- bzw. ortsiiblich sind. Die Klédgerin bringt vor, die
umstrittene gesamtarbeitsvertragliche Regelung der Beklagten iiber den Mindest-
lohn fiir ungelernte Arbeitnehmerinnen widerspreche dem Rechtssatz der Verfas-
sung zur Lohngleichheit, zu deren Einhaltung jedermann verpflichtet ist. Diese
Mindestlohnregelung verfilsche daher den Wettbewerb zwischen den Unterneh-
men der Beklagten einerseits und denjenigen, die sich an das Lohngleichheitsgebot
halten, andererseits und sei daher unlauter. Die Klédgerin ist nach Art. 10 Abs. 2 lit.
a UWG zur Klage befugt (vgl. G. Aubert, Discriminations salariales, protection de
la personnalité et concurrence déloyale, in AJP 1992 S. 572 ff., 574; ebenso Bot-
schaft vom 24. Februar 1993 zum Bundesgesetz iiber die Gleichstellung von Frau
und Mann [Gleichstellungsgesetz], BBl 1993 1 1248 ff., S. 1302).

b) Die Klagerin beruft sich schliesslich auf die Personlichkeitsrechte ihrer Mit-
glieder, namentlich der ungelernten Arbeitnehmerinnen, um ihr Verbandsklage-
recht zu begriinden. Sie ist nach der Rechtsprechung als Berufsverband zur Klage
im Interesse der Arbeitnehmerinnen der Branche befugt unter der Voraussetzung,
dass sie nach den Statuten die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder wahrt
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und diese selbst zur Klage legitimiert wiaren (BGE 114 11 345 E. 3b S. 347 mit Hin-
weisen). Diese Voraussetzungen sind erfiillt. Namentlich sind die ungelernten Ar-
beitnehmerinnen befugt, in eigenem Namen wegen Verletzung ihrer Personlich-
keitsrechte infolge diskriminierender Mindestiohnvorschriften im Gesamtarbeits-
vertrag der Beklagten zu klagen (G. Aubert,, a.a.0., S. 573; Botschaft zum
Gleichstellungsgesetz, a.a.0., S. 1322).
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V. Medienrecht / Droit des médias

Art. 28, 28¢ ZGB, 3 lit. a UVG — «SCHONHEITSCHIRURG I»

— Die Privilegierung der periodisch erscheinenden Medien gemdiss Art. 28
Abs. 3 ZGB gilt auch fiir Massnahmen unter dem UWG (E. 4b).

— An der Verbreitung von bestrittenen Kunstfehlervorwiirfen, die erst einer
eingehenden Abkldrung bediirfen, besteht kein dffentliches Interesse (E. 6c¢).

— Einvorsorgliches Verbot muss verhdltnismdssig sein (E. 6d)

— Yom Verbot, identifizierbar in einer Sendung von einer Person zu berichten,
ist kein Schaden zu erwarten. Deshalb ist keine Sicherheitsleistung anzu-
ordnen (E. 6d).

— Die Verbreitung unzutreffender fachlicher Vorwiirfe an einen Arzt ist unlau-
ter im Sinne von Art. 3 lit. a UWG (E. 7).

— Le privilége accordé par I’article 28 ¢ al. 3 CC aux médias a caractére péri-
odigue vaut aussi dans I'hypothése on des mesures provisionnelles sont oc-
troyées en application de la LCD (c. 4 b).

— On ne saurait se prévaloir de I’intérét public pour divulguer [’existence
d’erreurs médicales dont la constatation exige une investigation approfon-
die (c. 6 ¢).

— Une interdiction provisionnelle doit respecter le principe de la propor-
tionnalité (c. 6 d).

— Celui qui se voit interdire de mentionner dans une émission une personne,
de sorte qu’elle soit reconnaissable, ne risque pas de subir un dommage. 11
n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner la fourniture de siretés (c. 6 d).

— La propagation de reproches infondés visant professionnellement un méde-
cin est déloyale au sens de [’article 3 lettre a LCD (c. 7).

Massnahmeentscheid des Obergerichts des Kantons Luzern vom 29. Oktober
1993 i.S. Dr. X. c. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und
Fernsehen DRS.

Die Redaktion Kassensturz von Schweizer Fernsehen DRS ersuchte einen
Schonheitschirurgen um Stellungnahme gegeniiber verschiedenen gegen ihn erho-
benen Kunstfehler-Vorwiirfen. Der Betroffene beantragte darauf beim Amtsge-
richtsprésidenten II von Luzern-Stadt ein superprovisorisches Verbot von Sendun-
gen, die ihn direkt oder indirekt identifizieren liessen, Live-Auftritte von Patienten
oder Dritten enthielten, Namen von Patienten nennen wiirden oder i{iber das vorlie-
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gende Verfahren berichteten. Der Gerichtsprasident wies das Gesuch nach super-
provisorischen Massnahmen — und nach durchgefiihrtem Schriftenwechsel auch
jenes nach vorsorglichen Massnahmen — ab.

Auf Rekurs des betroffenen Arztes heisst das Obergericht des Kantons Luzern
das Massnahmebegehren erst superprovisorisch sowie nach durchgefiihrtem
Schriftenwechsel vorsorglich fiir die Dauer des ordentlichen Verfahrens gut.

Aus den Erwdgungen:

5.- Der Gesuchsteller verlangt zum Schutz seiner Personlichkeit den Erlass vor-
sorglicher Massnahmen. Er beruft sich dazu auf die Bestimmungen von Art. 28 ff.
ZGB sowie - was vom Vorderrichter nicht beachtet wurde - auf die einschlédgigen
Vorschriften des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Letztere er-
kldren in Art. 14 UWG beziiglich vorsorglicher Massnahmen wiederum die Art.
28c-28f des ZGB fiir sinngemaiss anwendbar.

a) Nach der Grundregel von Art. 28 ZGB kann, wer in seiner Personlichkeit
widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung
mitwirkt, den Richter anrufen. Eine Verletzung ist dann widerrechtlich, wenn sie
nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein {iberwiegendes privates oder
offentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Diese Bestim-
mung gewihrt der Personlichkeit richterlichen Schutz gegen eine widerrechtliche
Verletzung. Wegen der absoluten Natur des anerkannten Rechts gilt grundsétzlich
jede Verletzung als widerrechtlich. Die Interessen anderer Rechtssubjekte, die ei-
ne Begrenzung der Widerrechtlichkeit erfordern, sind vom Gesetzgeber in Form
von Rechtfertigungsgriinden anerkannt worden. Insofern als letztere nachgewie-
sen werden, ist die Widerrechtlichkeit zu verneinen (Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 2. Aufl., Bern 1985, S. 124). Zu den von Art. 28
ZGB geschiitzten Giitern z&hlt auch die Ehre einer Person. Unter dieser wird die
Geltung verstanden, die eine Person deshalb geniesst, weil sie die von der Gesell-
schaft fiir erforderlich erachteten moralischen Qualitéiten tatsdchlich oder auch
nur vermeintlich besitzt. Eine Verletzung der rechtlich geschiitzten Ehre stellt
demzufolge jede Beschuldigung dar, die geeignet ist, das Ansehen einer Person
herabzusetzen. Im Gegensatz zum strafrechtlichen Schutz der Ehre, der nur die
Geltung eines Menschen als sittliche Person gewihrleistet (BGE 105 IV 112),
umfasst der privatrechtliche Schutz des Art. 28 ZGB auch das berufliche und ge-
sellschafiliche Ansehen (Pedrazzini/Oberholzer, a.a.0., S. 129; Bucher Andreas,
Natiirliche Personen und Persénlichkeitsschutz, Basel 1986, S. 137 N 485 ff., un-
ter Hinweis auf BGE 105 IT 163 f.,, 106 II 96 f., 107 II 210 f.). Unwahre, d.h.
falsche Ausserungen sind nach feststehender Rechtsprechung und einhelliger
Lehrmeinung grundsétzlich immer widerrechtlich, ausgenommen die in der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung vorgenommene Nuancierung bei sogenannten
«journalistischen Ungenauigkeiten» (LGVE 1988 I Nr. 2, BGE 107 II 6 und 105
IT 165).
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Einen analogen Schutz vor tduschendem oder in anderer Weise gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossendem Verhalten oder Geschiftsgebaren
im Wettbewerb gewihrt Art. 9 UWG (Pedrazzini Mario M., Unlauterer Wettbe-
werb UWG, Bern 1992, S. 36 ff.).

b) Nach Art. 28¢c ZGB - gemiss Art. 14 UWG sinngemadss auch anwendbar auf
wettbewerbsrechtliche Verletzungshandlungen - kann die Anordnung vorsorgli-
cher Massnahmen verlangen, wer glaubhaft macht, dass er in seiner Personlichkeit
widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung befiirchten muss und dass
ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht
(Abs. 1). Diesfalls kann der Richter u.a. die Verletzung vorsorglich verbieten oder
beseitigen (Abs. 2 Ziff 1). Eine Verletzung durch periodisch erscheinende Medien
kann der Richter jedoch nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen, wenn sie
einen besonders schweren Nachteil verursachen kann, offensichtlich kein Recht-
fertigungsgrund vorliegt und die Massnahme nicht unverhiltnismissig erscheint
(Abs. 3).

Die Sonderregelung fiir periodisch erscheinende Medien (nach Art. 28g ZGB
insbesondere Presse, Radio, Fernsehen <zum Begriff: BGE 113 11 371 ff.>), die zu
einem besondern Schutz der Medien gefiihrt hat, gilt nur fiir das Massnahmenrecht
(Tercier Pierre, Le nouveau droit de la personnalité, Ziirich 1984, S. 154 N 1150,
Bucher Andreas, a.a.0., S. 162 f. N 596 f.). Andererseits ist sie aber auch bei
UWG-Massnahmen anwendbar (Pedrazzini Mario M., a.a.0., S. 235).

Gemiss Art. 28c Abs. 3 ZGB kann der Richter mithin eine Verletzung durch pe-
riodisch erscheinende Medien nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen,
wenn drei Voraussetzungen kumulativ erfiillt sind: erstens muss die Verletzung ge-
eignet sein, einen besonders schweren Nachteil zu verursachen; zweitens muss of-
fensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegen und schliesslich kann auch dann,
wenn diese beiden Voraussetzungen erfiillt sind, eine die Verletzung verbietende
oder beseitigende Massnahme nur dann angeordnet werden, wenn sie als nicht un-
verhdltnismaissig erscheint (Bucher Andreas, a.a.0., S. 163 f. N 600 £.).

c¢) Die besondere Schwere kann sich aus der Art der Verletzung selbst ergeben.
Das Ausmass der Verbreitung in den Medien stellt als solches einen wesentlichen
Faktor dar, der oft an sich schon bedeutet, dass der entstandene Nachteil besonders
schwer wiegt (Bucher Andreas, a.a.0., S. 163 f. N 601). Fiir sich allein geniigt dies
jedoch nicht; dariiber hinaus muss sich die verlangte Schwere aus der Verletzung
selbst ergeben (Tercier Pierre, a.a.0., S. 156 N 1160). Offensichtlich kein Recht-
fertigungsgrund liegt vor, wenn das Opfer nicht eingewilligt hat und offensichtlich
kein offentliches Interesse an der Verbreitung besteht. Dabei ist zu beachten, dass
bei der Abwigung der sich gegeniiberstehenden Interessen die besondere Schwere
der Storung, wie sie in Art. 28¢c Abs. 3 ZGB verlangt wird, das Gewicht des 6f-
fentlichen Interesses als geringer erscheinen lasst (Bucher Andreas, a.a.0., S. 164
N 602). Der verhiltnismissige bzw. unverhiltnisméssige Charakter einer Mass-
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nahme ergibt sich aus der Gegeniiberstellung einerseits der besonderen Schwere
der Verletzung und andererseits der Folgen, die die Massnahme fiir den Urheber
der Storung haben konnte (Bucher Andreas, a.a.0., S. 164 N 603).

Es geniigt, wenn der Gesuchsteller die erforderlichen Voraussetzungen glaub-
haft macht (Bucher Andreas, a.a.0., S. 164 N 604).

6.- a) Wie schon der Vorderrichter zutreffend ausgefiihrt hat, kann nicht daran
gezweifelt werden, dass die vom Kassensturz erhobenen, dem Gesuchsteller zur
Stellungnahme unterbreiteten und fiir eine Ausstrahlung (in toto oder teilweise)
vorgesehenen Vorwiirfe dessen gesellschaftliches und berufliches Ansehen
schwer, nachhaltig und nichtwiedergutzumachend verletzen, wenn nicht vernich-
ten und von daher - Rechtfertigungsgriinde vorbehalten - eine widerrechtliche Per-
sonlichkeitsverletzung darstellen wiirden. Ein Arzt, der des Etikettenschwindels,
der ungeniigenden resp. fehlenden Aufklirung beziiglich moglicher Komplikatio-
nen, Risiken und Alternativen, der ﬂberredung zu anfénglich nicht gewollten kos-
metischen Eingriffen, der widerstrebenden Ausstellung von Quittungen fiir gelei-
stete Vorauszahlungen, der mangelhaften postoperativen Betreuung, des Entzugs
der Akkreditierung in den Kliniken «im Park» und «Hirslanden», der wiederholten
Sanktionierung durch die Ziircher Arztegesellschaft bezichtigt wird, alles verbun-
den mit gravierendsten Vorwiirfen in Einzelfallschilderungen, ist beruflich und ge-
sellschaftlich am Ende. Zwar haben die Gesuchsgegner wiederholt beteuert, dass
sie keinesfalls «unbewiesene» Vorwiirfe gegen den Gesuchsteller 6ffentlich erhe-
ben wiirden, und dass dem Gesuchsteller die Moglichkeit einer schriftlichen und
im Rahmen eines Interviews miindlichen Stellungnahme angeboten worden sei.
Andererseits haben sie liber ihre Absicht, einen wesentlichen Teil der erhobenen
Vorwiirfe zu publizieren, keinen Zweifel gelassen. Namentlich gehen sie auch da-
von aus, dass die Vorwiirfe im wesentlichen zutreffen und jedenfalls mit Sicherheit
nicht aus dem geschiitzten Bereich der Personlichkeit stammen. Ausserdem ver-
weigerten sie kategorisch eine nicht identifizierende Berichterstattung. Damit ist
jedoch von Seiten des Gesuchstellers die Gefahr einer widerrechtlichen Persén-
lichkeitsverletzung (Rechtfertigungsgriinde vorbehalten) rechtsgeniiglich glaub-
haft gemacht.

Wie erwihnt (E. 4 hiervor am Ende) wurde die streitgegensténdliche Sendung
am 5. und 9. Oktober 1993 in der Form der anonymisierten Berichterstattung aus-
gestrahlt, womit sich sofort die Frage nach der Fortdauer der Gefahr einer Person-
lichkeitsverletzung stellt. Eine solche wiirde fiir den Fall ungeschmilert weiterbe-
stehen, dass der Kassensturz in einer spateren Ausstrahlung unter Bezugnahme auf
das Thema der Sendungen vom 5. und 9. Oktober den Namen des Gesuchstellers
den Zuschauern offenbaren wiirde. In ihrer Vernehmlassung vom 6. Oktober 1993
haben die Gesuchsgegner auf die anonymisierte Ausstrahlung der Sendung hinge-
wiesen und rechtfertigend behauptet, sie seien durch das Verhalten des Ge-
suchstellers dazu «gezwungen» worden. Die weiteren Ausfilhrungen lassen jeden
Hinweis auf den Verzicht einer spiteren Identifizierung des Gesuchstellers ver-
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missen. Demgegeniiber weist dieser in seiner Eingabe vom 9. Oktober 1993 aus-
driicklich auf das Fortbestehen der Verletzungsgefahr hin. Bei der gegebenen
Sachlage erweist sich mithin die Fortdauer der drohenden Gefahr einer Person-
lichkeitsverletzung trotz bereits ausgestrahlter Sendung als nicht gebannt.

b) Im Unterschied zu Art. 28¢c Abs. 1 ZGB darf der Richter gegeniiber peri-
odisch erscheinenden Medien eine vorsorgliche Massnahme (Verbot/Beseitigung)
nur anordnen, wenn die befiirchtete Personlichkeitsverletzung einen besonders
schweren Nachteil verursachen konnte (Abs. 3). Die Glaubhaftmachung eines
nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (Abs. 1) geniigt mithin nicht (Ter-
cier Pierre, a.a.0., S. 156 N 1160). Es wurde bereits dargelegt, dass die vom Kas-
sensturz gegeniiber dem Gesuchsteller erhobenen Vorwiirfe - in ihrer Gesamtheit
oder nur selektiv - dergestalt sind, dass eine identifizierende Ausstrahlung bzw. ei-
ne nachtrigliche Identifizierung fiir das berufsethische und soziale Persénlich-
keitsbild des Gesuchstellers von dusserst nachteiliger Wirkung wére. Sie wire aus-
serdem geeignet, das jeder Patient-Arztbeziehung massgebend zugrunde liegende
qualifizierte Vertrauensverhiltnis in der Entstehung zu verhindern, ja sogar zu ver-
nichten, da der einmal zerstorte Ruf eines Arztes - im Gegensatz etwa zu dem ei-
ner societé anonyme - praktisch nicht mehr wettgemacht werden kann. Daran ver-
mochte eine Stellungnahme des Gesuchstellers im Rahmen eines Interviews nach
dem Motto: «qui s’excuse, s’accuse» erfahrungsgemass wenig oder gar nichts zu
dndern. Die ausgestrahlte anonymisierte Sendung des Kassensturz hat iiberdies
deutlich aufgezeigt, dass - entgegen der Annahme des Vorderrichters und der Be-
teuerung der Gesuchsgegner - nicht etwa die grundsitzliche Aufklarung der Of-
fentlichkeit iber die Gefahren und Risiken der kosmetischen Chirurgie deren In-
halt und Zweck war, sondern die Veranschaulichung angeblicher Pfuscharbeit und
unlauterer Praktiken eines in diesem Metier praktizierenden Arztes. Die Gefahr ei-
nes besonders schweren Nachteils durch eine identifizierende Ausstrahlung/Teil-
ausstrahlung oder eine Folgesendung mit Identifizierung des Gesuchstellers war
und ist daher zu bejahen.

¢) Zu priifen ist weiter, ob offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt,
d.h. ob die drohende Personlichkeitsverletzung offensichtlich nicht durch die Ein-
willigung des Verletzten, durch ein iiberwiegendes privates oder 6ffentliches Inter-
esse oder durch das Gesetz gerechtfertigt ist. Zur Diskussion steht hier einzig der
Rechtfertigungsgrund des offentlichen Interesses. Es kann keinem ernsthaften
Zweifel unterliegen, dass die Offentlichkeit ein berechtigtes Interesse daran haben
kann, beispielsweise iiber wiederholte Kunstfehler eines Arztes, iiber dessen feh-
lerhafte Behandlungsmethoden, iiber mangelhafte resp. sogar fehlende Aufklirung
betreffend Diagnose, Behandlung, Risiken und Alternativen, iiber gewissenloses
Anpreisen liberhaupt nicht angezeigter oder unnétiger Eingriffe, liber unsorgfilti-
ge pri- und postoperative Versorgung, iiber unlautere Machenschaften im Verkehr
mit Krankenkassen und Versicherungsgesellschaften aufgeklirt zu werden. Indes-
sen kann in keinem Fall das Allgemeininteresse die Verbreitung einer falschen
oder unvollstiandigen Information rechtfertigen, die die Personlichkeit verletzt. Ei-
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ne durch die Verbreitung falscher Tatsachen erfolgte Verletzung der Personlichkeit
ist immer widerrechtlich (Bucher Andreas, a.a.0., N 531 unter Hinweis auf die
feststehende bundesgerichtliche Rechtsprechung; Tercier Pierre, a.a.0., S. 103 N
736, S. 156 N 1163; LGVE 1988 I Nr. 2). Auch ist die Unwissenheit des Autors um
den Mangel am Wahrheitsgehalt diesbeziiglich nicht von Relevanz (Bucher And-
reas, a.a.0O., N 531).

Im Verlaufe des Verfahrens konnte der Gesuchsteller den Vorwurf des Kas-
sensturz betreffend den Entzug der Akkreditierung in den Kliniken «im Park und
Hirslanden» widerlegen und die Vorwiirfe des Etikettenschwindels und der wie-
derholten Sanktionierung durch die Ziircher Arztegesellschaft beziiglich des
Wahrheitsgehaltes als hochst fragwiirdig erscheinen lassen. Was die gravierenden
Vorwiirfe therapeutischer Natur und beziiglich des Verkehrs mit den Krankenkas-
sen in der Einzelfalldarstellung des Kassensturz und in der ausgestrahlten anony-
misierten Sendung anbelangt, steht gemdéss erst- und zweitinstanzlichem Schrif-
tenwechsel und den aufgelegten Akten Aussage gegen Aussage. Uber deren Be-
rechtigung kann aufgrund der heutigen Aktenlage weder der Kassensturz noch der
Richter befinden, handelt es sich doch grossmehrheitlich um komplexe medizini-
sche und therapeutische Fragen, die allenfalls nach minutitser Sachverhaltserhe-
bung, entsprechenden Beweisergebnissen - eingeschlossen die Begutachtung
durch gerichtlich bestellte Experten - beantwortet werden kdnnten. Jedenfalls lie-
gen im heutigen Zeitpunkt so gewichtige Zweifel am Wahrheitsgehalt der erhobe-
nen Anschuldigungen vor, dass eine identifizierende Prasentation mit der dadurch
zwangsweise einhergehenden Personlichkeitsverletzung des Gesuchstellers rich-
terlicherseits nicht verantwortet werden kann. Kommt hinzu, dass in medizini-
schen Belangen das 6ffentliche Interesse, welches bei richtigem Verstindnis auch
den Schutz vor ungerechtfertigter Verunsicherung beinhaltet, nach einer wahr-
heitskonformen Darstellung, und nur nach einer solchen, ruft. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Dringlichkeit der Orientierung der Offentlichkeit durch die Medi-
en ist ein Gffentliches Interesse primdr nicht vorhanden. Gerade im Bereich der
medizinischen Versorgung stehen den Patienten, den Berufskollegen der Arzte und
den staatlichen Organen eine Vielzahl von staatlichen und privaten Instanzen zur
Verfiigung, und es muss in erster Linie diesen Organen vorbehalten bleiben, bei
Nachweis gravierender Unzulédnglichkeiten in einem rechtsstaatlichen Anspriichen
geniigenden Verfahren addquate Massnahmen zu verfiigen. Weiter verfangt auch
der wiederholte Hinweis der Gesuchsgegner auf den Status des Gesuchstellers als
sogenannte «Offentliche Person mit den entsprechenden Rechtsfolgen nicht. Allein
die Tatsache, dass jemand gelegentlich in den Klatschspalten von Printmedien er-
scheint, vermag diese Qualifikation jedenfalls noch nicht zu begriinden. Schliess-
lich ist zu bedenken, dass die Beurteilung des offentlichen Interesses nicht im
«luftleeren Raum» vorzunehmen ist. Auch das Informationsbediirfnis der Offent-
lichkeit und entsprechend das schutzwiirdige Interesse der Medien an der Verbrei-
tung wahrer Tatsachen und vertretbarer Meinungen miissen stets mit dem Interes-
se des Einzelnen verglichen werden, das darin bestehen kann, dass eine dessen Per-
sonlichkeit verletzende Publikation nicht stattfindet oder dass die fiir die
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Offentlichkeit bestimmte Darstellung dem Schutz seiner Personlichkeit moglichst
Rechnung trigt (Bucher Andreas, a.a.0., S. 146 N 532, S. 163 N 599, S. 147 f. N
534 ff.). Auch unter dem Gesichtspunkt des 6ffentlichen Interesses kann eine iden-
tifizierende Verdffentlichung folglich nicht zugelassen werden.

d) Selbst bei Vorliegen beider besprochenen Voraussetzungen darf eine die Ver-
letzung verbietende oder beseitigende Massnahme nur dann richterlich angeordnet
werden, wenn sie sich als nicht unverhéltnisméssig erweist. Die Entscheidung dar-
iiber ist in Abwégung einerseits der besonderen Schwere der Verletzung und ande-
rerseits der Folgen zu treffen, welche die Massnahme fiir den Urheber der Stérung
haben konnte. Die Erwihnung des Grundsatzes der Verhéltnisméssigkeit soll den
Richter zur Méssigung bei der Wahl der konkreten Massnahme anhalten (Bucher
Andreas, a.a.0., S. 164 N 603). Im vorliegenden Rechtsstreit haben die Gesuchs-
gegner betont, das Thema der Sendung sei «die Schonheitschirurgie und ihre Risi-
ken, dargestellt an einzelnen Beispielen». Eine nach erfolgter Sendung heute mog-
liche ex-post-Wiirdigung zeigt auf, dass dieser Zweck durch die nichtidentifizie-
rende Darstellung vollumfénglich erreicht werden konnte. Zwar machen die
Gesuchsgegner sinngemdss geltend, die superprovisorisch erlassene Verfiigung
habe wegen der erforderlichen Anonymisierung der Sendung (Verschiebung des
Sendedatums, Schneiden, Neuzusammenstellen, Abidnderung der Uberblendung,
Vertonung und Moderation) einen Schaden in der Grossenordnung von Fr.
100000.— verursacht. Demgegeniiber zeigte die Tatsache, dass die geplante Sen-
dung in nicht identifizierender Form ausgestrahlt wurde, dass dies auch ohne Nen-
nung und Teilnahme des Gesuchstellers nach den Intentionen des Kassensturz
durchaus moglich war und auch so auf grosses Interesse gestossen sein diirfte.
Wenn die Gesuchsgegner in Kenntnis des hingigen Gerichtsverfahrens und des
kldgerischen Antrages auf Verbot einer identifizierenden Darstellung und trotz
ihrer noch am 1. September 1993 gegeniiber dem Gerichtsprasidenten II von Lu-
zern-Stadt abgegebenen Erkldrung, die fragliche Sendung sei noch nicht fertig er-
stellt und werde frithestens auf den 14. September zur Ausstrahlung geplant, an ei-
ner identifizierenden Sendung weiterschufen, taten sie dies auf eigenes Risiko. Je-
denfalls zeigt sich heute, dass die angeordnete Massnahme nicht
unverhéltnismassig war und es gerechtfertigt ist, das Verbot einer Identifizierung
grundsitzlich aufrecht zu erhalten.

Die Gesuchsgegner wenden ein, das gemiss superprovisorischer Verfiigung
vom 14. September 1993 in Erkanntnis Ziff. 1a angeordnete Verbot konne nicht
ins Urteilsdispositiv iibernommen werden, weil es unklar sei und nicht dargetan
werde, welche Vorwiirfe genau gemeint seien. Dieser Einwand wurde bereits in
der Eingabe der Gesuchsgegner vom 17. September 1993 gemacht. Damals teilte
ihnen das Gericht mit, dass die erhobenen Vorwiirfe, auf die sich das Verbot be-
ziehe, aus der Rekursschrift im einzelnen ersichtlich seien. Diese Argumentation
trifft auch heute noch zu. Tatsdchlich sind die gemeinten Vorwiirfe aus den
Rechtsschriften, aber auch aus den eingangs im vollen Wortlaut zitierten Briefen
des Kassensturz im Detail ersichtlich. Es kann daher nicht ernsthaft behauptet
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werden, das beantragte Verbot sei unklar oder gar nicht vollstreckbar. Erkanntnis
Ziff. 1a des Entscheides vom 14. September 1993 ist daher vollumfinglich zu be-
stitigen.

Mit Erkanntnis Ziff. 1b des Entscheids vom 14. September 1993 wurde den Ge-
suchsgegnern generell verboten, iiber das vorliegende Verfahren zu orientieren.
Die gewihlte Formulierung wurde - was bei superprovisorischen Verfiigungen
durchaus der Praxis entspricht - ohne nihere Priifung wortlich vom Gesuchsteller
tibernommen. Dagegen wenden die Gesuchsgegner jedoch zurecht ein, das Verbot
sei zu allgemein formuliert. Es ist folglich in Abidnderung der Verfiigung vom 1.
September 1993 in dem Sinne zu prizisieren, dass den Gesuchsgegnern verboten
wird, durch irgendwelche Mitteilungen oder Artikel Dritte, namentlich andere Me-
dien, tiber dieses Verfahren in einer den Gesuchsteller direkt oder indirekt identifi-
zierenden Art zu informieren.

7.- Der vorsorgliche Rechtsschutz muss dem Gesuchsteller unter personlich-
keitsrechtlichen Aspekten gewihrt werden. Der gleiche Rechtsschutz steht ihm un-
ter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu (Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 9 und Art.
14 UWG), was dazu fiihrt, dass den Gesuchsgegnern auch gestiitzt auf diese Be-
stimmungen eine identifizierende Ausstrahlung der Sendung, resp. eine identifi-
zierende Information iiber das vorliegende Verfahren vorlaufig zu untersagen ist.

8.- Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann
der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 3
ZGB; Art. 14 UWG). Aufgrund der obigen Ausfiihrungen (E. 6) ist auf die Einfor-
derung einer Sicherheitsleistung - die auch von Amtes wegen verfiigt werden
konnte - zu verzichten.

9.- Gemiss Art. 28e¢ Abs. 2 ZGB hat der Kliger innert 30 Tagen Klage zu erhe-
ben. Die vorsorglichen Massnahmen fallen dahin, wenn der Gesuchsteller inner-
halb dieser Frist die Klage nicht erhoben hat (§ 354 ZPO).

10.- Bei diesem Ausgang sind praxisgemdss die Verfahrenskosten dem Ge-
suchsteller zu iiberbinden und die Partei- und Anwaltskosten wettzuschlagen, alles
unter dem Vorbehalt der endgiiltigen Kostenverlegung im Hauptprozess oder in ei-
nem Vergleich der Parteien (LGVE 1987 I Nr. 42). Fiir die Festsetzung der Ge-
richts- und Anwaltsgebiihren ist von einem sehr hohen Streit- oder Interessenwert
auszugehen,

Erkanntnis
1./ Den Gesuchsgegnern wird verboten,

a) in der Sendung KASSENSTURZ (oder einer anderen Verdffentlichung) iiber
die erhobenen Vorwiirfe in einer den Rekurrenten direkt oder indirekt identifizie-
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renden Art zu berichten - sei es durch Hinweise der Sendungsgestalter selber, sei
es durch Hinweise von Patientinnen oder Dritten;

b) durch irgendwelche Mitteilungen oder Artikel Dritte, namentlich andere Me-
dien, iiber dieses Verfahren in einer den Rekurrenten direkt oder indirekt identifi-
zierenden Art zu informieren.

Widerhandlungen gegen diese Verbote werden gemiss Art. 292 StGB mit Haft
oder Busse bestraft.

2./ Alle anderslautenden und weitergehenden Antrige der Parteien werden im
Sinne der Erwédgungen abgewiesen.

3./ Der Gesuchsteller hat innert 30 Tagen Klage zu erheben. Andernfalls fallt
das Verbot gemiss Erkanntnis Ziff. 1 dahin.

Art. 28, 28¢ ZGB, 3 lit. a UWG — «SCHONHEITSCHIRURG I1»

— Auch nachdem eine Zeitschrift mit einem personlichkeitsverletzenden Arti-
kel bereits in 50°000 Exemplaren verteilt worden ist, stellt die Verteilung
weiterer 20’000 Exemplare noch einen besonders schweren Nachteil gemdiss
Art. 28¢ Abs. 3 ZGB dar (E. 6b).

— An der Verbreitung von bestrittenen Kunstfehlervorwiirfen, die erst einer
eingehenden Abklirung bediirfen, besteht kein Offentliches Interesse (E. 6¢).

— Einvorsorgliches Verbot muss verhdltnismdssig sein (E. 6d)

— Die Verbreitung unzutreffender fachlicher Vorwiirfe an einen Arzt ist unlau-
ter im Sinne von Art. 3 lit. a UWG (E. 7).

— Wer Kunstfehlervorwiirfe kolportiert, obwohl er weiss, dass sie vom Betrof-
fenen bestritten und gerichtlich angefochten wurden, nimmt einen durch ein
vorsorgliches Verbot entstehenden Schaden in Kauf und hat keinen An-
spruch auf Sicherheitsleistung (E. 8).

— Quand bien méme 50’000 exemplaires d’une revue contenant un article por-
tant atteinte a la personnalité d’un médecin ont déja été distribués, la diffu-
sion de 20’000 exemplaires supplémentaires est encore propre a causer un
préjudice particuliérement grave selon larticle 28 ¢ al. 3 CC (c. 6 b).

— On ne saurait se prévaloir de ’intérét public pour divulguer ’existence
d’erreurs médicales dont la constatation exige une investigation approfon-
die (c. 6 ¢).
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— Une interdiction provisionnelle doit respecter le principe de la propor-
tionnalité (c. 6 d).

— La propagation de reproches infondés visant professionnellement un méde-
cin est déloyale au sens de article 3 lettre a LCD (c. 7).

— Celui qui colporte Iexistence d’erreurs médicales, dont il sait qu’elles sont
contestées par l’intéressé devant les tribunaux, s’accommode d’un domma-
ge découlant d’une interdiction provisionnelle et ne peut donc exiger la
Sfourniture de siiretés (c. 8).

Massnahmeentscheid der Justizkommission des Kantons Luzern vom 21. De-
zember 1993 i.S. Dr. ... ¢. WM Wirtschaftsmedien AG

Die «Bilanz» berichtete 1993 kritisch iiber einen Schonheitschirurgen sowie
von Vorwiirfen, die ihm seines Privatlebens sowie angeblicher Kunstfehler wegen
gemacht wiirden. Nachdem das Heft schon im Verkauf war, erwirkte der Betroffe-
ne von der Justizkommission des Kantons Luzern ein superprovisorisches Verbot,
die Heftnummer weiter auszuliefern, im Verkauf zu belassen oder Dritte iiber den
Artikel oder dieses Verfahren zu informieren. Die Justizkommission bestétigt das
Verbot nach durchgefiihrtem Massnahmeverfahren.

Aus den Erwdgungen:

5. Der Klédger verlangt zum Schutz seiner Personlichkeit den Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen. Er beruft sich dazu auf die Bestimmungen von Art. 28 ff. ZGB
sowie auf die einschldgigen Vorschriften des Bundesgesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb. Letztere erklédren in Art. 14 UWG beziiglich vorsorglicher Massnah-
men wiederum die Art. 28¢-28f des ZGB fiir sinngemiss anwendbar.

a) Nach der Grundregel von Art. 28 ZGB kann, wer in seiner Personlichkeit
widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung
mitwirkt, den Richter anrufen. Eine Verletzung ist dann widerrechtlich, wenn sie
nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein liberwiegendes privates oder
offentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Diese Bestim-
mung gewdihrt der Personlichkeit richterlichen Schutz gegen eine widerrechtliche
Verletzung. Wegen der absoluten Natur des anerkannten Rechts gilt grundsétzlich
jede Verletzung als widerrechtlich. Die Interessen anderer Rechtssubjekte, die ei-
ne Begrenzung der Widerrechtlichkeit erfordern, sind vom Gesetzgeber in Form
von Rechtfertigungsgriinden anerkannt worden. Insofern als letztere nachgewie-
sen werden, ist die Widerrechtlichkeit zu verneinen (Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 2. Aufl., Bern 1985, S. 124). Zu den von Art. 28
ZGB geschiitzten Giitern z&hlt auch die Ehre einer Person. Unter dieser wird die
Geltung verstanden, die eine Person deshalb geniesst, weil sie die von der Gesell-
schaft fiir erforderlich erachteten moralischen Qualitédten tatsdchlich oder auch
nur vermeintlich besitzt. Eine Verletzung der rechtlich geschiitzten Ehre stellt
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demzufolge jede Beschuldigung dar, die geeignet ist, das Ansehen einer Person
herabzusetzen. Im Gegensatz zum strafrechtlichen Schutz der Ehre, der nur die
Geltung eines Menschen als sittliche Person gewihrleistet (BGE 105 IV 112),
umfasst der privatrechtliche Schutz des Art. 28 ZGB auch das berufliche und ge-
sellschaftliche Ansehen (Pedrazzini/Oberholzer, a.a.0., S. 129; Bucher Andreas,
Natiirliche Personen und Personlichkeitsschutz, Basel 1986, S. 137 N 485 {f., un-
ter Hinweis auf BGE 105 II 163 f., 106 II 96 f., 107 II 210 f.). Unwahre, d.h.
falsche Ausserungen sind nach feststehender Rechtsprechung und einhelliger
Lehrmeinung grundsétzlich immer widerrechtlich, ausgenommen die in der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung vorgenommene Nuancierung bei sogenannten
«journalistischen Ungenauigkeiten» (LGVE 1988 I Nr. 2, BGE 107 II 6 und 105
II 165).

Einen analogen Schutz vor tduschendem oder in anderer Weise gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossendem Verhalten oder Geschiftsgebaren
im Wettbewerb gewihrt Art. 9 UWG (Pedrazzini Mario M., Unlauterer Wettbe-
werb UWG, Bern 1992, S. 36 ff.).

b) Nach Art. 28¢ ZGB gemdss Art. 14 UWG sinngemiss auch anwendbar auf
wettbewerbsrechtliche Verletzungshandlungen kann die Anordnung vorsorglicher
Massnahmen verlangen, wer glaubhaft macht, dass er in seiner Personlichkeit wi-
derrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung beflirchten muss und dass ihm
aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Abs.
1). Diesfalls kann der Richter u.a. die Verletzung vorsorglich verbieten oder be-
seitigen (Abs. 2 Ziff 1). Eine Verletzung durch periodisch erscheinende Medien
kann der Richter jedoch nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen, wenn sie
einen besonders schweren Nachteil verursachen kann, offensichtlich kein Recht-
fertigungsgrund vorliegt und die Massnahme nicht unverhiltnismissig erscheint
(Abs. 3).

Die Sonderregelung fiir periodisch erscheinende Medien (nach Art. 28g ZGB
insbesondere Presse, Radio, Fernsehen [zum Begriff: BGE 113 I1 371 ff.]), die zu
einem besondern Schutz der Medien gefiihrt hat, gilt nur fiir das Massnahmenrecht
(Tercier Pierre, Le nouveau droit de la personnalité, Ziirich 1984, S. 154 N 1150,
Bucher Andreas, a.a.0., S. 162 f. N 596 f.). Andererseits ist sie aber auch bei
UWG-Massnahmen anwendbar (Pedrazzini Mario M., a.a.0., S. 235).

Gemadss Art. 28¢c Abs. 3 ZGB kann der Richter mithin eine Verletzung durch pe-
riodisch erscheinende Medien nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen,
wenn drei Voraussetzungen kumulativ erfiillt sind: erstens muss die Verletzung ge-
eignet sein, einen besonders schweren Nachteil zu verursachen; zweitens darf
nicht offensichtlich ein Rechtfertigungsgrund vorliegen und schliesslich kann auch
dann, wenn diese beiden Voraussetzungen erfiillt sind, eine die Verletzung verbie-
tende oder beseitigende Massnahme nur dann angeordnet werden, wenn sie als
nicht unverhiltnismissig erscheint (Bucher Andreas, a.a.0., S. 163 f. N 600 f.).
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¢) Die besondere Schwere kann sich aus der Art der Verletzung selbst ergeben.
Das Ausmass der Verbreitung in den Medien stellt als solches einen wesentlichen
Faktor dar, der oft an sich schon bedeutet, dass der entstandene Nachteil beson-
ders schwer wiegt (Bucher Andreas, a.a.0., S. 163 f. N 601). Fiir sich allein
geniigt dies jedoch nicht; dariiber hinaus muss sich die verlangte Schwere aus der
Verletzung selbst ergeben (Tercier Pierre, a.a.0., S. 156 N 1160). Offensichtlich
kein Rechtfertigungsgrund liegt vor, wenn das Opfer nicht eingewilligt hat und
offensichtlich kein 6ffentliches Interesse an der Verbreitung besteht. Dabei ist zu
beachten, dass bei der Abwégung der sich gegeniiberstehenden Interessen die be-
sondere Schwere der Stérung, wie sie in Art. 28c Abs. 3 ZGB verlangt wird, das
Gewicht des offentlichen Interesses als geringer erscheinen lédsst (Bucher And-
reas, a.a.0., S. 164 N 602). Der verhéltnisméssige bzw. unverhéltnisméassige Cha-
rakter einer Massnahme ergibt sich aus der Gegeniiberstellung einerseits der be-
sonderen Schwere der Verletzung und andererseits der Folgen, die die Mass-
nahme fiir den Urheber der Stérung haben kénnte (Bucher Andreas, a.a.O., S. 164
N 603).

d) Nach § 351 ZPO wird in Fillen, in denen einer Person ein nicht leicht zu er-
setzender Schaden bevorsteht, der durch eine vorsorgliche richterliche Anordnung
abgewendet werden kann, eine einstweilige Verfiigung erlassen. Der Zweck dieser
einstweiligen Verfiigung besteht darin, die spatere Durchsetzung eines streitigen
Anspruches sicherzustellen (LGVE 1981 I Nr. 29, Max. XII Nr. 378 und 466, XI
Nr. 41). Das Gesuch ist zu schiitzen, wenn der Gesuchsteller die Anspruchsvor-
aussetzungen (anspruchsbegriindende Tatsachen, den Anspruch selbst, dessen Ge-
fahrdung, den nicht leicht zu ersetzenden Schaden) glaubhaft macht. Glaubhaft
machen bedeutet nicht, dass der Richter von der Richtigkeit der aufgestellten Be-
hauptung iiberzeugt zu werden braucht, sondern es geniigt, ihm aufgrund objekti-
ver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhan-
denseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die
Moglichkeit ausschliessen muss, dass die Verhéltnisse sich anders gestalten kénn-
ten (LGVE 1990 I Nr. 28 mit Hinweisen).

6.a) Der Inhalt der Kassensturz-Sendung vom 5. resp. 9. Oktober 1993 ist dem
Gericht bekannt und kann mit der aufgelegten Videokassette nachvollzogen wer-
den. Damals wurde Doktor X u.a. der ungeniigenden resp. fehlenden Aufkldrung
beziiglich moglicher Komplikationen, Risiken und Alternativen, der Uberredung
zu anfianglich nicht gewollten kosmetischen Eingriffen, der mangelhaften postope-
rativen Betreuung und des Kassenschwindels bezichtigt, alles verbunden mit gra-
vierendsten Vorwlirfen in Einzelfallschilderungen. Soweit sich der Artikel in der
BILANZ auf die chirurgische Téatigkeit des Kldgers bezieht, stellt dieser im we-
sentlichen eine Wiedergabe der bereits im Kassensturz erwihnten Vorwiirfe dar.
Die Beklagte selber beruft sich denn auch zu Beginn ihres Bilanz-Artikels auf die
Sendung Kassensturz und bringt ihre Darstellung mit den dort erhobenen Vorwiir-
fen in Verbindung. Dass sie zudem weitere eigene Recherchen angestellt hat, wie
sie behauptet, vermag daran nichts Entscheidendes zu &ndern.
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Wie das angerufene Gericht bereits im Verfahren gegen den Kassensturz festge-
stellt hat, kann nicht daran gezweifelt werden, dass die vom Kassensturz gegen Dr.
X erhobenen Vorwiirfe dessen gesellschaftliches und berufliches Ansehen schwer,
nachhaltig und nicht wiedergutzumachend verletzen, wenn nicht vernichten und
von daher Rechtfertigungsgriinde vorbehalten eine widerrechtliche Persénlich-
keitsverletzung darstellen. Ein Arzt, welcher der ungeniigenden resp. fehlenden
Aufklarung beziiglich moglicher Komplikationen, Risiken und Alternativen, der
Uberredung zu nicht gewollten Eingriffen, ja des Eingriffs gegen den ausdriickli-
chen Willen, der mangelhaften postoperativen Betreuung und des Kassenbetrugs
beschuldigt wird, ist in der Tat berutlich und gesellschaftlich am Ende. Die Be-
klagte hat in der prozessgegenstdndlichen Bilanz-Ausgabe die wesentlichen Vor-
wiirfe des Kassensturz aufgenommen, mit Ausdriicken wie «Gruseleffekt», «nie-
derschmetternde Beispiele» etc. garniert und den vom Kassensturz genannten Dr.
X im Wissen um das richterliche Verbot als den Klédger identifiziert. Darin liegt oh-
ne weiteres eine widerrechtliche Personlichkeitsverletzung. Ob auch die weiteren
Vorwiirfe der Beklagten (Probleme wirtschaftlicher Art, etc.) eine solche darstel-
len, kann offenbleiben. Vorliegend geht es namlich nicht um die Feststellung, wel-
che der beklagtischen Behauptungen im einzelnen personlichkeitsverletzend sind.
Der Kldger, der bloss ein Publikationsverbot des ganzen Artikels erreichen will,
hat daher auch nicht einzelne Passagen des Artikels herauszugreifen, die darin be-
haupteten Personlichkeitsverletzungen substantiiert zu behaupten und diese zur
Klage zu verstellen. Vielmehr geniigt es fiir die Gutheissung seines Antrags, wenn
er glaubhaft macht, dass der besagte Artikel insgesamt oder einzelne darin erhobe-
ne Vorwiirfe personlichkeitsverletzend sind.

b) Im Unterschied zu Art. 28c Abs. 1 ZGB darf der Richter gegeniiber peri-
odisch erscheinenden Medien eine vorsorgliche Massnahme (Verbot/Beseitigung)
nur anordnen, wenn die befiirchtete Personlichkeitsverletzung einen besonders
schweren Nachteil verursachen konnte (Abs. 3). Die Glaubhaftmachung eines
nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (Abs. 1) geniigt mithin nicht (Ter-
cier Pierre, a.a.0., S. 156 N 1160). Es wurde bereits dargelegt, dass jedenfalls die
im Zusammenhang mit seiner Tdtigkeit als Chirurg in der BILANZ gegeniiber dem
Kldger erhobenen Vorwiirfe dergestalt sind, dass die Publikation des Artikels fiir
das berufsethische und soziale Personlichkeitsbild des Kldgers von dusserst nach-
teiliger Wirkung wire. Sie wire ausserdem geeignet, das jeder Patient-Arzt-Bezie-
hung massgebend zugrunde liegende qualifizierte Vertrauensverhéltnis in der Ent-
stehung zu verhindern, ja sogar zu vernichten, da der einmal zerstorte Ruf eines
Arztes im Gegensatz etwa zu dem einer société anonyme praktisch nicht mehr
wettgemacht werden kann.

Nun steht aber fest, dass von den rund 70’000 Exemplaren der Bilanz-Ausgabe
Dezember 1993 bereits ca. 50’000 an die Abonnenten zugestellt wurden, wihrend
bloss noch hochstens 20°000 Exemplare (wohl zwischen 10000 und 15°000) un-
verkauft sind. Auch wurde nach erfolgtem superprovisorischem Verbot der Verof-
fentlichung des Bilanz-Artikels im TV-Informationsmagazin 10 vor 10 und in di-
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versen Printmedien 6ffentlich {iber die vom Kassensturz und der Bilanz erhobenen
Vorwiirfe unter Nennung des Kl4gers berichtet. Es stellt sich daher die Frage nach
der Fortdauer der Gefahr einer Personlichkeitsverletzung durch die Publikation der
restlichen Bilanz-Exemplare. Die Beklagte ist jedenfalls der Ansicht, es drohe un-
ter diesen Umstdnden dem Kléger kein weiterer besonders schwerer Nachteil. Da
die Publikation bereits erfolgt sei, konne logischerweise keine Personlichkeitsver-
letzung mehr drohen, weshalb das Gesuch gestiitzt auf BGE 118 II 373 abzuwei-
sen sei. Ausserdem habe sich der Klidger am 3. Dezember 1993 selber mit einer
Mitteilung an die Offentlichkeit gewandt und damit genau das getan, was er der
Bilanz verbieten wolle, nimlich die Orientierung der Offentlichkeit iiber die gegen
ihn erhobenen Vorwiirfe. Gleichzeitig habe er die 6ffentliche Diskussion iiber die-
se Vorwiirfe zusétzlich angeheizt.

Die Einwinde der Beklagten sind jedoch unbegriindet. Nicht geteilt werden
kann vorab die beklagtische Auffassung, der Kliger habe die Offentlichkeit iiber
die superprovisorische Verfligung orientiert und damit den im Nachgang dazu er-
folgten «publizistischen Wirbel» selber verursacht. Vielmehr muss zwingend da-
von ausgegangen werden, dass die Beklagte das Fernsehen und die Presse bewus-
st und gezielt informiert hat. Jedenfalls konnen die Presseerkldrung des Kligers
vom 3. Dezember 1993 und seine weiteren Schreiben nur als Versuch gewertet
werden, die sich bereits gegen ihn im Gange befindliche Medienkampagne noch zu
stoppen bzw. seinen Standpunkt zu verteidigen. Nicht einschligig ist weiter das
beklagtische Zitat aus BGE 118 II 373, war doch in jenem Fall der vorgingig der
Publikation richtigzustellende Text offenbar bereits vollstindig publiziert, weshalb
eine Personlichkeitsverletzung im vornherein ausgeschlossen war. In casu ist nun
aber die Publikation von rund 10’000 bis 15’000 BILANZ-Exemplaren gerade
noch nicht erfolgt. Auch wenn bereits eine weite Leserschaft tiber den Artikel in-
formiert ist, scheint glaubhaft, dass auch diese noch immer relativ grosse Anzahl
durchaus geeignet ist, dem Kliger parallel zur bereits erfolgten Publikation wei-
terhin schweren Schaden zu verursachen. Im iibrigen liesse sich nicht ohne Will-
kiir festlegen, ab welchem Prozentsatz verkaufter, bzw. eben nicht verkaufter Ex-
emplare eines Druckerzeugnisses die drohende Gefahr eines besonders schweren
Nachteiles dahinfallt.

Bei der gegebenen Sachlage erweist sich mithin die Fortdauer der drohenden
Gefahr einer Personlichkeitsverletzung trotz der Tatsache, dass bereits ein grosser
Teil der Bilanz-Exemplare ausgeliefert wurde und breite Kreise der Offentlichkeit
iiber die Vorwiirfe zumindest teilweise informiert wurden, als nicht gebannt. Die
Gefahr eines besonders schweren Nachteils war und ist daher zu bejahen.

c¢) Zu priifen ist weiter, ob offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt,
d.h. ob die drohende Personlichkeitsverletzung offensichtlich nicht durch die Ein-
willigung des Verletzten, durch ein iiberwiegendes privates oder 6ffentliches Inter-
esse oder durch das Gesetz gerechtfertigt ist. Zur Diskussion steht hier einzig der
Rechtfertigungsgrund des offentlichen Interesses. Es kann keinem ernsthaften
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Zweifel unterliegen, dass die Offentlichkeit ein berechtigtes Interesse daran haben
kann, beispielsweise tiber wiederholte Kunstfehler eines Arztes, iiber dessen feh-
lerhafte Behandlungsmethoden, liber mangelhafte resp. sogar fehlende Aufkliarung
betreffend Diagnose, Behandlung, Risiken und Alternativen, iiber gewissenloses
Anpreisen liberhaupt nicht angezeigter oder unnétiger Eingriffe, iiber unsorgfalti-
ge pri- und postoperative Versorgung, liber unlautere Machenschaften im Verkehr
mit Krankenkassen und Versicherungsgesellschaften aufgeklart zu werden. Indes-
sen kann in keinem Fall das Allgemeininteresse die Verbreitung einer falschen
oder unvollstindigen Information rechtfertigen, die die Personlichkeit verletzt. Ei-
ne durch die Verbreitung falscher Tatsachen erfolgte Verletzung der Personlichkeit
ist immer widerrechtlich (Bucher Andreas, a. a.0., N 531 unter Hinweis auf die
feststehende bundesgerichtliche Rechtsprechung; Tercier Pierre, a.a.0., S. 103 N
736,S. 156 N 1163; LGVE 1988 I Nr. 2). Auch ist die Unwissenheit des Autors um
den Mangel am Wahrheitsgehalt diesbeziiglich nicht von Relevanz (Bucher And-
reas, a.a.0., N 531).

Was die gravierenden Vorwiirfe therapeutischer Natur und beziiglich des Ver-
kehrs mit der Krankenkasse CSS anbelangt, steht geméss Schriftenwechsel und den
aufgelegten Akten Aussage gegen Aussage. Uber deren Berechtigung kann auf-
grund der heutigen Aktenlage weder die Beklagte noch der Richter befinden, han-
delt es sich doch grossmehrheitlich um komplexe medizinische und therapeutische
Fragen, die allenfalls nach minutigser Sachverhaltserhebung, entsprechenden Be-
weisergebnissen eingeschlossen die Begutachtung durch gerichtlich bestellte Ex-
perten beantwortet werden konnten. Jedenfalls liegen im heutigen Zeitpunkt so ge-
wichtige Zweifel am Wahrheitsgehalt der erhobenen Anschuldigungen vor, dass ei-
ne Publikation des Bilanz-Artikels mit der dadurch zwanysweise einhergehenden
Personlichkeitsverletzung des Kligers richterlicherseits nicht verantwortet werden
kann. Kommt hinzu, dass in medizinischen Belangen das 6ffentliche Interesse, wel-
ches bei richtigem Verstindnis auch den Schutz vor ungerechtfertigter Verunsiche-
rung beinhaltet, nach einer wahrheitskonformen Darstellung, und nur nach einer
solchen, ruft. Unter dem Gesichtspunkt der Dringlichkeit der Orientierung der Of-
fentlichkeit durch die Medien ist ein offentliches Interesse primdr nicht vorhanden.
Gerade im sensiblen Bereich der medizinischen Versorgung stehen heute den Pati-
enten, den Berufskollegen der Arzte und den Behorden staatliche und private Insti-
tutionen zur Wahrung berechtigter Interessen zur Verfiigung. Es muss in erster Li-
nie gesetzlichen Kontrollorganen vorbehalten bleiben, bei Verdacht relevanter Un-
zuldnglichkeiten in einem rechtsstaatlichen Anspriichen geniigenden Verfahren den
Sachverhalt abzukldren und gegebenenfalls die nétigen Massnahmen zu verfiigen.
Es verfiangt auch der wiederholte Hinweis der Beklagten auf den Status des Klagers
als sogenannte «6ffentliche Person mit den entsprechenden Rechtsfolgen nicht. Al-
lein die Tatsache, dass jemand gelegentlich in den Klatschspalten von Printmedien
erscheint oder wie die Beklagte belegt in einer deutschen Fernsehsendung vor mehr
als 1 1/2 Jahren mit Vorwiirfen einer Patientin konfrontiert wurde, vermag diese
Qualifikation jedenfalls noch nicht zu begriinden. Schliesslich ist zu bedenken, dass
die Beurteilung des 6ffentlichen Interesses nicht im «luftleeren Raum» vorzuneh-
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men ist. Auch das Informationsbediirfnis der Offentlichkeit und entsprechend das
schutzwiirdige Interesse der Medien an der Verbreitung wahrer Tatsachen und ver-
tretbarer Meinungen miissen stets mit dem Interesse des Einzelnen abgewogen wer-
den. Dieses kann aber gerade darin bestehen, dass eine seine Personlichkeit verlet-
zende Publikation unterbleibt oder dass die fiir die Offentlichkeit bestimmte Dar-
stellung dem Schutz seiner Personlichkeit moglichst Rechnung trigt (Bucher
Andreas, a.a.0., S. 146 N 532, S. 163 N 599, S. 147 f. N 534 {f.). Auch unter dem
Gesichtspunkt des Offentlichen Interesses kann eine identifizierende Verdffentli-
chung folglich nicht zugelassen werden.

d) Selbst wenn beide dargelegten Voraussetzungen vorliegen, darf eine die Ver-
letzung verbietende oder beseitigende Massnahme nur dann richterlich angeordnet
werden, wenn sie sich als nicht unverhéltnisméssig erweist. Die Entscheidung dar-
liber ist in Abwégung einerseits der besonderen Schwere der Verletzung und ande-
rerseits der Folgen zu treffen, welche die Massnahme fiir den Urheber der Stérung
haben konnte. Die Erwdhnung des Grundsatzes der Verhiltnismissigkeit soll den
Richter zur Méssigung bei der Wahl der konkreten Massnahme anhalten (Bucher
Andreas, a.a.0., S. 164 N 603). Im vorliegenden Rechtsstreit hat die Beklagte be-
tont, es wiirden ihr bei einem Verkaufsverbot Kosten von rund Fr. 550°000.- ent-
stehen, womit sie in der heutigen Rezessionsphase ins Mark getroffen werde.
Demgegeniiber zeigen die obigen Erwédgungen, dass die vorgesehene Publikation
des fraglichen BILANZ-Artikels geeignet war bzw. geeignet ist, insbesondere den
Ruf des Klagers als Arzt irreparabel zu zerstéren. Schon unter diesem Gesichts-
punkt sind die beantragten Massnahmen auch bei einem drohenden Schaden in der
geltend gemachten Hohe ohne weiteres als verhdltnismassig zu erachten. Davon ist
umso mehr auszugehen, als der geltend gemachte Schaden bei einem angenomme-
nen Jahresumsatz von schéitzungsweise 20 Millionen (Hochrechnung der von der
Beklagten auf S. 28 ihrer Vernehmlassung angegebenen Zahlen auf ein Jahr) fiir
die Beklagte kaum existentielle Bedeutung haben kann. Kommt vorliegend hinzu,
dass die geltend gemachte beklagtische Einbusse weitgehend selbst verschuldet
ist. Darauf wird nachfolgend unter E. 8 (Sicherheitsleistung) noch niher einzuge-
hen sein.

Damit ergibt sich, dass die angeordnete Massnahme nicht unverhéltnismaéssig
war und ist, weshalb das Verbot gemiss Entscheid vom 30. November 1993 auf-
rechterhalten bleibt. Im iibrigen ist auf das kldgerische Gesuch vom 30. November
1993 mangels aktuellen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.

7. Der vorsorgliche Rechtsschutz muss dem Klédger unter personlichkeitsrechtli-
chen Aspekten gewidhrt werden. Der gleiche Rechtsschutz steht ihm unter wettbe-
werbsrechtlichen Gesichtspunkten zu (Art. 3 lit. ai.V.m. Art. 9 und Art. 14 UWG),
weshalb die beantragten Massnahmen auch unter diesem Titel zu verfiigen sind.

8. Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann
der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 3
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ZGB; Art. 14 UWG). Die Beklagte beantragt, der Kldger sei zu verpflichten, bei
der kantonalen Gerichtskasse innerhalb von drei Tagen den Betrag von Fr.
558°493.- als Sicherheit zu hinterlegen. Der Kldger verlangt die Abweisung dieses
Antrags. Zur Begriindung macht er zusammengefasst geltend, die Beklagte habe
mit der vorgesehenen Publikation ganz bewusst das gegen den Kassensturz beste-
hende gerichtliche Verbot unterlaufen. Einen allfalligen Schaden habe sie daher
selbst verschuldet; dementsprechend stehe ihr zum vorneherein kein Schadener-
satzanspruch zu, und es eriibrige sich folglich, einen solchen sicherzustellen. In der
Tat ist unverstdndlich, warum die Beklagte im Wissen um das vom Klédger gegen
den Kassensturz erwirkte Verbot und ohne den Kldger zu informieren, heimlich ei-
nen derart vernichtenden Artikel plante und realisierte. Sie hat dabei entsprechen-
de Schritte des Klagers und damit auch einen méglicherweise entstehenden Scha-
den bewusst in Kauf genommen. Bei einem solchen Verhalten aber ist durchaus
fraglich, ob sie je mit Erfolg wird Schadenersatzanspriiche geméss Art. 28f ZGB
geltend machen kénnen und gegebenenfalls in welchem Umfang. Insgesamt ist es
jedenfalls gerechtfertigt, unter den geschilderten Umsténden auf die Einforderung
einer Sicherheitsleistung zu verzichten.

Art. 3 lit. a UWG — «DIKTATORISCHE SORTIMENTSKURZUNG »

— Ob eine Mediendusserung unndtig verletzend ist, ist nach den gesamten
Umstdnden des konkreten Falles, auch nach den Parteiinteressen einschlies-
slich Pressefreiheit, zu beurteilen (E. 2c¢/aa).

— Eine Ausserung ist unnitig verletzend, wenn sie angesichts des beschriebe-
nen oder bewerteten Sachverhalts vollig sachfremd oder unsachlich, mithin
unhaltbar ist (E. 2c¢/aa).

— Die Absicht, den Wettbewerb zu beeinflussen, wird von Art. 3 lit. a UWG
nicht vorausgesetzt, kann aber die Beurteilung der Unlauterkeit beeinflus-
sen (E. 2c/aa).

— Journalistisches Bemiihen um eine mit prdgnanten Ausdriicken angereicher-
te Sprache kann an sich herabsetzende Begriffe in einem insgesamt nicht
unnotig verletzenden Kontext rechtfertigen (E. 2¢/bb).

— Der Vorwurf einer «diktatorischen» Kiirzung des Warensortimentes gegen-
iiber einem Belieferer von Satelliten-Liiden ist nicht unnditig herabsetzend
(E. 2¢/bb).
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— Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espéce et des
intéréts des parties, y compris de la liberté de la presse, pour déterminer si
des propos propagés par des médias sont inutilement blessants (c. 2 c/aa).

— Un propos est inutilement blessant lorsqu’il est sans rapport avec les faits
qu’il décrit ou sur lesquels il porte une appréciation et est des lors indéfen-
dable (c. 2 ¢/aa).

— L’intention d’influer sur la concurrence ne constitue pas une condition
d’application de Iarticle 3 lettre a LCD, mais elle peut jouer un réle dans
Uappréciation du caractére déloyal (c. 2 c/aa).

~ Des efforts de journalistes tendant a utiliser une langue enrichie d’expressi-
ons frappantes peut conduire a employer des termes en eux-mémes déni-
grants mais dans un contexte qui, lui, n’est pas inutilement blessant (c. 2
c/bb).

~ Le reproche adressé a un fournisseur de magasins «satellites» d’avoir ré-
duit 'assortiment de marchandises de fagon «dictatoriale» n’est pas inu-
tilement blessant (c. 2 c/bb).

Urteil des Bundesgerichts vom 13. Dezember 1994 i.S. Karl Schweri und Den-
ner AG c. Staatsanwaltschaft des Kantons Ziirich

A.- In der «SonntagsZeitung» erschien unter der Uberschrift «Denner-Satelli-
ten: Die Trabanten wollen in eine andere Umlaufbahn» ein von X. verfasster Arti-
kel. Darin wurde iiber Meinungsverschiedenheiten zwischen der Denner AG bzw.
Karl Schweri einerseits und Betreibern von Denner-Satelliten-Ldden andererseits
unter anderem im Zusammenhang mit einer Sortimentsverkieinerung sowie iiber
eine von Denner gegeniiber einem Ladeninhaber ausgesprochene fristlose Kiindi-
gung berichtet. Im Zeitungsartikel war unter anderem von einer «diktatorischen»
Sortimentskiirzung durch Denner die Rede.

Karl Schweri und die Denner AG reichten gegen den Verfasser Strafanzeige und
Strafantrag wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb im Sinne von A-rt. 3 lit. a i.V.m. Art. 23 UWG ein.

B.- Mit Verfiigung vom 15. Oktober 1993 stellte die Bezirksanwaltschaft
Zirich die Strafuntersuchung ein. Die Einzelrichterin in Strafsachen des Bezirkes
Ziirich wies einen dagegen erhobenen Rekurs mit Verfiigung vom 25. Januar 1994
ab.

Das Obergericht des Kantons Ziirich wies die von Karl Schweri und der Denner
AG dagegen erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde am 27. September 1994
ab, soweit es darauf eintrat.

C.- Karl Schweri und die Denner AG fiihren eidgendssische Nichtigkeitsbe-
schwerde mit dem Antrag, der Beschluss des Ziircher Obergerichts sei aufzuheben
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und die Sache an die kantonale Instanz zuriickzuweisen. Das Bundesgericht weist
die Beschwerde ab.

1.- Gemaiss Art. 270 Abs. 1 BStP n.F. steht die eidgenossische Nichtigkeitsbe-
schwerde unter anderem auch dem Geschédigten zu, wenn er sich bereits vorher
am Verfahren beteiligt hat und soweit sich der Entscheid auf die Beurteilung seiner
Zivilforderung auswirken kann. Die Beschwerdefiihrer haben sich am kantonalen
Verfahren beteiligt. Der angefochtene Entscheid, in dem die eingeklagten Ausse-
rungen als nicht im Sinne von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. a UWG tatbestandsméssig
qualifiziert werden, kann sich auf die Beurteilung einer Zivilforderung auswirken.
Allerdings haben die Beschwerdefiihrer im kantonalen Verfahren allem Anschein
nach nicht ausdriicklich eine Zivilforderung geltend gemacht. Diese sich aus Sinn
und Zweck des neuen Rechts ergebende Voraussetzung der adhédsionsweisen Gel-
tendmachung einer Zivilforderung muss indessen nicht erfiillt sein, wenn sich die
eidgendssische Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen letztinstanzlichen Einstel-
lungsbeschluss richtet (BGE 120 IV 44 E. 4 S. 51 ff.). Im tibrigen ist der Begriff
der Zivilforderung im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP weit zu fassen; darunter fal-
len beispielsweise auch Anspriiche auf Unterlassung, Beseitigung und Feststellung
der Widerrechtlichkeit einer Verletzung gemiss Art. 9 Abs. 1-UWG (BGE 120 IV
154 E. 3 c/aa S. 158 f.). Abgesehen davon wird man gerade etwa auf dem Gebiet
des UWG davon ausgehen miissen, dass im Strafantrag implizit eine «Zivilforde-
rung» auf Feststellung einer sich weiterhin stérend auswirkenden Verletzung ent-
halten ist.

Die Beschwerdefiihrer sind daher zur eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde
gegen den Beschluss des Obergerichts legitimiert.

2.- Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bezweckt, den lauteren
und unverfilschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewéhrleisten
(Art. 1 UWG). Unlauter und widerrechtlich ist jedes tduschende oder in anderer
Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder
Geschiftsgebaren, welches das Verhiltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen
Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt unter an-
derem insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder
ihre Geschiftsverhiltnisse durch unrichtige, irrefithrende oder unnétig verletzende
Ausserungen herabsetzt (Art. 3 lit. a UWG). Wer vorsitzlich unlauteren Wettbe-
werb unter anderem nach Art. 3 UWG begeht, wird auf Antrag mit Geféngnis oder
mit Busse bestraft (Art. 23 UWG).

a) Der Artikel in der «Sonntags-Zeitung» enthélt unter anderem die folgenden
Passagen:

«Denn die mit Denner eng verbundenen Detaillisten werden zusehends auf-
miipfiger. Zur offenen Revolte fiihrte der Entscheid von Denner, das Sortiment von
2400 auf 1300 Artikel zu reduzieren. Die Ladenbesitzer klagen, dass dieser Schritt
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sie in eine Krise getrieben habe, denn auf dem Land verlangten die Kunden nach
einem umfassenderen Sortiment als in der Stadt. ‘Unsere Probleme’, so ein Be-
troffener, wurden so immens, dass wir bereits Alternativen zu Denner priiften.’

Moniert wurden nebst der diktatorischen Sortimentskiirzung insbesondere die
‘absolute Funkstille beziiglich geschiftspolitischer Ziele’, die Tatsache, ‘dass wir
laufend weniger verdienen’, und der zu kleine Handlungsspielraum bei der Ver-
marktung von Denner-fremden Produkten, was ein ‘beklemmendes Gefiihl des
Ausgeliefertseins’ verursache.

Angesichts der unbefriedigenden Entwicklungen schlossen sich mehr als 60
Detaillisten in Erfahrungsgruppen zusammen. Sie stellten Forderungen auf und be-
gannen, auf Denner Druck auszuiiben.

... Mittlerweile ist es ihnen ndmlich gelungen, die Sortimentsreduktion auf 1300
Artikel abzublocken und mit Denner einen Kompromiss bei 1900 auszuhandeln;
bald sollen es noch mehr sein. Dieser Erfolg ist fiir Schweri gleichbedeutend mit
einer geschéftspolitischen Niederlage. Sie diirfte seine Gefiihle fiir die Satelliten-
Betreiber zusdtzlich abkiihlen.»

Die Beschwerdefiihrer machen in ihrer Nichtigkeitsbeschwerde einzig geltend,
die Vorinstanz habe die Ausserung betreffend «diktatorische» Sortimentskiirzung
zu Unrecht als nicht im Sinne von Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 23 UWG tatbestands-
missig qualifiziert.

b) Gemiss den Ausfilhrungen der Vorinstanz ist der Ausdruck «diktatorisch»,
wie sich aus dem «Duden» ergebe, entgegen der Meinung der Beschwerdefiihrer
nicht in jedem Fall ohne weiteres herabsetzend bzw. abwertend zu verstehen; der
Ausdruck enthalte nicht eo ipso eine negative Wertung der Machtausiibung im Sin-
ne eines Machtmissbrauchs zu einem unguten Zweck. Die Bedeutung des Begriffs
hénge vielmehr davon ab, in welchem Zusammenhang er verwendet werde. Im
vorliegenden Fall bedeute er im Gesamtzusammenhang, dass die Denner AG von
ihrer Marktposition her einseitig bestimme bzw. bestimmen konne, ob das hier zur
Diskussion stehende Sortiment gekiirzt werde oder nicht und gegebenenfalls in
welchem Umfang; der Begriff «diktatorisch» im fraglichen Zeitungsartikel gebe
mithin die bestehenden wirtschaftlichen Machtverhiltnisse wieder. Er sei daher
nicht unnétig verletzend im Sinne von Art. 3 lit. a UWG.

Die Beschwerdefiihrer wenden dagegen ein, die Begriffe «Diktator» und «dik-
tatorisch» wiirden sowohl nach den einschligigen Worterblichern als auch um-
gangssprachlich abwertend bzw. herabsetzend verstanden. Sie implizierten nicht
den Gedanken an den (legitimen) Gebrauch der Macht, sondern an Machtmis-
sbrauch und Gewaltherrschaft. Von einer in diesem Sinne «diktatorischen» Sorti-
mentskiirzung kdnne keine Rede sein. Erstens sei die fragliche Straffung des Sor-
timents in Absprache mit simtlichen betroffenen Kreisen und gemeinschaftlich be-
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schlossen worden. Zweitens hitten sich die Beschwerdefiihrer, wie sich gerade
auch aus dem fraglichen Zeitungsartikel ergebe, bereit erkldrt, im Gesprich mit
den betroffenen Kreisen den urspriinglichen Entscheid in Wiedererwédgung zu zie-
hen und zu einer nachtriglichen Aufstockung des Sortiments von 1300 auf 1900
Artikel und noch mehr Hand zu bieten. Die Ausserung betreffend die diktatorische
Sortimentskiirzung sei sowohl fiir sich allein betrachtet als auch im Gesamtzusam-
menhang herabsetzend, unrichtig und unnétig verletzend. Auch die iibrigen objek-
tiven Tatbestandsmerkmale von Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 23 UWG seien erfiillt. Die
Fragen betreffend den subjektiven Tatbestand und allfdllige Rechtfertigungsgriin-
de seien von den kantonalen Instanzen im Rahmen des zu er6ffnenden Strafver-
fahrens zu priifen.

¢) Welcher Sinn einer in einem Zeitungsartikel enthaltenen Ausserung zu-
kommt, bestimmt sich nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers
und ist eine im Verfahren der eidgendssischen Nichtigkeitsbeschwerde zu iiber-
priifende Rechtsfrage. Eine Ausserung erfiillt nicht schon dann den objektiven Tat-
bestand von Art. 23 1.V.m. mit Art. 3 lit. a UWG, wenn durch sie ein anderer her-
abgesetzt wird; erforderlich ist zudem, dass sie unrichtig, irrefiihrend oder unnétig
verletzend ist. Art. 3 lit. a UWG ist unter Beachtung des in Art. | UWG umschrie-
benen Gesetzeszwecks und unter Beriicksichtigung des in Art. 2 UWG festgeleg-
ten Grundsatzes auszulegen. Das gilt insbesondere auch fiir die Auslegung des ver-
gleichsweise unbestimmten Begriffs der «unnétig verletzenden» Ausserung.

aa) Ob eine Ausserung im Sinne von Art. 3 lit. a UWG unnétig verletzend sei,
hdngt von den gesamten Umstdnden des konkreten Falles ab, zu denen auch die auf
dem Spiel stehenden Interessen, bei Ausserungen von Medienschaffenden mithin
auch die Pressefreiheit, gehoren. Eine Ausserung ist dann unndtig verletzend,
wenn sie angesichts des Sachverhalts, der damit beschrieben bzw. bewertet werden
soll, weit iliber das Ziel hinaus schiesst, vollig sachfremd bzw. unsachlich, mithin
unhaltbar ist (vgl. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 1992, S. 75 f.; Magda Streu-
li-Youssef, in Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1,
1994, S. 119 f.). Unnétig verletzend im Sinne von Art. 3 lit. a UWG ist eine Aus-
serung etwa auch dann, wenn sie ohne begriindete Veranlassung und vorwiegend
in der Absicht getan wird, den andern schlechtzumachen (siehe Lucas David,
Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. 1988, N 153; Paul Schaltegger, Die
Haftung der Presse aus unlauterem Wettbewerb, Diss. Basel 1992, S. 35). Eine sol-
che Absicht ist aber, auch bei Medienschaffenden, nicht unabdingbare Vorausset-
zung fiir die Annahme, dass die Ausserung unnétig verletzend sei (anderer Auf-
fassung Nobel, Zu den Schranken des UWG fiir die Presse, SJZ 88/1992 S. 245 ff.,
251, 252); die Absichten und Motive des Titers kénnen insoweit jedoch insbeson-
dere in Grenzbereichen von ausschlaggebender Bedeutung sein (Paul Schaltegger,
op. cit., S. 29, 37 f.).

Zwar mag es Varianten unlauteren Wettbewerbs geben, die, wie etwa gewisse
Formen der Verleitung zu Vertragsverletzung oder -auflosung (Art. 4 UWG), eine
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bestimmte Absicht des Titers voraussetzen (siehe dazu Giancarlo Galli, Die Be-
deutung der Absicht bei Wettbewerbsverstdssen und der Verletzung von Immateri-
algiiterrechten, Diss. Basel 1991, S. 39 ff.). Unlauterkeit im Sinne des UWG setzt
aber nicht generell eine bestimmte Absicht und insbesondere auch nicht die Ab-
sicht der Beeinflussung des Wettbewerbs voraus. Das Erfordernis einer solchen
Absicht ergibt sich auch nicht aus einer verfassungskonformen Auslegung des Ge-
setzes (so aber Nobel, a.2.0., S. 252), sondern kann nur durch eine Anderung des
Gesetzes eingefiihrt werden (Ernst Zeller, in Schweizerische Zeitschrift fiir Wirt-
schaftsrecht, S. 19 ff., 20, 23 mit Hinweisen). Ob das Erfordernis der Absicht der
Wettbewerbsbeeinflussung de lege ferenda wiinschbar sei (so offenbar Ivan Cher-
pillod, Anwendung des UWG auf Journalisten, Plidoyer Nr. 4/92, S. 36 ff., 38), ist
hier nicht zu erértern. Art. 2 UWG verlangt nicht, dass das inkriminierte Verhalten
zur Beeinflussung des Wettbewerbs bestimmt war, sondern lédsst die Eignung dazu
geniigen (BGE 120 II 76 E. 3a mit Hinweisen; 120 IV 32 E. 3; Hans Peter Walter,
Das Wettbewerbsverhiltnis im neuen UWG, SMI 1992 S. 169 ff., 175, 178; Pe-
drazzini, op. cit., S. 37). Auch die Herabsetzung im Sinne von Art. 3 lit. a UWG im
besonderen setzt nicht eine bestimmte Absicht des Téters voraus. Eine objektiv un-
richtige oder irrefiihrende Ausserung, also ein tiuschendes und somit gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten, ist unlauter im Sinne
von Art. 3 1it. ai.V.m. Art. 2 UWG, wenn sie den Angegriffenen herabsetzt und da-
mit den Wettbewerb beeinflussen kann, also wirtschaftlich relevant ist, weder eine
Absicht der Wettbewerbsbeeinflussung noch eine Verletzungsabsicht sind insoweit
erforderlich (Jiirg Miiller, in Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. V/1, 1994, S. 29 f.; anderer Auffassung Nobel, a.a.0., S. 251). Bei der
Herabsetzung durch unnétig verletzende Ausserungen im speziellen dagegen kon-
nen solche Absichten, wie erwdhnt, im Rahmen der hier zu beriicksichtigenden ge-
samten Umstidnde des konkreten Falles zur Abgrenzung des wettbewerbsrechtlich
noch zulidssigen vom unlauteren Verhalten relevant sein.

bb) Der unbefangene Durchschnittsleser hat offensichtlich nicht den Eindruck,
dass die Beschwerdefiihrer im fraglichen Zeitungsartikel mit Diktatoren wie Hitler
oder Stalin verglichen werden sollten. Nach dem Eindruck des unbefangenen
Durchschnittslesers gibt die im iibrigen unauffillige Ausserung betreffend «dikta-
torische» Sortimentskiirzung lediglich den im Zeitungsartikel vorgingig beschrie-
benen Sachverhalt schlagwortartig zusammenfassend wieder, dass die Beschwer-
defiihrer das Sortiment an Denner-Markenartikeln zu Denner-Preisen im eigenen
Interesse einseitig gegen den Willen und die Interessen der deswegen um ihre Exi-
stenz fiirchtenden Betreiber von Denner-Satelliten von 2000 auf 1300 Artikel re-
duzierten. Der unbefangene Durchschnittsleser versteht die Ausserung betreffend
«diktatorische» Sortimentskiirzung im Gesamtzusammenhang im Sinne einer von
den Beschwerdefiihrern «diktierten» Sortimentskiirzung. Dass die Beschwerde-
filhrer mit diesem Diktat willkiirlich gegen irgendwelche Gesetze oder Vertrige
verstossen hétten, wird nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers
im Zeitungsartikel auch durch die Ausserung betreffend «diktatorische» Sorti-
mentskiirzung nicht behauptet.
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Ob die im Zeitungsartikel enthaltene Darstellung des Sachverhalts betreffend
die Sortimentskiirzung richtig sei, ist eine Tatfrage, die im Verfahren der eid-
gendssischen Nichtigkeitsbeschwerde nicht zu iiberpriifen ist. Dass der dargestell-
te Sachverhalt mit dem Schlagwort betreffend «diktatorische» Sortimentskiirzung
nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers negativ bewertet wird,
reicht zur Erfiillung des objektiven Tatbestands von Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 23
UWG nicht aus. Der Journalist darf einen weder unrichtig noch irrefithrend wie-
dergegebenen Sachverhalt kritisieren und negativ bewerten, solange er sich dabei
nicht unnétig verletzender Ausserungen bedient. Zahlreiche Begriffe und insbe-
sondere auch Fremdworter haben heute nicht zuletzt infolge ihrer hdufigen Ver-
wendung als Schlagworte eine iiber ihren urspriinglichen Sinn hinausgehende Be-
deutung. Ein bestimmter Begriff, der in seiner urspriinglichen Bedeutung allenfalls
unzuldssig ist, kann in seiner erweiterten Bedeutung zuléssig sein, und umgekehrt.
Die Ausserung betreffend «diktatorische» Sortimentskiirzung erklart sich nach
dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers aus dem Bemiihen des Jour-
nalisten um eine mit prdgnanten Ausdriicken angereicherte Sprache und wird vom
Leser in ihrer weiteren Bedeutung verstanden. Sie ist nicht unnétig verletzend im
Sinne von Art. 3 lit. a UWG.
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V. Buchbesprechungen / Bibliographie

WENIGER, Olivier, La protection des secrets économiques et du savoir-faire
(know-how), Etude de droit comparé des droits allemand, francais et suisse.
Librairie Droz, Genéve, 1994 (Comparativa N° 52), 326 pages, broché, F. 70.

Cette these, soutenue devant la Faculté de droit de Lausanne, a été publiée dans
la remarquable collection «Comparativa», travaux et recherches du Centre de droit
comparé et européen de la Faculté de droit de Lausanne, collection dirigée par le
professeur Bernard Dutoit, dont elle constitue le tome 52.

L’ouvrage est divisé en deux parties. Aprés une importante conclusion (pages
275 a 279), il donne une longue bibliographie en droits allemand, francais et suis-
se et cite quelques ouvrages d’autres droits et en droit comparé (pages 281 a 317).
La premiere partie de I’ouvrage traite du probléme du fondement de la protection
des secrets de fabrication et d’affaires (pages 25 a 118) et aborde, successivement
- droit allemand, frangais et suisse -: la théorie de I’enrichissement illégitime, la
théorie, concernant les secrets en tant qu’exclusivité de fait (théorie de la possessi-
on); la théorie du comportement fautif; les théories recourant a des intéréts
protégés: théorie de la confiance, principe de la bonne foi, théorie de la concurren-
ce loyale, théorie de I’intérét patrimonial; les théories considérant les secrets com-
me objet d’un droit (théories recourant a des droits de la personnalité et recourant
a des droits patrimoniaux).

La seconde partie de 1’ouvrage présente un panorama des moyens légaux de
protection des secrets en droits allemand, francgais et suisse (pages 119 a 273).
Apres avoir défini les «secrets», par une analyse de la loi et de la jurisprudence,
’auteur décrit les voies données par le droit de ces trois pays: concurrence déloya-
le, responsabilité civile, droit pénal, enrichissement illégitime et restitution de
gain.

Cet ouvrage constitue une mine d’informations des plus importantes pour le ju-
riste et pour I’industriel et commergant, par son approche systématique. Par 13, il
comble certainement une lacune pour ceux que préoccupent 1’espionnage indus-
triel et économique, 1’exploitation ou la divulgation d’un secret obtenu indment,
I’usurpation d’un secret acquis lors d’une relation d’affaires ou de travail.

Jaques Guyet
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Un droit européen de la concurrence déloyale en formation ? Actes du colloque
de Lausanne. Librairie Droz, Geneve, 1994 (Comparativa N° 51 ),124 pages,
broché, F 40.

Ce volume de la collection «Comparativa», travaux et recherches de Centre de
doit comparé et européen de la Faculté de droit de Lausanne, réunit le texte des
quatre exposés présentés au colloque organisé a Lausanne, le 10 septembre 1993,
conjointement par I’ Association suisse d’étude de la concurrence (groupe suisse de
la Ligue internationale du droit de la concurrence) et par le Centre universitaire.
Cette publication, ainsi qu’il I’est rappelé, se situe dans le sillage de celle de la pu-
blication des travaux des précédents colloques de droit comparé organisés par ces
deux institutions: les prix et les marques d’appel, 1975 (Comparativa N° 7), les
tests comparatifs, 1978 (Comparativa N° 12), la concurrence parasitaire, 1981
(Comparativa N° 19), les indications de provenance et les appellations d’origine,
1983 (Comparativa N° 27), la lutte contre la contrefagon moderne, 1986 (Compa-
rativa N° 31).

Cette nouvelle publication réunit le texte de quatre contributions présentées a ce
colloque pour répondre 2 la question posée,, «Un droit de la concurrence déloyale
en formation ?», soit:

— La législation de la CE en matiere de concurrence déloyale, par M. R. Wa-
genbaur, Directeur au service juridique de la Commission des CE;

— Droit de la concurrence déloyale et libre circulation des marchandises, la ju-
risprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, par M.
René Joliet, professeur extraordinaire a I’Université de Liege, juge & la Cour
de justice des communautés européennes;

— Die Europavertriglichkeit des schweizerischen Lauterkeitsrechts, par M.
Walter R. Schluep, professeur & 1’Université de Zurich, ancien président de
I’ Association suisse d’étude de la concurrence;

— Convergences et divergences des droits nationaux de la concurrence déloya-
le dans la CEE, par M. Bernard Dutoit, professeur a I’'Université de Lausan-
ne et directeur de son Centre de droit comparé et européen.

Ainsi dans cette publication le juriste suisse trouvera une synthése de la législa-
tion communautaire en matiere de concurrence déloyale, puis un tableau de la ju-
risprudence de la CJCE en matiére de concurrence déloyale et de libre circulation
des marchandises, ensuite une étude sur ’eurocompatibilité de la 1égislation suis-
se en la matiere, enfin une mise en évidence des convergences et des divergentes
des droits nationaux de la concurrence.

Jaques Guyet
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SCHLAEPPI, Pierre-Alexandre: Notion de 1’art appliqué et sa protection en
droit d’auteur suisse (avec un apergu de droit frangais, allemand, italien et de
droit international). Imprimerie Chabloz S.A., 4 Tolochenaz; 1994, 211
pages, broché.

Il faut signaler cette thése de licence en droit présentée & la Faculté de droit de
Lausanne en 1993. Elle porte sur un sujet toujours actuel auquel la doctrine suisse
et étrangere a constamment prété une grande attention et suscité des controverses.
Par ailleurs, I’intérét pratique est évident, pour le créateur comme pour le juriste.

Dans un chapitre purement introductif (pages 21 a 40), M. Pierre-Alexandre
Schlaeppi aborde des questions de terminologie, puis 1I’évolution historique de la
notion d’art appliqué, pour ensuite dresser un catalogue des domaines d’activité
concernés par I’art appliqué en s’appuyant sur la jurisprudence et les auteurs suis-
ses et, enfin, aboutir & une définition juridique des oeuvres d’art appliqué.

La premiere partie de 1’ouvrage est consacrée aux «sources légales et leurs ju-
stifications» (Allemagne, France, Suisse, Italie), premiére partie comportant trois
chapitres dont la lecture est du plus grand intérét. Le chapitre premier traite des ré-
gimes dualistes du XIX siecle (pages 47 & 61). Le chapitre 2 (pages 63 a 98) est
consacré a la reconnaissance des oeuvres d’art appliqué dans les lois sur le droit
d’auteur de ces mé€mes pays; il démontre que la définition de 1I’ceuvre d’art appli-
qué protégé par le droit d’auteur dépend de la solution donnée au rapport entre ce
droit d’auteur tel que codifié dans leurs lois sur la protection des dessins et des mo-
deles industriels, ce qui aboutit aux trois conceptions classiquement retenues: le
systeme du cumul absolu du droit frangais, le systtme du cumul partiel du droit
suisse et du droit allemand, le systéme de la dissociation totale du droit italien de-
puis la loi du 22 avril 1941 (v. aussi dans la «conclusion générale», page 187). Le
chapitre 3 (pages 63 & 98) traite de la protection des oeuvres d’art appliqué par le
droit conventionnel: Convention de Berne et Convention universelle de Geneve;
I’auteur s’arréte sur 1’origine de 1’art. 2.5 de 1’ Acte de Bruxelles de la Convention
de Berne et I’interprétation a lui donner, puis il mentionne les Actes de Stockholm
(devenu I’art. 2.7) et de Paris. Dans sa «conclusion générale», I’auteur reléve (pa-
ge 188):

«Dans certains Etats leur protection releve du régime des dessins et modeles,
dans d’autres elle reléve du régime du droit d’auteur. Ainsi, appliquer uni-
formément le principe de I’assimilation au national a tous les créateurs habi-
lités a invoquer la convention de Berne reviendrait & faire bénéficier du droit
d’auteur (dans les pays qui appliquent ce régime a 1’art appliqué) les ressor-
tissants des FEtats dans lesquels les oeuvres d’art appliqué sont soumises
exclusivement au régime des dessins et modeles, alors que la réciproque
n’existerait pas en faveur des ressortissants des Etats qui soumettent les oeu-
vres d’art appliqué au régime du droit d’auteur. Afin de supprimer cette iné-
galité de traitement, la Convention de Berne a institué a son article 2(7) un
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systeme de réciprocité précisant que les oeuvres protégées uniquement com-
me dessins et modeles dans leur pays d’origine ne peuvent bénéficier, dans
les autres pays de I’Union, que de la protection accordée aux dessins et mo-
deles de ces pays. Du point de vue de 1’équité, et tant que les systemes natio-
naux seront différents les uns des autres, cette solution s’impose. Elle est en
revanche regrettable si ’on aspire & une uniformisation des législations in-
ternes des pays membres de I"Union, dans la mesure ou le respect des divers
systémes internes favorise inévitablement le statu quos.

La seconde et derniere partie de I’ouvrage analyse «les conditions et les moda-
lités de la protection des oeuvres d’art appliqué» en droit suisse, par le droit d’au-
teur (chapitre premier; pages 131 a 171) et par le régime des dessins et modgles in-
dustriels (chapitre 2; pages 173 a 185). Dans la derniére partie de ce chapitre 2,
’auteur aborde la délicate question du critére de distinction séparant les dessins et
modeles des oeuvres d’art protégés par le droit d’auteur, en se référant notamment
aux travaux d’Alots Troller, Francois Perret, Ivan Cherpillod et a la jurisprudence.
Apres avoir évoqué les controverses doctrinales, 1’auteur conclut ce chapitre (pa-
ges 184-185):

«En définitive en 1’absence d’une ligne de conduite fiable, on ne peut que
souhaiter de la part du Tribunal fédéral qu’il adopte un critere de distinction
réduisant au maximum la marge de manoeuvre laissée au juge a défaut de
pouvoir la supprimer totalement. En cela, le critere de la dissociation préco-
nisé par Perret234 nous semble étre le mieux adapté pour offrir une délimira-
tion précise entre les dessins et modeles et les oeuvres d’art appliqué?35, mé-
me si son application stricte peut engendrer une modification de la définition
du bien protégé par la 10i236. S’agissant d’adopter le critere le plus objectif
possible, il nous parait en effet plus aisé de constater qu’une forme est auto-
nome et qu’elle conserve son <pouvoir d’expression> indépendamment de
I’objet qui la porte, plutdt que de s’attacher a vouloir examiner la valeur de
cette forme.»

234 These, p. 302 ss et le méme auteur, RSPIDA 1983, p. 24 ss.

235 Voir dans le méme sens CHERPILLOD, 1989, p. 43.

236 Cf. supra note 227: Selon CHERPILLOD, 1989, p. 45-46, la théorie de la dissociation
telle que Perret Papplique tend a ne soumettre que les formes a trois dimensions au ré-
gime de la loi sur les dessins et modeles et 4 exclure les formes en deux dimensions qui
peuvent toujours étre dissociées, au moins de maniére abstraite, du produit sur lequel
elles sont fixées. «Le résultat auquel parviendrait la théorie de la dissociation parait
donc étre en contradiction avec I'une des fonctions de 1a loi sur les dessins et modeles
(protéger les dessins).
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et dans sa «conclusion générale» (pages 188-189):

«Dans la deuxieme partie concernant les conditions et les modalités de pro-
tection des oeuvres d’art appliqué par le droit suisse, nous avons mis en évi-
dence un critére de protection permettant d’adapter la législation sur le droit
d’auteur aux nouvelles manifestations de I’art. Nous avons préconisé le crite-
re de la non-évidence de ’expression caractérisant I’oeuvre, seul 8 méme
d’étendre le champ d’application de la LDA a des créations que les concep-
tions traditionnelles écartent systématiquement de la protection légale.

Par le fait que leurs caractéristiques sont semblables, nous avons tiré le paraliele
existant entre les oeuvres d’art appliqué et les dessins et modeles. Nous avons
également constaté que les criteres utilisés par la jurisprudence et la doctrine do-
minante pour opérer une distinction entre ces deux types de réalisations n’étaient
pas satisfaisants. Nous avons néanmoins dii nous rendre a I’évidence que malgré
un inconvénient concernant la définition de 1’objet protégé par chacun des deux ré-
gimes, la théorie de la dissociation était la plus séduisante. En privilégiant un exa-
men s’appuyant sur la capacité de la forme 2 étre autonome plutt qu’un examen
concernant la valeur de celle-ci, elle a le mérite d’éviter une approche graduée de
la distinction entre les dessins et modeles et permet de porter le débat sur la nature
méme des biens faisant I’objet de la protection».

Le titre de la these indique clairement qu’elle aborde la protection de 1’objet
d’art appliqué par le droit d’auteur, selon la LDA voire la LDMI. Peut-étre pour-
rait-on toutefois regretter que 1’auteur n’ait pas, au moins en quelques lignes, men-
tionné€ le recours a la protection subsidiaire par la LCD en I’absence de protection
par ces lois spéciales, lorsqu’il y a copie servile d’un objet ayant acquis une force
réelle d’identification.

Jaques Guyet
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Mitteilungen und Veranstaltungen / Renseignements

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FUR URHEBER- UND MEDIENRECHT

Jahresprogramm 1995/96

25. Oktober 1995

5. Dezember 1995

Zirich

14. Februar 1996

Revision von Art. 28c Abs. 3 ZGB (Personlichkeitsverlet-
zung durch periodische Medien): Besteht ein Bedarf?

Hauptreferent:
Stellungnahmen:

Tagungsort:

Prof. Dr. Eugen Marbach, Bern

lic.jur. Mischa Charles Senn, SZV

RA Simon Canonica, Vorstandsmitglied
SJIU

Dr. Dominique Diserens, Rechtsdienst
SRG

sowie weitere Teilnehmer

Bern

Der Parallelimport am Beispiel der Ton- und Tonbildtriger

Hauptreferenten:

Stellungnahmen:

Tagungsort:

Prof. Dr. Walter R. Schluep, Grenchen
Dr. Martin Schéfer, IFPI, Hamburg
Dr. Alexander Brunner, Oberrichter,

Dr. Peter Vosseler, IFPI, Ziirich
Schlieren/Ziirich

Anderungsrecht des Bauherrn versus Urheberpersonlich-
keitsrecht des Architekten

Hauptreferent:
Stellungnahmen:

Dr. Wemer Stauffacher, ProLitteris
Josef Thoma, Schulrat Rapperswil-Jona
Fritz Stuber, Architekt und Stadtplaner
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10. April 1996 Das Redaktionsgeheimnis

Hauptreferenten: ~ Prof. Dr. Franz Riklin, Fribourg
Dr. Peter Ullrich, BA fiir Justiz, Bern
Stellungnahmen:  Fspr. Ludwig Schmid, TA-Media AG,,
Zurich
lic.iur. Beat Durrer, jurist. Direktor SRG
sowie weitere Teilnehmer

5. Juni 1996 Feier zum S0jihrigen Jubildum der SVUM

6 Juni 1996 Symposium INFORMATION HIGHWAY»

(Programm nach separater Ankiindigung)

Durchfithrung im Rahmen des Kongresses «CYBER-
WORLD» in Zusammenarbeit mit der SIMA (Swiss Interak-
tiv Multimedia Ass.)

Tagungsort: Bern

Die Angaben sind vorldufig und ohne Gewé&hr

Auskiinfte tiber die Tagungen: SVUM Frohburgstrasse 116, 8057 Ziirich

ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE (ALAI):

Studientagung 1996

Die Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) veranstaltet ihre
Studientagung 1996 vom 5.-8. Juni 1996 in Amsterdam.

Diese ist dem Thema Copyright in Cyberspace (Copyright and the global informa-
tion infrastructure) gewidmet. Verhandlungssprachen sind Englisch und Franzo-
sisch.

Interessenten erhalten weitere Informationen bei Dr. P. Briigger, Priasident ALAI
(Schweiz), Postfach 329, 3000 Bern 7, Fax 031 /322 63 71



