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Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de I’Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
par son président, M. PIErRRE JeaN PoINTET,
lors de ’assemblée générale du 28 mars 1968, & Zurich
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Affaires internes

Dans mon rapport de ’année derniére, je vous avais annoncé la démis-
sion de M. Jtre G.Enci, en tant que vice-président de notre association
et membre du Comité, ainsi que celle de M. WALTER WINTER, en sa
qualité de président du Comité de rédaction de la Revue suisse de la
propriété industrielle et du droit d’auteur. Je les avais remerciés tous deux
en votre nom de leur collaboration active et dévouée.

Donnant suite a la proposition du Comité, I’Assemblée générale du
30 mars 1967 a nommé par acclamation MM. Engi et Winter membres
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d’honneur. Je leur réitére ici mes félicitations pour cette marque d’estime
et de reconnaissance entiérement justifiée.

L’Assemblée de 'année derniére a d’autre part élu un nouveau membre
au Comité, M. E. Jucker, directeur-adjoint de Sandoz SA, le président
et les autres membres ayant été confirmés dans leurs fonctions. Le Comité
a de son c6té désigné M. le Juge fédéral Hans TscHOPP comme nouveau
vice-président.

Au cours des douze derniers mois, le Comi#é s’est réuni une premicre
fois le 30 janvier 1968 pour préparer la Conférence des Présidents de
Buenos Aires ainsi que les travaux en cours ct futurs de notre Groupe et
examiner en particulier le Plan des BIRPI de coopération internationale
en matieére de brevets et les possibilités qui s’offrent de collaborer avec la
Ligue internationale contre la concurrence déloyale. Le Comité s’est réuni
une seconde fois aujourd’hui méme pour préparer notre assemblée géné-
rale.

La Ligue internationale contre la concurrence déloyale compte des groupements
dans un certain nombre de pays et dans d’autres, comme en Suisse, ses
adhérents le sont a titre individuel, rattachés directement a I’organisation
internationale, dont le si¢ge est a Paris.

L’un des membres domiciliés en Suisse les plus actifs de la Ligue, Me
J.GuyeT (Geneve), qui assure la liaison entre les adhérents de notre pays,
s’est adressé il y a quelques mois a votre président en lui posant la question
suivante: est-il préférable qu’une nouvelle association soit créée en Suisse
ou est-il plus opportun de fonder au sein du Groupe suisse une section
bénéficiant d’une large autonomie du point de vue tant de ses activités que
financier, dont pourraient faire partie tous les membres du Groupe suisse
de PAIPPI s’intéressant aux diverses activités de la Ligue et préts a verser
une contribution supplémentaire qui servirait a financer les dépenses de
cette section, laquelle deviendrait le Groupe suisse de la Ligue internatio-
nale contre la concurrence déloyale?

Le Comité de notre association, aprés avoir examiné les avantages et les
inconvénients des deux solutions, s’est prononcé en faveur de la seconde.
Il estime en effet que la création d’une nouvelle association indépendante
entrainerait une dispersion des efforts de ceux qui ceuvrent dansle domaine
de la propriété industrielle. Or, dans un petit pays comme le nétre, il
convient d’éviter tout double emploi. Cela d’autant plus qu’a quelques
exceptions preés, tous les adhérents suisses a la Ligue internationale sont
membres de notre association.

Si la Ligue s’occupe de certains problémes qui rentrent également dans
le domaine de I’AIPPI, par exemple toutes les questions de concurrence
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déloyale dans le cadre de la Convention d’Union, elle traite aussi de
problémes treés particuliers hors de notre activité; par exemple la question
relative au dumping comme moyen de restriction de la concurrence sur le
plan international ou celle des cartes de crédit.

Etant donné I'importance de principe que cette question peut avoir
pour PAIPPI, votre Comité a décidé de suggérer qu’elle soit portée a
Pordre du jour a la Conférence des Présidents de Buenos Aires (avril 1968).

Ensuite, et aprés avoir mis au point avec les représentants de la Ligue
un projet de réglementation satisfaisant pour les deux parties, le Comité
soumettra des propositions aux membres du Groupe suisse pour que ceux-ci
puissent se prononcer en connaissance de cause sur la modification des
statuts de notre association qui en résulterait et qui devrait étre adoptée en
assemblée générale.

Les groupes de travail constitués pour examiner certaines questions parti-
culi¢res ont continué leur travail.

Un rapporta déja été présenté par le Groupe présidé par Me E. MARTIN-
AcHARD, qui s’est occupé de la protection des modéles d’utilité. Ce rapport,
distribué a tous les membres, sera discuté au cours d’une prochaine séance
de travail, en méme temps qu'une récente proposition de M. RUDOLF
BLum, qui tend a ne pas protéger par une loi spéciale les modéles d’utilité,
mais a modifier la loi sur les brevets, de telle sorte qu’un brevet — d’une
durée de validité de 6 ans — serait tout d’abord délibré sans examen pour
toutes les inventions et améliorations techniques pouvant revendiquer la
nouveauté et le progrés technique. A cette premiére période de protection
pourrait succéder une seconde période de 14 ans pour les inventions qui,
en plus de la nouveauté et du progrés technique, pourraient justifier d’un
certain niveau inventif, d’une idée créatrice. Ne pourraient bénéficier de
cette seconde période de protection que les inventions ayant subi avec
succes un examen portant sur la nouveauté, le progres technique et ’exis-
tence d’une idée créatrice.

Le groupe de travail présidé tout d’abord par le Professeur A. TROLLER
et ensuite par M. H. MARTI (protection de droits non protégés par les brevets —
dessins techniques ) et celui présidé par Me J. GUYEer (disposition de la Conyen-
tion de Paris concernant la concurrence déloyale) ont déja présenté un rapport
intermédiaire. Les membres recevront les rapports définitifs, qui seront
également discutés en séances de travail.

Je tiens a remercier, au nom de tous les membres de Groupe suisse, ceux
qui ont pris une part active a la rédaction de ces rapports et tout particu-
lierement les présidents des groupes de travail.
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La Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d’auteur a paru comme
d’habitude en deux numéros. Je ne veux pas manquer de remercier tous
les membres de son Comité de rédaction, lesquels, griace a leur travail et
a leur dévouement, maintiennent notre Revue a un niveau scientifique
élevé qui fait honneur a notre association.

I1 est réjouissant de constater qu’avec 268 membres, notre groupe est
I'une des plus importants de ’AIPPI. Chacun a recu, au début de 1968,
une liste des membres mise a jour au 1¢r janvier.

Le Comité exécutif d’Helsinki

Le Comité exécutif de PAIPPI s’est réuni a Helsinki du 28 aofit au
ler septembre 1967. Environ 140 délégués — dont 11 de notre pays — et une
soixantaine de personnes les accompagnant étaient présents.

Apres P'adoption de rapports présentés par M. Ruporr Brum, secré-
taire général, M® Paur MATHELY, rapporteur général, M. STEPHEN P.
Lapas, trésorier général, et M. GEORGEs GANSSER, président de la Com-
mission de coordination internationale des droits de propriété intellectuel-
le, le Comité exécutif régla un certain nombre de problemes administratifs.

Sept commissions furent constituées - les travaux de la premiére com-
mission étant dirigés par le président du Groupe suisse — pour examiner les
diverses questions qui avaient fait I’objet de rapports des groupes natio-
naux, a savoir: 1) Etude en vue de I'unification des droits des marques
(question 23B), 2) Les inventions d’employés (40B), 3) La protection du
nom commercial (41B), 4) Le certificat d’auteur d’invention (42B), 5)
Effets de la territorialité des droits de marque en cas d’importation non
autorisée de produits (47B), 6) Application des articles 2 et 15 de la
Convention d’Union (48 B) et 7) Amélioration sur le plan international des
systémes d’examen préalable en mati¢re de brevets d’invention (49 B).

Le Comité exécutif a d’autre part tenu quatre séances pléniéres pour
adopter les projets de rapports des six commissions.

L’ Annuaire 1967 I1I donnant tous renseignements utiles sur les délibé-
rations d’Helsinki, je puis m’y référer sans entrer dans les détails. Je tiens
cependant a remercier encore bien vivement nos amis finlandais de toute
la peine qu’ils se sont donnée pour assurer la réussite du Comité exécutif
ainsi que de leur généreuse hospitalité.
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La Conférence des Présidents d’Helsinki

La session du Comité exécutif a été I’occasion, le 30 aofit 1967, d’une
Confférence des Présidents qui s’est occupée de la révision des statuts et des
méthodes de travail de ’AIPPI.

Etant donné I’évolution intervenue depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, une certaine réforme de organisation de notre association est
apparuc indispensable. Je I’avais mentionné dans mon rapport de I’année
derniére, tout en précisant que la Conférence des Présidents de Paris
(13/14 janvier 1967) avait procédé & un premier échange de vues sur la
question.

Cette réforme, comme Me¢ PauL MATHELY, rapporteur général, I’a
relevé dans une déclaration finale approuvée par la Conférence, concerne
I'institutionalisation de la Conférence des Présidents et un transfert de
compétences. Il conviendrait en effet de transférer certaines attributions
du Congres au Comité exécutif et certaines attributions du Comité exécutif
a la Conférence des Présidents. Celle-ci devrait étre chargée d’assister le
Bureau dans la direction de ’Association et elle pourrait engager cette
derni¢re dans les cas urgents. Quant an Comité exécutif, il pourrait exercer
les fonctions de I’Assemblée générale prévue par les statuts et en particulier
élire le Bureau. Il serait chargé de préparer les travaux des Congrés et
aurait la possibilité d’engager I’Association entre les Congres.

Le soin de préparer la réforme envisagée a finalement été confié a une
commission présidée par M. CHrisToPHER Rosinson (Canada). Les grou-
pes nationaux auront naturellement la possibilité de se prononcer sur les
propositions qui seront finalement retenues.

La Conférence des Présidents de Buenos Aires

Pour la premiére fois dans I’histoire de PAIPPI, I'un des organes de
notre association siégera dans un pays de I’Amérique latine. La prochaine
Conférence des Présidents se tiendra en effet du 15 au 19 avril 1968 a
Buenos Aires. Il est ainsi tenu compte du fait que six groupes nationaux de
IATPPI appartiennent a cette partie du monde et aussi de 'importance
croissante attachée aux droits de propriété industrielle dans les pays sud-
américains. Je pense en particulier & ’adhésion récente de I’Argentine et
de I’'Uruguay a la Convention de Paris.

Cette Conférence s’occupera avant tout de trois questions importantes.
Tout d’abord du Plan pour I’établissement d’un Traité de coopération en
matiére de brevets (Plan PCT des BIRPI), déja étudié par PAIPPI a
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Helsinki avant la réunion du premier Comité d’experts gouvernementaux
qui s’est réuni a Geneéve du 2 au 10 octobre 1967.

Pour préparer le travail de la Conférence, deux commissions d’étude ont
été constituées pour examiner, la premiére I’organisation internationalisée
de la recherche, présidée par M. C. M. R. Davipson (Pays-Bas), et la se-
conde la réglementation du dép6t international et du certificat de breve-
tabilité, présidée par M. Jean MonnEeT (France).

Il appartiendra a la Conférence des Présidents d’établir la position de
I'AIPPI en vue des travaux des groupes d’études convoqués par les BIRPI
en mars et en juillet prochains et de la réunion du Comité d’experts
gouvernementaux qui se tiendra a Genéve également du 4 au 12 novembre
1968.

La Conférence des Présidents sera ensuite appelée a formuler les obser-
vations de ' ATPPI sur le programme de la Conférence diplomatique qui se
tiendra a Locarno du 2 au 8 octobre 1968 en vue d’adopter un Traité
instituant une classification internationale pour les dessins et modéles
industriels.

Enfin, la Conférence examinera le rapport que lui présentera la Com-
mission Robinson sur la modification des statuts et réglements de ’AIPPI,
en exécution de la résolution adoptée a Helsinki.

Le Congrés de Venise

Un premier programme de travail a déja été établi par le rapporteur
général de PAIPPI, Me Paur MarufLy, pour le Congrés de Venise, qui
se tiendra du 8 au 14 juin 1969. Il comprend toutes les questions qui ont
fait Pobjet de résolutions du Comité exécutif d’Helsinki et en outre celle
relative aux améliorations a apporter sur le plan international aux systémes
d’examen préalable, dont le principal objet, le Plan PCT des BIRPI, sera
discuté & la Conférence des Présidents de Buenos Aires.

Les commissions de travail constituées par le Groupe suisse avant Hel-
sinki ont été invitées 4 se remettre a 'ouvrage et nous aurons 1’occasion,
aujourd’hui méme, d’étudier les projets de rapports qu’elles ont bien voulu
préparer. Les rapports définitifs devront étre remis au Secrétaire général
de PAIPPI jusqu’au 30 juin. Une date aussi avancée est nécessaire afin de
permettre la rédaction du rapport de synthése par le rapporteur général et
la publication de ’annuaire contenant les rapports de groupes suffisam-
ment t6t pour que tous les membres de notre association aient le temps
d’en prendre connaissance. Ce n’est en effet qu’ainsi qu’une discussion
pourra étre ouverte a 'intérieur de chaque groupe avant le Congres.
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Les Bureaux internationaux réunis pour la protection
de la propriété intellectuelle

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété
intellectuelle (BIRPI) ont enregistré en 1967 cinq nouvelles adhésions a la
Convention de Paris: le Dahomey (10 janvier), ’Argentine (10 février),
I'Uruguay (18 mars), le Togo (10 septembre) et Malte (20 octobre), ce qui
porte le nombre des membres a 79, dont 51 sont liés par I’ Acte de Lisbonne
de 1958, 25 par I’Acte de Londres de 1934 et 3 par I’Acte de La Haye de
1925.

Au cours de 1967, trois Etats (Hongrie, Liechtenstein et Tunisie) ont
ratifié ’Acte de Nice de ’Arrangement de Madrid concernant I’ enregistrement
international des marques, de sorte qu’au ler janvier 1968, 21 Etats étaient liés
par ce texte et que seuls I’ Autriche, le Maroc et le Vietnam étaient encore
rattachés au texte de Londres de 1934.

La Hongrie, le Liechtenstein et la Tunisie étant devenus membres de
I’ Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des
services aux fins de Uenregistrement des marques, cette Union comptait a la fin de
’année 24 membres.

Quatre pays (Hongrie, Maroc, Irlande et Israél) ont accédé a I’ Arrange-
ment de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou
JSallacieuses sur les produits, dont 29 pays étaient parties a fin 1967.

Aucun nouvel Etat n’ayant adhéré a 1'Union de La Haye concernant le
dépot international des dessins et modéles industriels, cette Union compte toujours
14 membres, dont 3 seulement (la France, le Liechtenstein et la Suisse)
ont ratifié le texte de La Haye de 1960, lequel n’a pas encore pu entrer en
vigueur.

La Hongric ayant adhéré a I’ Arrangement de Lisbonne pour la protection des
appellations d’origine et leur enregistrement international, entré en vigueur le
25 septembre 1966, cet Arrangement groupait 8 Etats au 1¢r janvier 1968.

Quant a la Convention instituant 1’ Organisation mondiale de la propriéié
intellectuelle, adoptée a Stockholm le 14 juillet 1967, il est bien évident
qu’elle n’a encore pu étre ratifiée par aucun Etat.

Les nouvelles adhésions a la Convention d’Union et aux divers arrange-
ments spéciaux, de méme que la participation de 80 pays a la Conférence
de Stockholm, attestent I'intérét sans cesse croissant que des pays toujours
plus nombreux portent a la protection des droits de propriété industrielle.
Il en résulte naturellement pour les BIRPI des taches accrues, dont le
Bureau s’acquitte avec un minimum de collaborateurs. Je tiens ici, au
nom du Groupe suisse de I’AIPPI, a remercier son directeur, le Professeur
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G.H. C. BODENHAUSEN, et tous ceux qui le secondent activement et efficace-
ment dans sa tache.

Au cours de ’année, les BIRPI ont poursuivi et développé leur coopéra-
tion avec un certain nombre d’organisations internationales intergouver-
nementales et avant tout avec les Nations Unies et le Conseil de I'Europe.
Ils ont d’autre part organisé plusieurs réunions, parmi lesquelles il convient
de citer le Gomité d’experts pour un Traité de coopération en matiére de
brevets (PCT), qui a siégé a Geneve du 2 au 10 octobre 1967.

Le programme des BIRPI pour 1968 est a nouveau tres chargé. Il
comprend en particulier la poursuite des travaux préparatoires relatifs
au Traité de coopération en matiére de brevets (Plan PCT), la Conférence
diplomatique de Locarno (2-8 octobre) en vue de ’adoption d’'un Arrange-
ment sur la classification internationale des dessins et modéles industriels,
Pexécution du programme d’assistance technique aux pays en voie de
développement, principalement par le moyen de stages d’étude et par la
préparation d’un projet de loi-type sur les dessins et modeles industriels et
la convocation d’un comité d’experts chargé d’étudier la possibilité d’éta-
blir une classification internationale des éléments figuratifs en matiere de
marques. Enfin, pour tenir compte de intérét croissant porté a la propriété
industrielle dans les pays de langue espagnole, les BIRPI envisagent la
publication dans cette langue de la revue «La propriété industrielle».

La Conférence de Stockholm

C’est certainement la Conférence de Stockholm (12 juin—14 juillet 1967) qui
a constitué ’événement majeur de I’année dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Environ 80 Etats s’y sont fait représenter et plus de 400 délé-
gués et observateurs y ont participé.

La Conférence a mis sur pied une Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) et elle a adapté les conventions et arrangements
existant dans le cadre de I’Union de Paris et de I’Union de Berne pour
tenir compte de cette nouvelle Organisation. Elle a accepté d’assimiler le
certificat d’auteur d’invention au brevet d’invention en ce qui concerne le
délai de priorité de la Convention d’Union de Paris et elle a procédé a
une révision générale de la Convention de Berne relative a la protection
des ccuvres littéraires et artistiques. A cet effet, la Conférence a adopté un
certain nombre de textes, tous publiés dans «La propriété industrielle» et
«Le droit d’auteur», les revues mensuelles des BIRPI.
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a) L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Les résultats obtenus a Stockholm ont été concrétisés dans un texte
conventionnel et ont fait 'objet d’un excellent rapport rédigé par M.
J.Vovawmg, directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, en
saqualité de rapporteur dela Commission principale V, a laquelle incomba
le soin de traiter de la nouvelle organisation.

Le texte de la Convention instituant une Organisation mondiale de la
propriétéintellectuelle (OMPI) a été publié dans le numéro de juillet 1967
de la revue des BIRPI «La propriété industrielle» et le rapport de M.
Voyame a paru dans le numéro du mois d’aofit 1967 de cette méme revue.
Tout en me référant a ces publications, je me contenterai de relever quel-
ques points importants.

La nouvelle Organisation aura son siége a Geneéve. Son premier but est
la promotion de la propriétéintellectuelle dansle monde, afin d’encourager
Pactivité créatrice dans tous les pays. Son second but est d’assurer la co-
opération administrative entre les Unions sans porter atteinte a leur auto-
nomie.

L’OMPI s’efforcera avant tout d’améliorer la protection de la propriété
intellectuelle dans le monde, notamment en encourageant la conclusion
d’arrangements internationaux et en contribuant a ’harmonisation des
législations. Elle remplira en outre diverses tdches administratives et en
particulier elle assurera les services des unions actuelles. I’ OMPI fonc-
tionnera comme centre de documentation en matie¢re de propriété intel-
lectuelle; elle effectuera et encouragera des études juridiques et économi-
ques dans ce domaine. Enfin, elle offrira sa collaboration aux Etats qui lui
demanderont une assistance technico-juridique (par exemple organisation
de séminaires et de stages, envoi d’experts, élaboration de lois-types, etc.).

La Convention de 'OMPI a rencontré a Stockholm I’approbation des
délégations de tous les Etats participants, y compris la France et I'Italie,
lesquelles s’étaient montrées le plus réticentes a 1’égard du projet.

Lorsque tous les Etats des Unions de Paris et de Berne seront devenus
membres de PTOMPI, le gouvernement de la Confédération suisse cessera
d’exercer la haute surveillance des BIRPI, qui seront transformés en
«Bureau international de la propriété intellectuelle». Il appartiendra alors
aux Etats membres, par 'intermédiaire des organes de ces Unions et de
ceux de POMPI, d’influencer directement la gestion du Bureau inter-
national.

Les propositions des BIRPI qui ont servi de base aux travaux de la
Conférence sauvegardaient déja mieux que ne le faisaient les recomman-
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dations du Comité d’experts gouvernementaux, chargé de I’étude du pro-
jet, 'indépendance des Unions de Paris et de Berne. Le texte mis au point
a Stockholm est allé encore plus loin; il tient compte de toutes les craintes
exprimées a ce sujet et devrait donner satisfaction aux défenseurs les plus
farouches de la pleine indépendance des Unions.

C’est ainsi que les seuls Etats unionistes feront partie de I’Assemblée
générale et du Comité de coordination (sous réserve, en ce qui concerne ce
dernier, d’une participation des membres non unionistes lorsque des ques-
tions qui sont du ressort de la Conférence sont a ’examen). Ils pourront
donc, dans ces organes, prendre leurs décisions en tenant compte des
intéréts de I’Union a laquelle ils appartiennent et ne courront aucun risque
d’étre mis en minorité par des Etats appartenant seulement 4 ’Organisa-
tion.

D’autre part, dans le cadre de la Conférence ou siégent également les
pays non unionistes, la majorité requise a été portée pour toutes les ques-
tions aux deux tiers des votes exprimés — comme a I’Assemblée générale —,
un vote concordant des Assemblées des Unions de Paris et de Berne étant
nécessaire pour modifier la Convention de POMPI. Ce triple vote est
aussi exigé dans le cadre de I’ Assemblée générale pour nommer le Directeur
général et décider du transfert du si¢ge.

Du point de vue financier également, les intéréts des Etats unionistes
sont sauvegardés. Non sculement parce que chaque Union aura son propre
budget, mais aussi par la décision, en ce qui concerne I’Organisation de
I’OMPI, de prévoir deux budgets: I'un pour les dépenses communes des
Unions et I'autre pour les dépenses relatives a la Conférence. Les Etats
unionistes ne participeront en effet & ce dernier budget que dans le cadre
de contributions volontaires, ¢’est-a-dire qu’ils resteront maitres des cor-
dons de leur propre bourse.

Les frais des délégués participant aux travaux des divers organes de la
Convention de 'OMPI seront a la charge de leur gouvernement. Afin de
réduire les dépenses de I’Organisation, il a en outre été prévu que la
Conférence se réunirait a la méme époque et au méme lieu que I’ Assemblée
générale.

Dans les différents organes de 'OMPI, chaque Etat disposera d’une
voix et un délégué ne pourra représenter qu’un seul pays. On a par la
voulu éviter que ne se forment des constellations représentées par une
seule délégation groupant plusieurs voix.

Les représentants de la France avaient demandé, lors des travaux pré-
paratoires, que la Conférence se réunisse, selon les questions a traiter, en
«Conférence de la propriété industrielle» et en «Conférence du droit
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d’auteur». Cette distinction, retenue dans les propositions des BIRPI; a
été considérée comme ayant peu d’intérét pratique et elle a été supprimée.
L’avis a cependant été exprimé que I’examen de la question pourrait
éventuellement étre repris lors de I’établissement du réglement interne.

L’entrée en vigueur de la Convention de ’OMPI est subordonnée, selon
I'usage, a la ratification ou a ’adhésion d’un certain nombre d’Etats.
Seules compteront a cet effet les ratifications ou adhésions des Etats
unionistes. La Convention ne prendra effet que trois mois aprés que dix
Etats membres de la Convention de Paris et sept Etats membres de la
Convention de Berne seront devenus parties a la Convention de FOMPI,
étant entendu que tout Etat membre des deux Unions sera compté dans
les deux groupes.

b) Adaptation des conventions et arrangements unioniste existants

L’établissement de la Convention de ’OMPI exigeait une révision des
dispositions administratives et des clauses finales des conventions de Paris
et de Berne ainsi que des différents arrangements particuliers.

Mais, alors que les projets des BIRPI prévoyaient a cet effet la conclusion
de protocoles, c’est finalement la voie normale de la révision des textes
conventionnels qui en principe a été choisie. Par conséquent, de nouveaux
actes, dits «Actes de Stockholm», ont été mis sur pied pour les Conventions
de Paris et de Berne ainsi que pour les Arrangements de Madrid (marques),
de Nice (classification) et de Lisbonne (appellation d’origine). En revan-
che, I’Arrangement de Madrid (indications de provenance) a fait I’'objet
d’un Acte additionnel et I’Arrangement de La Haye (dessins et modé¢les
industriels) d’un Acte complémentaire.

A Pexception de I’Union particuliére de Madrid concernant la répres-
sion des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits,
pour laquelle il n’était pas nécessaire de prévoir d’autre organe que le
Bureau international, toutes les autres Unions auront une assemblée et un
budget propre. En outre, les Unions de Paris et de Berne disposeront égale-
ment d’un Comité exécutif.

Les Assemblées et Comités exécutifs ne seront composés que des pays liés
par les nouvelles dispositions des Actes de Stockholm. Aussi longtemps que
tous les Etats membres n’auront pas accédé au nouvel Acte, il y aura par
conséquent deux sortes de membres dans chaque Union; ceux qui auront
la possibilité de participer a part enti¢re aux délibérations des organes de
I’Union et ceux qui ne le pourront pas.

Pour tenir partiellement compte de cette situation, les Actes de Stock-



holm prévoient qu’en donnant des directives au Bureau international pour
la préparation des conférences de révision, les observations des pays de
I’Union non liés par les dispositions relatives aux organes seront prises en
considération.

Cette situation, si elle est inévitable, n’est évidemment pas trés satisfai-
sante. Elle n’est heureusement que provisoire ct elle constituera certaine-
ment un encouragement pour les pays unionistes a ratifier I’Acte ou les
Actes de Stockholm les intéressant ou & y adhérer le plus t6t possible afin
de bénéficier de tous les droits reconnus aux Etats pour lesquels I’Acte
sera en vigueur.

Les organisations intergouvernementales et les organisations internatio-
nales non gouvernementales pourront étre invitées par les Assemblées des
Unions a participer a leurs travaux a titre d’observateurs.

Les instruments de ratification des Actes de Stockholm ou d’adhésion
auxdits Actes devront, pour toutes les Unions, étre déposés auprés du
directeur général de ’OMPI. L’entrée en vigueur des Actes de Stockholm
mettra donc fin, en ce qui concerne leur exécution, a la haute surveillance
exercée jusqu’ici par le gouvernement de la Confédération suisse.

Afin de faciliter ’accession des pays unionistes aux Actes de Stockholm
des diverses Unions, chaque pays pourra, dans son instrument de ratifica-
tion ou d’adhésion, déclarer que sa ratification ou son adhésion ne sera pas
applicable & un certain nombre d’articles déterminés fixés par I’Acte.

Il a été expressément prévu dans la Convention de Paris qu’apres entrée
en vigueur de I’Acte de Stockholm dans sa totalité, un pays ne pourra plus
adhérer a des Actes antérieurs. Une clause juridictionnelle a d’autre part
été introduite (art.28): Tout différend entre deux ou plusieurs pays con-
cernant I’interprétation ou I’application de la Convention pourra étre
porté devant la Cour internationale de Justice de La Haye. Cependant,
tout pays peut, au moment ot il dépose son instrument de ratification ou
d’adhésion, déclarer qu’il ne se considére pas comme lié par cette clause.

En ce qui concerne |’ Arrangement de Madrid (marques), un pays ne pourra
adhérer a ’Acte de Nice de 1957, une fois ’Acte de Stockholm entré en
vigueur, que conjointement avec la ratification de ce dernier Acte ou
I’adhésion a celui-ci.

La ratification ou ’adhésion d’un certain nombre d’Etats a été prévue
pour Pentrée en vigueur compléte ou partielle des divers Actes de Stockholm. Ce
nombre est de dix pour la Convention de Paris, de cing pour certains
articles et de sept pour d’autres articles de la Convention de Berne, de
cing pour les arrangements particuliers de Madrid (marques), Nice (clas-
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sification), La Haye (dessins et modéles industriels) et Lisbonne (appella-
tions d’origine) et de deux pour ’Arrangement de Madrid (indications de
provenance).

En résumé, les Actes de Stockholm sauvegardent ’autonomie des Unions
et les intéréts des Etats membres dans le cadre de la nouvelle Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

c) Assimilation du certificat d’auteur d’invention au brevet d’invention
en ce qui concerne le droit de priorité unioniste

La proposition des BIRPI tendait & compléter I’art.4 de la Convention
de Paris afin de permettre I’assimilation du certificat d’auteur d’invention
au brevet d’invention en ce qui concerne le droit de priorité unioniste.

Le principe méme de 'assimilation n’a été contesté par personne.

Une proposition de la délégation du Royaume-Uni tendant a inclure les
certificats d’auteur d’invention dans la liste des diftérents droits de pro-
priété industrielle énumérés a Part.ler de la Convention a été retirée
apres que quelques pays eurent déclaré qu’il ne leur paraissait pas opportun
d’examiner cette question a Stockholm, étant donné qu’elle n’avait pas
fait ’objet d’une étude préliminaire. Il a été admis que I'examen de cette
question serait repris ultérieurement en vue de la prochaine conférence
diplomatique.

A la suite d’une proposition de la délégation des Pays-Bas, soutenue par
plusieurs autres délégations, le texte proposé par I’Association internatio-
nale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a son Congres
de Tokyo (1966) a été préféré au texte officiel. Quelques légéres modifica-
tions d’ordre rédactionnel furent encore apportées a ce texte.

Plan pour I’établissement d’un
Traité de coopération en matiére de brevets

A la suite de 'examen par les milieux intéressés des propositions des
BIRPI en vue de faciliter le dép6t et 'examen de demandes de protection
d’une méme invention dans plusieurs pays (Plan pour I’établissement d’un
Traité de coopération en mati¢re de brevets), un Comité d’experts gou-
vernementaux, aux travaux duquel les associations internationales eurent
la possibilité de collaborer par des observateurs, a siégé a Genéve du
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2 au 10 octobre 1967 sous la présidence de M. J.Vovame, directeur du
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

On sait que le Plan des BIRPI comporte deux étapes:

La premiere phase, obligatoire, prévoit le dép6t d’une demande inter-
nationale auprés des BIRPI, I’établissement d’un avis de recherches sur
la base de recherches de nouveautés effectuées par I’Institut international
des brevets de La Haye ou par certains offices nationaux a désigner (les
offices de Munich, de Moscou, de Washington et de Tokyo entrent ac-
tuellement en considération), la communication de la demande inter-
nationale et de I'avis de recherche aux offices nationaux désignés par le
déposant et la publication de la demande et de I’avis de recherche.

La seconde phase comprendrait la demande par le déposant d’un certi-
ficat international de brevetabilité, ’examen de la demande et, le cas
échéant, 'octroi d’un certificat de brevetabilité, la communication du
certificat aux offices désignés par le déposant et la publication dudit certi-
ficat de brevetabilité.

Le Comité d’experts a, dans sa grande majorité, réservé un accueil
favorable au Plan, tout en formulant, cela est normal, un certain nombre
de propositions d’amendements.

L’étude de la question est actuellement poursuivie par les BIRPI. Un
premier groupe de travail d’experts gouvernementaux s’est réuni a Geneéve
du 25 au 29 mars en vue d’étudier 'organisation de la recherche inter-
nationale et les principes généraux du Traité. Un second groupe de travail
siégera, a Genéve également, du 1e au 5 juillet 1968 pour examiner I'ins-
titution du dép 6t international et du certificat de brevetabilité. Les BIRPI
établiront ensuite un nouveau projet tenant compte des résultats auxquels
seront arrivés les deux groupes de travail. Publié¢ en été 1968, ce nouveau
projet sera soumis & un nouveau Comité d’experts gouvernementaux, qui
siégera a Genéve du 4 au 12 novembre 1968.

Vous connaissez I’avis de PAIPPI tel qu’il a été formulé par le Comité
exécutif d’Helsinki (cf. Annuaire 1967 III, p.60/61). Tout en relevant les
mérites considérables du projet de Plan des BIRPI, la résolution adoptée
insiste sur le caractére urgent d’organiser une coopération internationale
en vue de réduire les charges et les délais résultant — en raison de la multi-
plicité des dépdts - des recherches et des examens en matiére de brevets
d’invention. C’est pourquoi, au sujet du systeme de recherche internatio-
nale, la résolution approuve le principe de I’étude faite par les BIRPI, tout
en insistant pour qu’elle soit poursuivie trés activement afin d’aboutir a
une recherche internationale aussi approfondie que possible.
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En ce qui concerne I'institution d’un dépét international, la résolution
déclare en revanche qu’il est impossible de ’approuver a ’heure actuelle,
car sa forme et son fonctionnement peuvent dépendre de la solution qui
sera donnée au probléme de la recherche. Quant au certificat de breve-
tabilité, le Comité exécutif a estimé que ce probléme était prématuré et
qu’il était actuellement impossible de ’approuver.

Ainsi que je Pai déja relevé, 'ensemble du probléme sera a nouveau
examiné par la Conférence des Présidents de Buenos Aires, sur la base des
rapports qui seront établis par les commissions Davidson et Monnet.

Le Comité du Groupe suisse s’est occupé de la question lors de la séance
qu’il atenue a Zurich le 30 janvier 1968 et alaquelle prirent également part
M. J.Voyaumg, directeur du Bureau fédéral, et M. WALTER WINTER, pré-
sident de la commission constituée par notre Groupe pour traiter de la
question 49B «Amélioration sur le plan international des systémes d’exa-
men préalable en matiére de brevets d’invention». M. Winter s’est occupé
d’une fagon trés active de I’ensemble du probleme et je tiens a le remercier
bien vivement de sa collaboration extrémement précieuse.

Pour le moment, le Comité s’est borné a formuler son avis sur les ques-
tions examinées par la Commission Davidson; ce sont elles en effet qui
seront traitées par le premier Comité d’experts des BIRPI (Geneéve,
25-29 mars 1968). Il est arrivé aux conclusions provisoires suivantes:

Un seul centre de recherches serait en principe préférable; pour des
raisons pratiques, plusieurs centres pourraient toutefois coexister dans la
phase initiale.

La répartition du travail de recherche entre ces différents centres devrait
dépendre des possibilités offertes par chacun d’eux.

La demandc internationale de brevet devrait pouvoir étre présentée soit
directement soit par 'intermédiaire d’un office national, cette deuxi¢me
possibilité paraissant la plus opportune.

Il ne devrait y avoir qu'un seul organe compétent pour recevoir la
demande internationale: les BIRPI ou I'Institut international des brevets
de La Haye. Si un pouvoir de décision est accordé a cet organe, une possi-
bilité de recours devrait étre prévue.

Tout en se réservant le pouvoir de décider souverainement de ’accepta-
tion ou non d’une recherche faite par un organe étranger, on peut admettre
que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle s’abstiendra de faire
une nouvelle recherche, mais qu’il se contentera, lorsqu’il I’estimera néces-
saire, de compléter éventuellement celle intervenue a I’étranger.

Les recherches faites en Suisse pourraient sans inconvénient étre com-
muniquées a des offices étrangers. Il ne sera toutefois guére possible au
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Bureau fédéral de faire des recherches concernant des demandes de brevets
présentées dans d’autres pays.

Telles sont en résumé les conclusions, provisoires je le répéte, auxquelles
le Comité du Groupe suisse est arrivé et qui ont été communiquées par
écrit aux membres du Groupe suisse.

Le Plan des BIRPI exigera pour étre réalisé de nombreux efforts et
beaucoup de bonne volonté si I’on veut trouver un dénominateur commun
au grand nombre d’avis divergents qui se manifestent.

Les membres du Groupe suisse seront tenus au courant de I’évolution de
la question et ils auront encore ’occasion de faire connaitre leur point de
vue sur les prochains projets des BIRPI qui seront établis a la suite des
réunions des groupes de travail de mars et juillet et du Comité d’experts
gouvernementaux de novembre 1968.

Index mondial des brevets

A la suite d’'une enquéte ouverte dans les différents pays unionistes au
sujet de la mise sur pied d’un Index mondial des brevets et de son finance-
ment, les BIRPI ont fait connaitre leur point de vue dans un document du
ler juin 1967 intitulé «Prospectus relatif au financement du systéme»,
accompagné d’un rapport du directeur du 7 juin 1967.

Les BIRPI sont arrivés a la conclusion que les résultats de I'enquéte
étaient encourageants. Ils estimérent qu’apres une période de rodage
d’environ quatre ans, les recettes du service excéderaient ses frais.

En revanche, pendant la premiére ou les deux premiéres années, le
service ne bénéficierait d’aucune recette et durant le reste de la période de
rodage, les frais seraient supérieurs aux recettes. Un investissement initial
serait par conséquent nécessaire. Les BIRPI 'ont évalué a 2 millions de
dollars des Etats-Unis, 109, de cette somme devant étre disponibles au
cours de la premiére année et 309, au cours de chacune des trois années
suivantes. Une répartition de I'investissement initial pouvait, de ’avis des
BIRPI, étre envisagée entre les 22 Etats membres de I’Union de Paris dont
les offices de brevets regoivent plus de 5000 demandes de brevets par année.

Une enquéte faite en Suisse permit de constater que la part de notre
pays — 40000 dollars en 4 ans — pourrait vraisemblablement étre prise en
charge par I’économie privée et 'administration fédérale.

La question du financement de I’Index mondial des brevets fut a nou-
veau discutée par la Conférence des représentants de 'Union de Paris a sa
session du 18 au 21 décembre 1967.



— 19 —

La Conférence constata que les engagements que les différents gouverne-
ments étaient disposés a prendre étaient largement inférieurs a ce qui leur
était demandé. Elle estima que par conséquent ce mode de financement
devait étre abandonné et elle en envisagea deux autres, a savoir la collabo-
ration directe avec des offices capables de se charger des travaux d’élabora-
tion de ’Index mondial ou la conclusion de contrats avec des éditeurs
disposés & assumer les risques de opération. Ce sont ces deux possibilités
qui devront étre étudiées par les BIRPI ces prochains mois.

Classification internationale des dessins
et modéles industriels

A la suite du succes obtenu par I’Arrangement de Nice de 1957 sur la
classification internationale des produits et des services auxquels s’appli-
quent les marques de fabrique et de commerce, plusieurs pays membres
de I’'Union de Paris, dont la Suisse, ont souhaité 1’établissement d’une
classification internationale uniforme en matiére de dessins et modeéles
industriels.

Une telle classification serait sans aucun doute de nature a faciliter les
recherches d’antériorité de la part tant des administrations nationales qui
effectuent de semblables recherches que des intéressés eux-mémes, en
permettant un classement uniforme des produits incorporant les dessins
et modeles industriels.

Indépendamment de l'intérét qu’une telle classification présenterait
pour tous les pays de I'Union de Paris, elle serait tout particuliérement
importante dans les pays de I’Union de La Haye relative au dépét inter-
national des dessins et modéles industriels dés que I’Acte de La Haye du
28 novembre 1960 (ratifié jusqu’ici par la France, le Liechtenstein et la
Suisse) sera entré en vigueur. Dés ce moment en effet, les dép6ts multiples
ne pourront se faire que pour des produits figurant dans la méme classe de
la classification internationale.

Apres que deux comités d’experts réunis en 1964 et 1966 curent effectué
le travail préparatoire nécessaire, un projet d’arrangement instituant une
classification internationale pour les dessins et modéles industriels a été
établi par les BIRPI. Ce projet sera examiné par une Conférence diploma-
tique convoquée par le gouvernement suisse et qui siégera a Locarno du
2 au 8 octobre 1968.
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Européisation du droit des brevets

(CEE — AELE - Conseil de PEurope)

Les espoirs mis dans un brevet européen selon le projet de la Communauté
economique européenne (CEE) ont cette année de nouveau été dégus, aucun
progres n’ayant ¢été réalisé.

Le Comité d’experts en brevets de I’ Association européenne de libre-échange
(AELE) a certes poursuivi son activité, sans cependant qu’une suite ait
été donnée aux suggestions qu’il avait précédemment faites d’une collabo-
ration avec la CEE sur la base d’un systéme de double convention.

Quant au Comité d’experts en brevets du Conseil de I’ Europe ~ dont la
présidence a été confiée dés novembre 1967 a M. J. Vovaume, directeur
du Bureau fédéral, que je tiens a féliciter —, il a terminé la révision et la
mise au point de la classification internationale des brevets d’invention et
continué ses travaux dans le domaine de I’harmonisation du droit des
brevets.

Le groupe de travail chargé de préparer des textes conventionnels rela-
tifs aux formalités, a la procédure et aux droits de fond des brevets avait
recu pour mission d’examiner une quarantaine de points. Jusqu’ici, il a
déja élaboré des textes pour environ 35 points. Les quelques matiéres qui
doivent encore étre traitées relévent de la procédure et sont peu impor-
tantes. Le groupe de travail pense terminer sa tiche au printemps 1968;
il soumettra alors un rapport au Comité d’experts.

Avant que le Comité d’experts examine ce rapport — a sa session de
novembre 1968 — les membres du Groupe suisse auront ’occasion d’en
prendre connaissance et de présenter leurs observations. Le Directeur du
Bureau fédéral nous a en effet déclaré que dés que les résultats des travaux
du Groupe de travail seront connus, il prendrait contact avec le Groupe
suisse pour connaitre son avis.

Certains trouveront peut-étre que 'unification du droit des brevets en
Europe, et méme la simple harmonisation, avancent trop lentement. On
ne doit toutefois pas oublier qu’il ne suffit pas d’exprimer des souhaits,
aussl pressant soient-ils, pour progresser dans ce domaine. Les Etats euro-
péens ont actuellement leur propre législation de propriété industrielle, en
particulier dans le domaine des brevets. Ils ne sont pas préts 2 abandonner
rapidement des principes et des régles qu’ils ont jusqu’ici considérés comme
adéquats, pour les remplacer par d’autres dispositions afin de contribuer
au rapprochement des législations nationales. On peut le regretter, mais
c’est un fait dont on doit tenir compte.

Il parait d’autre part difficile, pour ne pas dire impossible, de présenter
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de nouvelles propositions d’unification du droit des brevets aussi longtemps
qu’'indépendamment des conventions de nature technique sur les formali-
tés prescrites pour les demandes de brevet du 11 décembre 1953 et sur la
classification internationale des brevets d’invention du 19 décembre 1954,
le premier essai d’unification du droit matériel sur le plan européen n’a pas
eu de suite. La Convention du Conseil de I’Europe sur I'unification de
certains éléments du droit des brevets, du 27 novembre 1963, n’est en
effet pas encore entrée en vigueur, aucun pays ne ’ayant ratifiée jusqu’ici.

I1 convient donc de s’armer de patience, tout en suivant de trés prés
toutes les occasions qui se présentent de faire un pas en avant. Et ainsi, peu
a peu, souhaitons-le, I'idée de I’harmonisation fera son chemin et des
réalisations toujours plus nombreuses seront possibles.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

On sait que c’est en raison du nombre toujours plus considérable de
demandes de brevets déposées chaque année qu’une collaboration sur le
plan international a été jugée indispensable par de nombreux pays. Il en
est résulté en particulier le projet des BIRPI de Plan pour I’établissement
d’un Traité de coopération en matieére de brevets (PCT). De son c6té, la
République fédérale d’Allemagne a modifié sa loi sur les brevets d’inven-
tion et introduit I’examen différé pendant cing ans, suivant en cela ’exem-
ple des Pays-Bas qui, il y a quelques années déja, ont adopté une procédure
d’examen différé de sept ans.

En Suisse cependant, et grace aux mesures prises par le Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle dés 1964, le nombre des demandes de brevets
en suspens a reculé chaque année, passant de 61538 4 fin 1964 a 55656
a fin 1965, a 46751 a fin 1966 et a 39031 a fin 1967, alors que le nombre
de nouvelles demandes s’est élevé a 16925 en 1964, a4 18180 en 1965, a
18885 en 1966 et a 18408 en 1967 (dont 5391, soit 30 9%, provenaient de
notre pays).

Durant la derniére année, 26128 demandes ont été liquidées, contre
27790 en 1966, 24062 en 1965 et 16585 en 1964.

21424 (1966: 22115) demandes ont donné lieu a la délivrance d’un
brevet dans la procédure sans examen préalable et 3986 (5010) furent
retirées ou rejetées.

Dans la procédure avec examen préalable, 426 (392) demandes don-
nerent lieu a la délivrance d’un brevet et 292 (273) furent retirées ou re-
jetées.



Dans le domaine des marques, le nombre des dép6ts a légérement reculé,
passant de 7704 en 1966 a 7505 en 1967, année au cours de laquelle 6907
(7253) marques ont été enregistrées, les autres ayant été retirées ou rejetées.

Des 10192 (1966: 24259) marques inscrites au Registre international
des marquesen 1967, 1562 (3318) provenaient de notre pays. La protection
en Suisse a été refusée complétement ou partiellement 4 663 (550) marques
internationales.

Quant au dépdt des dessins et modéles industriels, ils se sont élevés a 787
(837) en 1967, dont 742 (791) ont abouti a un enregistrement, les autres
demandes ayant été retirées ou rejetées.

Le Service des recherches de marques a pris au cours des derniéres années une
importance toujours plus grande. C’est ainsi qu’en 1967, 12265 recherches
de marques antéricures suisses ou internationales ont été effectuées.

Le Bureau fédéral a d’autre part procédé a la réorganisation du Service
de recherches et mis au point une nouvelle cartothéque qui permettra
d’effectuer rapidement des recherches beaucoup plus complétes que
jusqu’ici. Vous avez été renseignés a ce sujet par circulaire du 8 février
1968; je puis donc me dispenser d’entrer dans les détails.

Le nouveau Service de recherches entrera vraisemblablement en fonc-
tions le 1 juin. Les membres du Groupe suisse auront I’occasion de se
rendre compte par eux-mémes de ce qui a été fait et des possibilités offertes
par la nouvelle carthothéque au cours d’une visite qui sera organisée au
Bureau fédéral lors d’une prochaine séance de travail que nous tiendrons
a Berne.

Parallélement a Pentrée en vigueur de la nouvelle cartotheque, le Bu-
reau fédéral soumettra a 'approbation du Conseil fédéral une augmenta-
tion des diverses taxes pergues lors de recherches, du dépo6t et de ’enregis-
trement des marques, au sujet de laquelle vous avez aussi été consultés.

DeTavis du Bureau fédéral, le relévement des taxes est indispensable non
seulement parce que le service laisse actuellement un déficit important,
mais aussi et surtout parce que ’entrée en vigueur du nouveau service de
recherches a entrainé des frais d’investissement considérables et provo-
quera al’avenir des frais courants plus élevés qu’aujourd’hui. Les nouvelles
taxes entreront en vigueur également le 1€ juin 1968.

En matiére de dessins et modéles industriels, un relévement de taxes, jugé
indispensable par le Bureau fédéral, est entré en vigueur au début de 1968.
Depuis la promulgation de la loi sur les dessins et modéles industriels de
1900, une seule augmentation, trés modeste, était intervenue en 1951.

M. Paur Braenpii a été nommé, au début de 1967, chef du Service
des marques, en remplacement de M. Léon Egger, qui, ainsi que je vous
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Pavais dit dans mon rapport de année derni¢re, est allé occuper aux
BIRPI, en tant que Conseiller, 1a fonction de chef du Service des enregistre-
ments. Je tiens a féliciter M. Braendli de sa nomination et a lui souhaiter le
meilleur des succes dans sa nouvelle activité.

Le changement intervenu a la téte de ce service, ainsi que la préparation
du Message du 31 janvier 1968 du Conseil fédéral a I’ Assemblée fédérale
concernantle Traité entre la Confédération suisse etla République fédérale
d’Allemagne sur la protection des indications de provenance et d’autres
désignations géographiques (cf. Feuille fédérale 1968, p.225ss.) — au sujet
duquel j’ai donné quelques renseignements dans mon rapport de ’année
derniére — ont retardé la publication de I’avant-projet de nouvelle loi sur les
marques.

Sur la base de renseignements puisés a la meilleure source, j’avais laissé
entendre, lors de notre assemblée générale de 1967, que cet avant-projet
serait vraisemblablement publié trés prochainement. Je ne me hasarderai
plus a aucun pronostic, mais j’exprimerai I’espoir — partagé j’en suis con-
vaincu par tous ceux qui sont intéressés a la refonte de notre loi — que
Pavant-projet puisse étre discuté au sein du Groupe suisse le plus tét
possible.

Je ne veux pas clore ce chapitre sans relever esprit de collaboration qui
continue d’exister entre les représentants du Groupe suisse d’une part et
le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et ses collabora-
teurs d’autre part. Je tiens a remercier M. J. VOYAME et tous ceux qui
a ses cOtés ceuvrent dans le domaine de la propriété intellectuelle. L’excel-
lent travail effectué au Burcau fédéral est attesté — s’il en est besoin — par
le fait suivant: au cours de 1967, douze recours de droit administratif ont
été déposés au Tribunal fédéral contre des décisions du Bureau. Tous ont
été rejetés!

Conclusions

Au fil des années, le domaine de la propriété industrielle s’élargit sans
cesse. Rien d’étonnant a cela, puisqu’il doit s’adapter a I’évolution écono-
mique et technique, qui ne s’arréte jamais.

Javais relevé, dans mes rapports des derniéres années, les difficultés
rencontrées dans certains pays en voie de développement, ot les droits de
propriété industrielle et leur exercice sont contestés sous les prétextes les
plus divers par des milieux qui ne se rendent pas compte de la nécessité de
la protection de tels droits lorsqu’on entend encourager la recherche et
Pexpansion économique.
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Je suis heureux de constater qu’a 'occasion du Colloque des Nations
Unies pour le développement industriel, tenu a Athénes du 29 novembre
au 19 décembre 1967, aucun pays ne s’est élevé contre le principe de la
protection par brevet. Tout au contraire, certains pays en voie de déve-
loppement ont relevé I'importance d’une telle protection en tant qu’élé-
ment du développement industriel. Certes, des critiques ont été faites au
sujet des moyens mis en ccuvre pour assurer la protection, mais que le
principe méme n’ait pas été contesté est déja réjouissant.

De nouveaux progres ne pourront toutefois étre obtenus dans cette voie
qu’en s’efforgant d’informer d’une fagon toujours plus compléte les milieux
responsables des pays en voie de développement sur importance des
droits de propriété industrielle et leur réle dans le développement écono-
mique des pays. A cet égard, les conférences internationales auxquelles
prennent part de nombreux représentants des pays d’Afrique, d’Amérique
latine et d’Asie, ainsi que le placement de stagiaires par Pintermédiaire des
BIRPI aupres de différents offices nationaux de pays occidentaux sont,
parmi d’autres, des moyens particuli¢rement utiles.

Les quelques points mentionnés dans le présent rapport suffisent a
démontrer la complexité des nombreuses questions en discussion. Le
Groupe suisse de ’AIPPI continuera, dans toute la mesure de ses moyens,
a collaborer a la recherche de solutions équitables, tenant compte des
intéréts Iégitimes des titulaires des différents droits de propriété industrielle
et de 'intérét général.
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1. La protection de la propriété scientifique n’a pas perdu son importance
juridique et économique depuis presqu’un si¢cle, dés 'origine des études
sur les problémes concernant cette protection. Une conclusion générale
et positive sur le plan national et, en particulier, sur le plan international
n’a pas encore été obtenu par les intéressés.

Le passage de la phase théorique et préparatoire a celle exécutive pour
la mise en ceuvre d’une protection effective, n’a pas été possible méme dans
les limites imposées par son objet particulier. En conséquence, on doit
admettre que la question se pose toujours et que son étude continue malgré
les difficultés bien connues.

La société profite, a I’heure actuelle, d’un progreés scientifique continuel
et remarquable qui a nécessairement des répercussions sur la technique
et sur I’économie. C’est un devoir de rendre hommage a la science en

* Cette étude a été tirée en partie d’un article publié sous le méme titre dans la
revue «Il Diritto di Autore», 1967, n° 1.

1 En 1879, PA.L.A.L. a le mérite d’avoir commencé les études sur ces questions
avant les réunions et les Congreés de différentes organisations internationales qui se sont
également occupées de ces mémes questions.
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continuant les études sur la protection de la propriété scientifique. La
protection doit étre entendue au sens large. Elle peut aboutir soit par un
systéme de droits exclusifs ayant une durée limitée, soit par 'octroi d’un
droit de caractére moral et économique correspondant au mérite social
du savant ainsi qu’a sa contribution au progrés scientifique et au bien-étre
humain.

La situation est complexe parce qu’elle n’est pas immédiate mais con-
nexe a I’évolution éventuelle et future du résultat du travail scientifique, en
rapport direct ou indirect avec une activité déterminée — industrielle, arti-
sanale, agricole, commerciale, etc. — ou avec une autre science.

2. Le premier probléme concerne I'objet de la protection. Dans la
littérature juridique on parle de la «propriété scientifique» comme du
«droit des savants». On utilise le premier terme en se référant a la propriété
intellectuelle tout en considérant la notion, ainsi déterminée, analogue a
celle de «propriété littéraire et artistique» et a celle de «propriété indus-
trielle» — méme en admettant qu’elle se détache de ces derniéres pour
I’étendue de la protection. — Cette terminologie pourrait subsister pour
indiquer I’ensemble des droits reconnus d’une maniére analogue a ceux
du créateur de I’ccuvre littéraire et artistique et a ceux de 'inventeur. Elle
ne doit pas toutefois comporter 'existence d’un droit de caractere absolu
et exclusif, méme s’il est temporaire.

Pour ces raisons et pour d’autres qui seront par la suite exposées et qui
concernent en particulier la nature de la découverte scientifique, il est
opportun de faire une distinction entre les problemes juridiques de celle-ci
et ceux propres au droit d’auteur sur les ccuvres scientifiques, conformé-
ment & la terminologie de la Convention de Berne pour la protection des
ceuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886. Les Actes successifs
de revision? ont confirmé, bien qu’exprimés d’un facon différente, la regle
générale: «les termes «ceuvres littéraires et artistiques> comprennent toutes
les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quels qu’en
soient le mode ou la forme d’expression»... (article 2 de la Convention

2 Le texte originaire de la Convention de Berne commengait par la déclaration que les
pays contractants étaient constitués & 1’état d’Union «pour la protection des droits des
auteurs sur leurs ceuvres littéraires et artistiques» et ’article 4 précisait quelles étaient les
ceuvres littéraires et artistiques en dressant une liste de ces ceuvres, ct concluait: «enfin
toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait étre
publié par n’importe quel moyen d’imprimerie ou de reproduction». L’Acte de révision
de Berlin de 1908 adopta le texte actuel de la régle internationale. Ce texte n’a pas été
modifié par le récent Acte de révision de Stockholm, du 14 juillet 1967 (V. «Le Droit
d’Auteur», 1967, p. 173).
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de Berne revisée a Bruxelles en 1948). Ces trois catégories d’ceuvres sont
mentionnées par d’autres conventions internationales multilatérales?.

Le probléme juridique de la protection des ceuvres scientifiques est
apparemment résolu par la simple insertion de celles-ci parmi les ccuvres
littéraires et artistiques, en admettant ainsi une distinction apte a inter-
préter correctement la régle internationale. Les juristes sont, en réalité,
d’accord de considérer la protection des ceuvres scientifiques limitée a la
forme par laquelle elles sont exprimées, qu’elle soit écrite, orale ou plasti-
que; la protection ne couvre pas 'idée scientifique ayant pour objet une
découverte ou une solution des problémes scientifiques®.

3. L’antinomie entre «invention» et «découverte» a été confirmée en
Suisse par la loi du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention®. L’article 1¢7,

3 V. Convention Universelle de Genéve de 1952, article 1er: « Chaque Etat contractant
s’engage a prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante
et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les ccuvres
littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les ceuvres musicales, etc....».
La triple distinction des ccuvres protégées est contenue aussi dans I’article 1er de la Con-
vention Interaméricaine de Washington de 1946.

¢ Sur la question de P’étendue de la protection seulement a la forme, sans comprendre
I'idée scientifique et le résultat technique et social de celle-ci, parmi de nombreux auteurs
qui 'ont étudiée V.: A. TRoLLER, Schweiz. Juristenzeitung, 1951, p.213, qui considére
en matiére d’ceuvres scientifiques seul le probléme esthétique important pour le droit
d’auteur; H.SieewarT, «La protezione delle opere scientifiche nel diritto di autore»
(La protection des ceuvres scientifiques dans le droit d’auteur), qui, aprés une étude
approfondie, conclut: que les ceuvres scientifiques peuvent étre protégées en ce qui
concerne la langue, le développement de la pensée, la maniére de les présenter parfois
par des moyens d’expression proprement scientifiques; que 1’élément de création, toute-
fois, n’est pas compris dans la protection a titre de droit d’auteur; que ’ccuvre scienti-
fique est destinée a enrichir I’ensemble de nos connaissances et a élargir nos expériences;
qu’une découverte exprimée sous forme d’une équation mathématique ou d’une formule
chimique ne peut constituer 'objet de droit d’auteur; — A. Giannint « Che cosa si pro-
tegge nelle opere scientifiche» (ce qu’on protége dans les ccuvres scientifiques), dans «I1
Diritto di Autore», 1956, p.229-233, lequel se pose la question de savoir si ’article 1¢r de
la Convention de Berne et les textes en harmonie avec celle-ci confirment cette restric-
tion; cet auteur attire 'attention sur la conclusion absurde a laquelle on parvient en
admettant que P’ccuvre scientifique est digne d’une protection non «ut sic» mais en
raison de la présentation littéraire, par conséquent «une ccuvre scientifique si elle était
écrite sans aucune prétention littéraire et contre tout goft littéraire ne devrait pas étre
protégée, a défaut de la qualité requise littéraire, ou elle devrait étre protégée abusive-
ment, malgré le manque méme de qualité».

Les différents problémes de protection des ceuvres scientifiques sont examinés d’une
maniére claire par V.pESancTis, « Diritto di Autore» (Droit d’Auteur) dans)’« Enciclo-
pedia del diritto» (Encyclopédie du droit), paragraphe 17, p.401.

5 V. «La Propriété Industrielle», 1955, p.200, 218, 239.
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alinéa (1), établit que «les brevets d’invention sont délivrés pour les
inventions nouvelles utilisables industriellement»; il exclut, par sa méme
expression littéraire, que les découvertes peuvent étre brevetées. Toutefois,
les juristes, tout en admettant la distinction entre les deux notions®, ont
étudié les problémes concernant la protection des ceuvres scientifiques?.

La jurisprudence suisse a accordé une certaine protection aux ccuvres
scientifiques par 'application de la loi sur le droit d’auteur du 7 décembre
1922, amendée le 24 juin 19558, qui, dans son article premier, précise,
d’une maniére analogue a I’article 2, alinéa (1) de la Convention de Berne,
que «l’expression ceuvres littéraires et artistiques comprend les ccuvres
littéraires telles que les ceuvres de belles lettres, les ccuvres scientifiques,
etc. ...». Le Tribunal Fédéral - ATF, 1964, 11, 166 — a reconnu la protec-
tion du résultat d’un travail technique, mais en précisant que celle-ci est
limitée a «’expression concréte» de I'idée, sans tenir compte de I'origina-
lité de la forme?.

L’article 14 de la loi sur le droit d’auteur tend également a assurer le

¢ V. R.WemuricH/E.Brum, Das schweizerische Patentrecht, I, Bern, 1934, p.63 et
suiv.; A.TROLLER, Immaterialgiiterrecht, Basel/Stuttgart, 1959, I, p.160 et suiv.;
E.Brum/M. Peprazzini, Das schweizerische Patentrecht, Bern, I, 1957, p.63.

7 V. A.TROLLER, Droit d’Auteur et Statut indépendant de Pceuvre scientifique
(Etude & Yintention des «Journées Art et Droit d’Auteur», Knokke-Le Zoute, 13—-17 mai
1958), qui, apres avoir examiné la jurisprudence du Tribunal Fédéral Suisse avec toutes
ses conséquences pour ’application de la loi sur le droit d’auteur, exprime I'opinion par
laquelle «apparait» nécessaire de distinguer les ceuvres scientifiques des autres activités
intellectuelles, afin de leur accorder une protection en raison de I'originalité de I'idée
abstraite quelle que soit la banalit¢ de la forme d’expression».

V. M. PepRrazzINI, La protection des nouveautés techniques (Société pour le déve-
loppement de I’économie suisse), n. 1-2/66, p.20) qui estime étroitement liées «décou-
verte» et «invention», et que «la pratique s’oppose fréquemment a une différenciation
trés nette de ces termes, 'invention n’étant souvent rien d’autre que I’exploitation de la
découverten. De Pavis de cet auteur la loi suisse ne traite que des inventions pour deux
différentes raisons: «I — si ’on accordait & un particulier un monopole sur une loi de
la nature, il en résulterait une intervention trop profonde dans la sphére d’action d’autres
particuliers; IT — Historique: au moment ot le droit des brevets a pris naissance, Pindus-
trie n’était vraisemblablement pas consciente de ’importance que pouvait avoir pour
elle ’exploitation de la découverte». Il se pose la question de savoir si aujourd’hui cette
différenciation est toujours justifiée. Il en doute par rapport a4 I’évolution actuelle.

8 V. «Le Droit d’Auteur», 1956, p.4.

® Il s’agissait de tables contenant des formules mathématiques et techniques servant
a la production des roues dentées. C’est le cas typique ou I'idée et la forme constituent un
tout non dissociable. V. A. TROLLER, op.cit. a la note 3, il commente cet Arrét en sou-
lignant que la forme, dans le cas d’espéce, n’avait pas de valeur indépendemment de
Pidée scientifique qu’elle révélait et attire I’attention sur la conséquence paradoxale de
la conclusion qu’on pourrait en tirer: «la ol existe la possibilité de créer une forme origi-
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droitsur le moyen d’expression de I'idée technique, n’étant jamais dissociée
de sa forme, en réglant le droit exclusif de reproduction des «projets
d’ouvrage figuratifs de nature scientifique ainsi que des projets d’ceuvres
d’architecture». Il établit que le droit de reproduction comprend aussi le
droit d’exécution’® pour ces ccuvres comme pour les arts appliqués ou
d’autres ceuvres des arts figuratifs, expressément mentionnées dans le méme
article 14. Pour les projets d’ouvrages figuratifs de nature scientifique et
pour ceux d’ccuvres d’architecture, on a voulu protéger la forme en inter-
disant la reproduction et I’exécution sans ’autorisation de ’auteur; mais
dans ces projets on protége en effet, également, I'idée scientifique ou
technique qui ressort de I’élaboration, de la solution d’un probléme tech-
nique ou de la découverte d’un principe scientifique. L’article 14 admet
implicitement, & mon avis, une protection de I'idée de base pour certaines
ceuvres intellectuelles, telles que les ouvrages et les projets précisés dans son
texte. La protection ne se borne pas a la simple forme, a savoir leur répro-
duction avec un caractére esthétique identique, mais s’étend a I’exécution.
Celle-ci présuppose, dans ce cas, ’application pratique des idées scienti-
fiques ou techniques, sur lesquelles se basent les projets.

L’ceuvre scientifique est dans quelques législations I’objet d’une protec-
tion qui, en certains cas, va au dela de la pure forme'. On constate donc
une exigence, méme si clle est reconnue d’une maniére particuliére, de
protéger les ccuvres intellectuelles en matiére scientifique.

4. Le droit d’auteur, ainsi qu’on I’a observé ci-dessus, a une étendue, en
ce qui concerne les ccuvres scientifiques, différente de celle établie pour
les ceuvres littéraires et artistiques. La forme extérieure est non seule-
ment protégée dans celle-ci mais aussi, sans aucune restriction, la forme

nale, la communication de I’idée scientifique reste libre, mais elle est interdite dans le cas
ou l'auteur d’une idée nouvelle ne peut rien ajouter a la forme, parce qu’il est tenu
d’utiliser des chiffres et des formules préexistantes par la nécessité d’expression mathéma-
tique de son idée».

10 T.a jurisprudence a affirmé le principe que 1’architecte conserve le droit d’auteur
sur les plans 4 moins que la cession de droits plus étendus ne résulte de circonstances
spéciales — ATF, 1950, II, 413 —; par conséquent, 1’architecte qui transfert au maitre la
propriété de plans et projets qu’il a établis, n’est pas présumé lui transférer aussi son
droit d’auteur, y compris le droit de faire exécuter ces plans et projets, notamment par
un tiers, circonstances spéciales réservées (V. La Semaine Judiciaire, 1938, 431; Juristen-
zeitung, 1935, 71).

11 La loi de la Turquie du 10 décembre 1951 N° 5846 (V. «Le Droit d’Auteur», 1952,
p-85) dansson article 2 procéde a une énumération des ceuvres scientifiques et littéraires,
et précise qu’elles sont celles mentionnées aux n° 1er et 2, et, en outre, «toutes les ccuvres
photographiques de nature scientifique n’ayant pas de caractére esthétique, les cartes,
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Ienseignement pourraient étre suffisamment protégés par le systeme ac-
tuellement en vigueur. Ils peuvent ne contenir aucune solution originale
des problémes scientifiques et aucune communication des découvertes. Le
probléme existe justement pour ce dernier cas qui en effet est le plus im-
portant.

La découverte est toujours le résultat d’un travail scientifique, profes-
sionnel ou occasionnel, d’une durée longue ou bréve. Le terme découverte,
méme au sens large de ce mot, est en opposition a celui d’invention.

La plupart des juristes a mis en évidence cette distinction en tenant
compte du rapport entre découverte et invention'3. Le rapport parfois

plans, projets, croquis, dessins et maquettes géographiques, topographiques, architectu-
rales et similaires» (n° 3).

La loi de I’Italie du 22 avril 1941 n°® 633 (V. «Le Droit d’Auteur», 1941, p.97)
établit, dans son article 99, que «l’auteur des plans d’ingénieur, ou d’autres travaux
analogues, qui constituent des solutions originales a des problémes tcchniques, a, outre
le droit exclusif de reproduction dcs plans et des dessins desdits projets, le droit a une
rémunération équitable de la part de ceux qui réalisent le projet techniquc dans un but
lucratif sans son consentement. Pour exercer son droit de rémunération, ’auteur doit
insérer sur le plan ou sur le dessin une mention de réserve, et déposer le plan ou le dessin
au Sous-Secrétariat pour la presse et I'information, conformément aux dispositions du
Réglement. Le droit a la rémunération prévu par le présent article durc 20 ans. Le jour
du dépét, préscrit au deuxieme alinéa, marque le point de départ du délai de protec-
tion.» Ces dispositions ont une large application puisque non seulement les plans d’ingé-
nicur mais aussi tous les travaux analogues sont susceptibles de protection, donc tous
ceux qui appartiennent au domaine technique. Les formalités envisagées sont admissibles
car il nes’agit pas tout a fait du droit d’auteur, mais des droits connexes au droit d’auteur —
d’aprés la terminologie juridique italienne — qui ont pour objet un travail de nature
scientifique resté au stade de projet parce que IYauteur n’a pas eu les moyens pour la mise
en ceuvre, ou parce qu’il n’a pas encore réussi a trouver I'application industrielle de
I’idée technique pour obtenir une invention. Dans ce cas, le législateur italien s’est inspiré
du principe général de reconnaitre une rémunération équitable au travail intellectuel
lorsque certaines situations particuliéres de fait et de droit interdisent ou limitent I’octroi
d’un véritable droit exclusif (comme par exemple dans le cas des inventions des employés,
qui — dans plusieurs législations — donnent lieu 4 une indemnité sous réserve de certaines
conditions déterminédes).

12V. ArE, «L’oggetto del diritto di autore» (L’objet du droit d’auteur), Milan, 1963,
p. 141-160; R. FrancescHELLI, «Le idee come oggetto dei rapporti giuridici» (Les idées
en tant qu’objet des rapports juridiques), dans la «Rivista di Diritto Industriale»,
Milan, 1961, I, p.28. En ce qui concerne la différence entre les ceuvres d’imagination et
les ceuvres scientifiques, V. H.Dessos, Le Droit d’Auteur en France, Paris, 1966,
p. 44-46.

13 V. outre les auteurs cités a la note 6. M, Franzosi, «L’invenzione» (L’invention),
Milan, 1965, p.158-163, qui, apres avoir précisé la distinction admise, parfois d’une
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n’existe pas ou il est tres éloigné, dans le temps et dans le procédé causal, de
I'invention successive constituant ’application industrielle du travail scien-
tifique dont s’ensuit la découverte qui doit donc étre prise en considération
en tant qu’entité indépendante.

La découverte est considérée, aux fins de cette étude, au sens large. Elle
est reliée a toute science apportant par son évolution un accroissement du
progres social, technique et économique, qui se refléte par conséquent sur
le bien-étre humain, actuel ou futur. Cette notion ne contraste pas avec
la signification strictement éthymologique du terme, & savoir I’action et
Ieffet de révéler des choses ou des propriétés existantes mais ignorées ou
inconnues 4.

La découverte est donc le résultat d’un travail intellectuel dans le do-
maine scientifique. Elle a pour objet des choses ou des notions scientifiques:
principes, corps, agents et propriétés de la matiere ou d’étres vivants,
méthodes, appareils, produits encore inconnus. La qualité fondamentale
requise est que cet objet soit ignoré avant 'activité du découvreur. Qu’il
soit permis d’adopter ce terme en opposition a créateur, auteur et inven-
teur s,

Le découvreur peut étre le savant qui se consacre habituellement ou de
temps en temps a la recherche scientifique ou I’employé d’une entreprise
organisée pour cette recherche qui travaille sur la base d’une obligation
contractuelle particuliére, ainsi que celui qui, méme s’1l est dépourvu de
titres académiques, aboutit 2 une découverte par simple hasard. On doit
reconnaitre le mérite de ces différentes catégories de découvreurs, lorsque

maniére non uniforme, par les législations et par la jurisprudence de différents pays,
critique les opinions de beaucoup d’auteurs cités et conclut en affirmant que les rapports
entre invention et découverte doivent étre précisés dans le sens que chaque invention
comprend en soi-méme une découverte, car elle est unc découverte suivie par une cons-
truction.

14V, F.Herp, «La Proprieta scientifica» (La Propriété scientifique), dans « Il Diritto
di Autore», 1953, p.461, qui définit «la découvertc scientifique grosso modo, comme la
constatation des rapports matériels entre deux ordres de phénoménes dont la relation
demeurait ignorée, ou encore la constatation des rapports d’ordre intellectuel ou spirituel
entre deux ordres de concepts qui, jusqu’a ce moment, étaicnt apparus indépendants.
Par ailleurs, - affirme cet auteur — dans le domaine des mathématiques transcendentales,
elle prend souvent le caractére d’une création absolue.

15 871l s’agit seulement de préciser la personne a laquelle est attribué le mérite de la
découverte, le terme utilisé par quelques auteurs francais «droit de savant» ne semble pas
convenable. Tout d’abord le «savant» est aussi inventeur ou Pauteur, qu’il soit artiste
ou écrivain ou compositeur musical; en outre le découvreur pourrait étre, méme excep-
tionnellement, comme dans la découverte occasionnelle, celui qui n’est pas tout 2 fait
un savant.
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la découverte est admise comme telle par les milieux scientifiques. Les
effets pourront éventuellement étre différents pour les découvreurs, qui
sont au service et dépendent d’une entreprise organisée pour la découverte,
par Peffet d’une réglementation contractuelle préalable qui dérogerait,
dans ce cas, a des régles de caractére général. Le découvreur de la premiére
catégorie aurait, probablement, un mérite majeure par rapport au nombre
et a P'importance de ses découvertes; toutefois, on ne doit pas, d’une ma-
ni¢re absolue, présumer de sa position préeminente a 1’égard des autres
catégories. On ne doit pas exclure le cas d’'une découverte sensationnelle,
dtie 2 un modeste découvreur inconnu qui se sert seulement de son expé-
rience théorique ou pratique.

Le découvreur est un collaborateur direct ou indirect de I'inventeur et
parfois méme de ’auteur. Les nombreux juristes qui se sont occupés de la
découverte ont pris en considération le probléme le plus important: le lien
causal ou le rapport, méme sinon immédiat, entre découverte et inven-
tion 8.

Dans un examen complet de la situation, on doit prendre en considéra-
tion toutes les conséquences que la découverte apporte, en général, a
Pactivité intellectuelle. Une découverte géographique ou celle d’une loi
physique, par exemple, peut constituer le sujet d’un livre qui décrit la
premiére ou vulgarise la seconde qui est écrit par une personne différente
du découvreur. C’est un apport a la culture sous forme littéraire indépen-
dante du point de vue juridique de la découverte, mais qui se rattache a
celle-ci d’une maniere quelconque. Cet aspect particulier doit étre mis en
évidence non pour compliquer la solution des différents problemes, mais
seulement pour démontrer que la contribution au progrés scientifique
revét des formes différentes dont ne sont pas toujours préeminentes celles
de ’application pratique et de ’exploitation économique de la découverte.

16 R.DALMIER et L. GarLi, La propriété scientifique et le projet de la Confédération
du travail intellectuel. Création du droit d’auteur pour le savant et 'inventeur, Paris,
1923; S.-TH.MuUNIER, Les droits des auteurs de découvertes ou d’inventions scienti-
fiques, Nancy, 1925; Mavr Harting, Schutz des wissenschaftlichen Eigentums, in:
Deutsche Juristen-Zeitung, 1925, p.238 et suiv.; ALEXANDER, id., G.R.U.R., 1924, n. 3;
A, OsteERRIETH, Wissenschaftliches Eigentum; P. Rousier, Droit de la Propriété Indus-
trielle, Paris, 1949, p.283-307. V. aussi les nombreuses études publiées dans la Revue
«La Propriété Industrielle» parmi lesquelles: J.BarTHELEMY, Le droit de la pensée
créatrice et la réforme de la loi de 1844 sur les brevets, 1922, p.82-88; (S.GARIEL),
Etat actuel de la question de la propriété scientifique, 1923, p.113-118, 131-136,
169-175; A.RAMELLA, Trattato della Proprieta Industriale ,Turin, 1927, Vol.1, p. 114~
115; N.StoLFr, 1928, p.225 et suiv.; FERNAND-JACQ, Un nouveau projet d’institution de
la propriété scientifique, 1949, p.177-180.
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Ces utilisations peuvent ne pas avoir lieu ou revétir une importance in-
signifiante ou bien encore se vérifier aprés beaucoup de temps??.

La découverte peut se manifester dans n’importe quelle science, comme
par exemple dans les mathématiques ou dans les statistiques. Ce qui, a
premiere vue, semble purement théorique peut trouver par la suite une
application utile 8. On doit conclure que la découverte n’a des limites que
dans son appréciation actuelle; elle constitue toujours une contribution
méme indirecte au bien-étre humain. Une découverte dans le domaine de
la médecine ou de la psychologie, une nouvelle méthode de cure aura des
effets sur la technique des inventions seulement en ce qui concerne, dans ce
dernier cas, les médicaments & prescrire qui pourront constituer des in-
ventions brevetables conformément aux législations qui en reconnaissent
la protection. Ces découvertes sont toujours dignes d’une considération
spéciale, soit pour la connexion entre les diverses sciences, soit pour leur
valeur en tant que base des découvertes nouvelles. La découverte a, par
conséquent, une valeur intrins¢que immédiate. En se référant a une image
appropriée «un anneau manque a la chaine qui assure aux créations de
Pesprit, des plus positives, des plus concretes, des plus pratiques aux plus
abstraites, aux plus transcendantales, aux plus idéales, une récompense
juste»19,

En réalité il s’agit d’'une chaine de quelques, ou de trés nombreux,
anneaux qui s’accrochent a2 un moment donné a linvention. Ce lien,
lorsqu’il a lieu, qualifie I'importance de la découverte par rapport a son
application industrielle. Toutefois, cette derniére, ainsi qu’on I’a déja
dit, peut manquer ou étre renvoyée a une date ultérieure en raison de la
nécessité de continuer les études pour son application pratique. De ces
éléments inhérents 2 la situation actuelle, ressortent les conclusions suivan-
tes:

— la découverte, entendue au sens large, contribue toujours a I’évolution
scientifique et a 'accroissement du bien-étre humain;
— une découverte peut étre la base pour une autre découverte successive,

17 A.EinstEIN, le célébre physicien, créa la théorie de la relativité qui eut des déve-
loppements ultérieurs et des répercussions dans plusieurs domaines scientifiques.

18 I’exemple typique de la découverte a premiére vue tout a fait théorique et qui,
aprés, devient la base d’applications techniques importantes, est donné par la dé-
couverte de E.Fermi en 1934. Elle avait pour objet: la radioactivité provoquée par
le bombardement des neutrons de la part des nucléus d’hydrogéne et les résonances
de Pabsorption des neutrons lents de la part des nucléus. Seulement huit ans apreés
il construit la premiére pile a uranium. En 1942 fut construit le premier réacteur
nucléaire, en collaboration avec d’autres savants.

19 V. Rapport présenté en 1923 a la Société des Nations par le Sénateur RUFFINI



dans la méme science ou dans une autre; elle peut étre immédiatement

ou a Pavenir utilisée pour une invention, étant donné sa diffusion;

- la découverte est a caractere universel parce qu’elle est destinée a étre
d’abord ou ensuite divulguée sans limites afin de favoriser le progres
technique, social et économique dans le monde;

— la découverte doit d’abord étre appréciée dans sa valeur intrinséque
actuelle, étant impossible de prévoir d’une maniére précise le déve-
loppement de ses résultats pratiques dans tous les cas; ensuite elle pourra
acquérir une valeur majeure.

5. Le fondement juridique d’un droit reconnu éventuellement au dé-
couvreur est analogue a celui sur lequel se base la protection de la pro-
priété intellectuelle dans ses différentes branches. Il s’agit des raisons de
justice et de progres social, puisqu’en reconnaissant une rémunération au
découvreur I’accroissement du bien-&tre humain est favorisé.

Les découvreurs comme les inventeurs et les auteurs ont la mission
d’obtenir ce résultat. Ils obéissent souvent & une nécessité intime de leur
esprit qui porte naturellement sur I’étude et sur la recherche scientifique.

On pourrait estimer qu’une récompense de caractére exclusivement
moral devrait étre suffisante parce que ces catégories de personnes, qui
méritent vraiment la reconnaissance de la société, agissent plus par amour
pour la science que pour des raisons lucratives. Leur travail intellectuel a
pour but principal de lier leur propre nom a la découverte. C’est le premier
élément mais pas I'unique. Le travail scientifique comporte toujours des
conséquences économiques en ce qui concerne les moyens matériels afin
d’aboutir a la découverte. D’autre part on doit considérer aussi le bénéfice
de caractére économique apporté a la société.

Lasociété méme a doncintérét a augmenter le nombreetlesinitiativesdes
découvreurs en leur attribuant une récompense d’ordre moral et matériel.

6. Il i’y a aucune raison de restreindre la rémunération dite au décou-
vreur a celle d caractére moral, comme il est actuellement normal, sauf
pour des cas rares d’attribution de prix importants ou dans ceux de décou-
vertes qui trouvent une application industrielle immeédiate.

I1 est tout a fait naturel que les jeunes générations soient attirées par des
activités d’un rendement économique remarquable. D’autant plus a
I’heure actuelle ot la technique prédomine avec ses applications coliteuses.
La recherche pure comporte des charges que les grandes institutions seules
peuvent aisément supporter 2.

20 Le probléme n’est pas résolu d’une maniére compléte par la loi tchécoslovaque du
5 juillet 1957 sur les inventions et sur les découvertes et propositions d’amélioration, ni
par 'ordonnance soviétique du 24 avril 1959 sur les découvertes, sur les inventions et sur
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Les Etats et les fondations publiques ou privées ne manquent pas d’en-
courager la recherche scientifique de diftérentes maniéres, surtout par
Pattribution de prix aux découvreurs. Toutefois, certains prix sont réservés
aux découvertes les plus importantes — par exemple le prix Nobel — et ils
sont délivrés, a la suite d’un jugement incontrélable, a des découvreurs
connus qui appartiennent a des catégories déterminées. La découverte
d’importance moyenne ou petite ne pourra pas toujours &tre mise au béné-
fice d’un prix sr et proportionné a ’entité de la méme découverte et a la
durée du travail ainsi qu’aux frais respectifs.

Le prix est attribué a titre de libéralité, sans étre fondé sur un véritable
droitreconnu au découvreur. Il consiste 3 une rémunération «una tantum»
sans aucun rapport avec les futures découvertes ou avec les applications
possibles non seulement dans le domaine industriel, mais aussi dans celui
plus général du progrés technique, économique et social. Les prix sont
attribués en tenant compte du progrés scientifique obtenu par la décou-
verte.

Les bourses d’études ou de perfectionnement, réservées normalement a
la formation culturelle des jeunes, ne sont pas suffisantes pour combler la
lacune. Elles sont octroyées a des catégories déterminées de personnes qui
les demandent et qui en général n’ont aucune possibilité d’avoir un recours
quelconque en cas d’exclusion.

Seule une rétribution adéquate, efficiente et générale en faveur des
découvreurs pourrait éliminer la lacune existante parce que les prix et les
bourses d’études ne constituent pas cette rétribution.

L’utilité de ce droit en faveur des découvreurs est, ainsi qu’on I’a déja
dit, d’intérét public.

7. La solution du probléme, examiné dans ses éléments particuliers, est
complexe et difficile a trouver.

Les tentatives effectuées afin d’instituer un droit nouveau pour protéger

les propositions de rationalisation. Ces lois réglent le probléme dans le cadre de la pro-
priété industrielle. A ce sujet V., dans «La Propriété Industrielle», 1962, S. PRETNAR,
«Position du probléme relatif aux droits des auteurs des découvertes scientifiques», qui
consideére ces deux lois comme la premiére étape d’un développement systématique des
droits en question, a savoir une catégorie nouvelle dans le systéme des droits intellectuels.
L’Auteur conclut que ces deux systémes de protection assurent, au moyen des lois sus-
dites, dans les pays intéressés une protection seulement pour les découvertes scientifiques
qui sont en rapport avec la production et en général avec I'augmentation des ressources
productives. Par conséquent, sont exclus de la protection non seulement les découvertes
géologiques, géographiques, archéologiques ou paléontologiques mais aussi les nouvelles
connaissances dans le domaine des sciences sociales. L’auteur souhaite enfin une solution
des problémes tant sur le plan national que sur le plan international.
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la découverte, remontent a la premiére apres-guerre. Ils ont trouvé des
obstacles insurmontables tant sur le plan national®! que sur le plan inter-
national??, de caractére juridique et pratique. Les deux premiers projets
de convention internationale sont du Sén. F. Ruffini — présentés en 1923 a
la Commission internationale de Coopération intellectuelle — et du Sén.
M. Plaisant.

Ils s’inspirerent des deux Conventions générales de Paris et de Berne en
matiére de propriété intellectuelle. Dans le projet définitif la protection
avait pour but les découvertes susceptibles d’une «utilisation matérielle»
aptes a «contribuer a une production destinéc au commerce», le décou-
vreur avait droit a une rémunération fixée en accord par les parties inté-
ressées, par les Tribunaux ou par les arbitres. La rémunération était a la
charge de ceux qui tiraient profit de la découverte.

Le projet du Professeur Gariel était basé sur un systéme de protection
différent: tout en reconnaissant un droit exclusif au découvreur, il lui
assurait une rémunération de la part d’'une Caisse internationale alimentée
par des fonds provenant d’une taxe obligatoire a la charge de I’Industrie.

Tous ces projets se basent sur la connexion entre la découverte et I’acti-
vité économique pour la production, notamment sur les avantages que
cette derniére tire de Pactivité scientifique du découvreur. Pour I'utilisa-

21 Le mouvement en faveur d’une proposition de loi a son origine en France, en 1921,
quand Lucien Krotz lors d’une manifestation de la Société de Chimie Industrielle, du
Syndicat des inventeurs et de la Société d’encouragement pour I'industrie nationale,
souleva la question. Ils eurent lieu par la suite: 1. la proposition d’une loi sur la propriété
scientifique et la réforme de la L. 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention par le Député
J.BARTHELEMY, mise en discussion dans la séance du 4 avril 1922; 2, Le projet de la
Confédération des travailleurs intellectuels d’«un droit d’auteur pour le savant et
Pinventeur» de R.DALMIER et L. GALLIE.

22 Sur le plan international le fait significatif est que d’abord s’occupérent de la ques-
tion les Organisations non gouvernementales constituées pour ’étude des problemes de
droit d’auteur (A.L.A.L en 1879; &4 Turin en 1898; & Heidelberg en 1899; 4 Weimar en
1903; 4 Belgrade en 1928) et pour I'étude des problémes de propriété industrielle (ATPPI:
Congres de Geneve en 1927; Congreés de Rome en 1928).

Cecl confirme implicitement que la découverte intéresse les deux branches de la pro-
priété intellectuelle, méme si d’une maniére et avec des effets différents, et qu’il s’agit
toujours d’ceuvre intellectuelle. La question de la protection de la propriété scientifique
n’a pas été mise & l'ordre du jour dans aucune autre réunion internationale — si mes
renseignements sont exacts — apres celle tenue & Knokke Le Zoute, 13-17 mai 1958,
Journées d’art et Droit d’Auteur, organisées par 1’Association belge pour la protection
et le développement du droit d’auteur et par la Société belge des auteurs, compositeurs
et éditeurs, avec la participation de PUNESCO, de la CISAC et d’autres organisations
intéressées aux travaux (V. «Le Droit d’Auteur», 1958, p. 148).
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tion de la découverte il existe seulement une situation casuelle. Par effet de
sa divulgation la découverte est offerte a toute la masse d’inventeurs et
producteurs industriels, artisanaux ou agricoles aux fins de son application
pratique méme sans étre réalisée dans une invention brevetable.

L’utilisation industriclle est, ainsi qu’on ’a déja démontré, a I’heure
actuelle un des cas, mais non le seul, a prendre en considération afin de
reconnaitre les droits au découvreur par rapport a son mérite social. On ne
doit pas restreindre la solution des problémes a ceux qui concernent la
réalisation de la découverte dans un produit, pour laquelle I’activité
industrielle est évidemment prédominante. Celle-ci serait une solution
partielle du probléme général, actuellement trés important dans la protec-
tion de I’ccuvre scientifique en fonction de la découverte entendue au sens
large de ce terme.

Les projets, les propositions et les critiques? bien qu’en partie dépassés
par I’évolution de I’ceuvre scientifique dans son domaine d’action sur le
progrés social, contiennent toutefols une partie positive de laquelle on peut
tirer des conclusions utiles. L’étude des régles nationales et internationales,
strictement connexes dans cette matiére, comporte une juste considération
des intéréts et des charges dans le systéme juridique de protection ou de
rémunération équitable qui pourrait étre constitué en tenant compte des
précédents existant dans certaines législations nationales.

L'industrie dans son ensemble n’a jamais été favorable &4 prendre a
charge ce qui en réalité ne correspond pas toujours a tous les profits, réels
et immédiats, qui peuvent étre tirés des découvertes susceptibles d’utilisa-
tion matérielle. L’objection est encore valable actuellement parce que les
laboratoires de recherche scientifique des grandes et trés grandes industries
augmentent et, depuis la date des premiers projets, ils se sont continuelle-
ment perfectionnés. Le probléme s’est déplacé d’une éxigence de justice
dans les rapports entre science et industrie, a une exigence également
existante de reconnaitre une récompense morale et matérielle & 'ocuvre de
Phomme dans le domaine scientifique pour sa contribution au progrés et
au bien-étre social.

Iln’y a aucun danger de diminuer Pesprit de recherche de tous ceux qui
se consacrent aux études scientifiques par effet de la reconnaissance de leur
mérite. Le découvreur demeure fidéle a son idéal d’aboutir a la découverte
méme s’il ui est décerné un titre (dipléme, certificat, jamais le brevet de

3 V. R.Werss, Les premiéres étapes d’'une charte mondiale des droits intellectuels,
Paris, 1947, p. 15-30, ou1 est exposée avec exactitude la série d’objections formulées contre
ces projets, auxquelles il convient de se référer méme actuellement,



principe afin d’éviter toute affinité avec la propriété industrielle) qui fait
¢état de sa découverte avec des effets moraux et économiques, de la priorité
de son mérite et, en partie, de ’organisme auquel éventuellement il appar-
tient.

II est vrai que la science est une ceuvre collective qui comporte un pro-
bléme de répartition du droit, jamais de méconnaissance. Il n’est pas
nouveau en matiére d’ceuvres intellectuelles le cas de plusieurs auteurs ou
plusieurs inventeurs, ainsi que de plusieurs découvreurs. Le mode de
répartition sera fixé par rapport a la maniére avec laquelle la collaboration
a été effectuée. Cependant, ne doit pas étre considéré collaboration le
simple lien — auquel on a fait allusion au n° 4 — entre les différentes décou-
vertes dans le cadre de la méme science ou de sciences différentes, comme
par exemple chimie et médecine, physique et astronomie, mathématique
et statistique, etc....?%. L’autonomic de la découverte se manifeste dans ses
effets contingents ou permanents a une date déterminée et pour une
science déterminée.

Les découvertes peuvent étre simultanées puisque ceux qui se consacrent
a I’ceuvre pour aboutir a la découverte partent des prémisses et des cogni-
tions communes. L’essentiel est que la découverte ait la qualité requise de
Poriginalité, afin de pouvoir appliquer par analogie, a égalité de mérite,
les régles sur les découvertes collectives aussi dans ce cas.

Le montant de ]la récompense de caractere économique ne devrait pas
étre mis a la charge d’une catégorie déterminée d’utilisateurs, mais de la
société entendue dans son ensemble organisé qui s’identifie dans I'Etat.
C’est un probléme de politique économique et intérieure de savoir com-
ment fixer les contributions pour les récompenses. Toutefois, qu’il soit
permis de mettre en évidence que le bien-étre se traduit toujours dans une
consommation majeure correspondant a une production majeure. Une
découverte sur laquelle, par exemple, se base une invention pour provo-
quer d’'une maniére précise la pluie artificielle a une date prévue, pour
régler celle naturelle ou pour éviter sa prolongation outre les limites nor-
males, produit une augmentation de la production agricole, et également
un remede contre la destruction des installations artisanales ou industriel-
les. En principe, toutes les entreprises qu’elles soient industrielles, agricoles,
commerciales, artisanales ou culturelles, ainsi que les organismes publics,

24 11 suffit de citer comme exemples bien connus: la découverte de NewToN sur l'at-
traction universelle qui se relie aux études de KepPLER sur le mouvement des planétes; la
découverte de lois électrodynamiques d’AMPERE connexe avec les expériences précé-
dentes effectuées par VoLTaA.
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devraient soutenir la charge pour un avantage souvent futur ou indirect.
Parfois il n’est pas possible de constater son importance économique ac-
tuelle. On doit aussi mettre en évidence le caractére international du
probléme et de sa solution dans tous ses effets. Une véritable coopération
internationale existe en matiére scientifique, ainsi qu’il ressort de I’attribu-
tion de prix considérables a des éminents savants, dans le domaine scienti-
fique, sans distinction de nationalité et de 'octroi de bourses d’études a
des jeunes étudiants ou licenciés de pays différents de ceux ol les centres
universitaires sont situés. Dans aucun autre domaine comme dans celui
de la science I'universalité est considérée comme une nécessité fonction-
nelle. Par conséquent, les découvreurs rendent service a tous les pays. Cette
situation n’implique pas nécessairement la conclusion d’une convention
pour constituer une Union internationale analogue a celle de Paris de
1883 pour la protection de la propriété industrielle, et a celle de Berne de
1886 pour la protection des ceuvres littéraires et artistiques, ainsi qu’a celle
de Paris de 1961 pour la protection des obtentions végétales. Il ne s’agit pas
de régles concernant un ensemble des droits exclusifs, soumis & des condi-
tions et a des formalités par I’effet des législations nationales des pays unio-
nistes et d’établir donc des reégles de conflits des lois et des régles de fond
afin de reconnaitre les dits droits exclusifs a tous les ressortissants de ces pays
sur une base de parité absolue. Il s’agit par contre de conclure un accord
international multilatéral afin d’appliquer, méme dans le domaine de la
découverte scientifique, le principe établi par 'article 272 de la Déclara-
tion universelle des droits de I’homme: «chacun a droit a la protection
des intéréts moraux et matériels, découlant de toute production scienti-
fique, littéraire ct artistique dont il est auteur».

Puisque un droit exclusif, connexe aux autres titres de propriété intel-
lectuelle, n’est pas accordé au découvreur pour les raisons susmentionnées,
il reste a établir un systéme pour I’octroi d’un titre international de décou-
verte a ceux des savants qui 'ont obtenu par leur ccuvre®. Le projet
d’instituer une Caisse internationale pourrait étre prise en considération
a condition que ses recettes ne soient pas obtenues au moyen d’un impot
extraordinaire a la charge de certaines catégories d’utilisateurs justement
pour ne pas admettre, méme implicitement, des liens qui — ainsi qu’on ’a

% Les travaux commencés par 'UNESCO en décembre 1952 (V. «Il Diritto di Auto-
re», 1953, p.461, Particle de M.F.Hepp «La Proprietd scientifica» (La Propriété
scientifique) cité a la note 14 se terminérent en invitant les Etats membres & étudier la
question afin de reconnaitre aux savants d’autres droits en dehors de ceux attribués par
les lois sur la propriété intellectuelle et par le droit commun.
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ci-dessus observé — peuvent ne jamais exister ou étre trés difficiles a cons-
tater aprés la divulgation de la découverte. Il suffit d’adopter le systéme
de la contribution par rapport a I'importance démographique du Pays.
Il s’agit d’apprécier Papport donné par le découvreur au progres scienti-
fique qui se traduit dans ’accroissement du bien-étre social; ce systéme se
base donc sur un fondement juste.



Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JacQues GUYET, Genéve)

I. Patentrecht

PaiG Art. 1

Zum Begriff der Ubertragungserfindung: Die Ubertragung eines Verfahrens auf
ein anderes Gebiet ist nicht schon allgemein schutzfihig, wenn sie auf diesem einen
technischen Fortschritt bewirkt, sondern nur, wenn sie iiberdies nicht nahelag, d. h.
auf einer schipferischen Idee beruhte.

Die Ubertragung bzw. Verwendung eines in der Posamenterie fiir die Herstellung
von Lierfransen vorbekannten Verfahrens auf die Herstellung von Teppichvorware
ist (fur sich allein genommen) keine Erfindung.

Lapplication a un autre domaine d’un procédé connu n’est pas protégeable du
stmple fait qu’il en résulte un progrés technique, @ moins que cette transposition ne
St pas d la portée de chacun, ¢’est-a-dire procéddt d’une idée créatrice.

Ne constilue pas en soi une invention, I’application @ la production de tapis d’un
procédé connu pour la confection de franges d’ornement dans le domaine de la
passementerie.

GVG (St.Gallen) 1964, 361f., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
St. Gallen vom 22. Dezember 1964.

Der Kldger hat ein Verfahren zur Herstellung von Florteppich-Vorware patentieren
lassen, das in der Posamenterie schon vor der Patentanmeldung fiir die Herstellung von
Zierfransen und dergleichen angewendet worden war. Das Handelsgericht hat den
Erfindungscharakter dieser Ubertragung auf ein technisch benachbartes Gebiet verneint,
da ihr keine besondern Schwierigkeiten entgegenstanden, die zu tiberwinden dem Durch-
schnittsfachmann nicht mit gewéhnlicher geistiger Anstrengung méglich war.

Aus den Erwidgungen:

a) Eine Ubertragungserfindung liegt vor, wenn das Erfinderische in der Verwendung
einer bekannten Lésung in einem andern als dem urspriinglichen Anwendungsgebiet
liegt. Dabei ist zu beachten, daB3 nach der herrschenden Lehrmeinung die Ubertragungs-
idee bzw. deren Ausfithrung im allgemeinen nicht geeignet ist, den Inhalt einer patent-
fihigen Erfindung zu bilden, da die Ubertragung prinzipiell keine Lehre offenbart, die
nicht schon dem Fachmann bekannt ist, sondern einfach eine vorbekannte Lehre in einem
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neuen Gebiet anwendet. Die Ubertragungsmethode gehért daber, wie BLum und Pr-
prazziNi (Bd. I, S.147, Anm.33, zu Art. ] nPatG) zutreffend ausfiihren, an und fiir sich
zu den dem Durchschnittsfachmann zuzumutenden Kenntnisbereich., Ahnlich erkldrt
TroLLER (Immaterialgiiterrecht, Bd.1, S.182), die Anwendung auf ein anderes Gebiet
sei zwar fiir dieses neu und bringe einen wesentlichen Forischritt, hingegen liege sie dem
Fachmann meist nahe. Das besagt nichts anderes, als daf} sie meist keine Erfindung
darstellt (im Ergebnis gleich TrUsTEDT, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,
1956, 356, zit. bei TROLLER, a.2.0., Anm. 88: «Der Fortschritt wird in der Regel auf der
Hand liegen. Dagegen ist die Erfindungshéhe streng zu beurteilen.»). Indessen gibt es
Ausnahmen, wie die Gerichtspraxis beweist. Das Bundesgericht hat die Anwendung
cines bekannten Verfahrens in einem andern technischen Gebiet 6fters als Erfindung
anerkannt (vgl. die bei TrorLER, Bd.I, S.183, in Anm.92 zit. BGE 70 IT 241, 65 II 93,
56 11 148, 44 11 203). Hingegen ist auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die
Ubertragung auf ein verwandtes Gebiet im allgemeinen keine Erfindung, weil sie eben
naheliegt (vgl. z.B. BGE 71 IT 311). Ebenso erklart MATTER in seinem Referat « Aktuelle
Fragen aus dem Gebict des Patent- und des PatentprozeBrechtes» in ZSR 63 (1944) auf
Seite 38a, in der Ubertragung eines bekannten Arbeitsmittels oder Verfahrens auf ein
benachbartes Gebiet liege keine Erfindung. TROLLER (a.a.O., S.183, Anm.88) findet
freilich diese These MaTTERS als allzu kategorisch, nimmt aber wie erwihnt auch seiner-
seits an, daB eine Ubertragung — und zwar allgemein, nicht nur auf benachbarte Gebiete
nur ausnahmsweise eine Erfindung darstelle. BLum/Peprazzint (Bd.I, S.147) sehen
ihrerseits in der Verwandtschaft, Nachbarschaft der technischen Gebiete ein Moment,
das den Erfindungscharakter der Ubertragung eines Verfahrens vom einen auf das
andere in der Regel ausschlieBt, weil eben jeder Fachmann, der vor ein neues Problem
gestellt sei, sich in verwandten technischen Gebieten umsehen werde, um darin nach
einer analogen Problemstellung und nach den seiner Losung entsprechenden Vorrich-
tungen zu suchen. Das wird von den Fachrichtern auf Grund ihrer praktischen Erfah-
rungen speziell auch fiir webtechnische Belange bestétigt, ja als selbstverstdndlich be-
zeichnet.

b) Im vorliegenden Fall ist es nun nach der einleuchtenden und an sich von keiner
Seite beanstandeten Feststellung des Gerichtsexperten so, daBl das Verfahren zur Her-
stellung von Florteppich-Vorware gemif} dem kligerischen Patent in seinen wesentlichen
Merkmalen durch das in der Posamenterie schon vorher angewendete Verfahren, mittels
der Hikelgalonmaschine Fransen herzustellen, vorweggenommen war. Posamenterie
und Teppichweberei, genauer Fabrikation von Florteppich-Vorware, sind nun aber
offenkundig verwandte technische Gebiete. Dariiber kann nach der Auskunft der fach-
kundigen Richter kein Zweifel bestehen. Auch in der Posamenterie werden Fransen und
Florbander hergestellt, allerdings vorwiegend fiir andere Zwecke, fiir Verzierungen
verschiedenster Art, auchfiir Teppichumrandungen. Fiir den Hersteller von Florteppich-
Vorware, der vom Axminsterverfahren loskommen und einen einfachern Weg beschrei-
ten wollte, lag nun nichts niher als gerade bei der Posamenterie Umschau zu halten, wie
bei ihr Florbdnder hergestellt wiirden. Tat er das, so muBte er fast zwangslaufig auf das
Verfahren mit der Hikelgalonmaschine stoBen, mit der praktisch das erreicht werden
konnte, was die Kldgerin mit ihrem Patent fiir sich reservieren will. Der Ubernahme
standen auch nicht etwa besondere Schwierigkeiten entgegen derart, daB deren Uber-
windung dem Durchschnittsfachmann, wenn er an die Ubertragungsaufgabe ging, nicht
schon im Zuge der normalen Entwicklungsarbeit und mit gewdhnlicher geistiger An-
strengung gelingen konnte.
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PatG Art. I und Art. 66 lit.a

Bei sag. kleinen Evfindungen ist mit Riicksicht auf ihre geringe Ausstrahlungskraft
der Schutzbereich fiur aequivalente Lisungen entsprechend eng.

Pour ce qu’il est convenu d’appeler les petites inventions, vu leur rayonnement
restreint, la sphére de protection des solutions équivalentes est relativement étroite.

GVG (St.Gallen) 1964, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
St. Gallen vom 26. November 1964.

Aus den Erwigungen:

Eine (widerrechtliche) Nachahmung ist im allgemeinen anzunehmen, wenn die vom
Dritten verwendete technische Regel durch die patentierte Regel dem Fachmann nahe-
gelegt ist und der angestrebte Erfolg seiner Art nach dem mit der patentierten Erfindung
erzielten entspricht; anders ausgedriickt: jede Beniitzung einer technischen Regel, die im
Bereiche der Herrschaftssphire liegt, welche ein Patentrecht seinem Triger verschafit,
erscheint als Nachahmung im Sinne von Art.66 lit.a PatG (vgl. TrRoLLER, Immaterial-
giiterrecht Bd.II, S.860). Dabei ist zu prézisieren, dal3 der Patentschutz mit gewissen
Einschrankungen auch gegeniiber Nachahmungen durch sogenannte Aquivalente be-
steht, d.h. durch Mittel, die den im Patentanspruch ausdriicklich oder implicite mitge-
teilten in ihren Eigenschaften so nahestehen, daB sie diese in ihrer Anwendung ohne weite-
res ersetzen konnen, und die durch jene dem Fachmann nahegelegt sind (TROLLER,
a.a.0., 867). Das Bundesgericht hat in BGE 58 II 283 die Ausdehnung des Patentschutzes
auf Ersatzmittel freilich nur mit der Einschrinkung anerkannt, daB solche, die sehr viel
besser oder sehr viel schlechter wirken als die nach dem Patent zu verwendenden Mittel,
die Aquivalenz begrifflich ausschléssen, daB kleine Erfindungen keinen Anspruch auf
Aquivalenzschutz erheben konnten und daB bei der Beurteilung der Frage, ob dieser
gerechtfertigt sei, stets auf das Verdienst Riicksicht genommen werden miisse, das sich
der Erfinder um die Férderung der Technik erworben habe; es ware verkehrt, wenn man
den Patentschutz selbst bei bescheidenen Erfindungen einfach dem Inhaber des ersten
Losungsgedankens reservieren wiirde, obwohl der Erfinder der dquivalenten Lésung
u. U. noch einen wertvollen technischen Fortschritt erméglicht habe. Diese Argumenta-
tion des Bundesgerichtes leuchtet grosso modo ein, und es ist ihr daher auch fiir das neue
Patentrecht mit einer gewissen, aus den nachstehenden Ausfiihrungen sich ergebenden
Einschrinkung oder Prizisierung beizupflichten. Im Kommentar BruM/PEDRAZZINI
zum neuen Patentgesetz wird ndmlich (in Anm. 9 zu Art. 66, Bd. IT1, S.448) insofern eine
abweichende Auffassung vertreten, als hier auch den kleinen Erfindungen ein gewisser
Aquivalentenschutz zuerkannt werden will. Im Ergebnis weichen diese Autoren freilich
nur unwesentlich vom Bundesgericht ab, da sie einriumen, daf die kleine Erfindung nur
eine sehr geringe Ausstrahlungskraft besitze und der Aquivalenzbereich daher bei ihr
ein sehr enger sei. Da Art. 66 lit.a PatG ausdriicklich die Nachahmung, also nicht blo3
die (sklavische) Nachmachung als widerrechtliche Beniitzung bezeichnet, was auch fiir
die kleine Erfindung gilt, erscheint es in der Tat richtiger, den Aquivalentenschutz fiir
diese nicht grundsétzlich abzulehnen, sondern ihn wenigstens in engem Umfange anzu-
erkennen, dies in dem Sinne, daf} sehr dhnliche und sehr naheliegende Mittel ebenfalls als
im Schutzbereich des Patentes liegend anzusehen und ihre Verwendung als widerrecht-
lich im Sinne von Art.66 lit.a PatG zu bezeichnen sind. Denn die Verwendung sehr
dhnlicher technischer Mittel zum gleichen Zweck 148t sich zwangslos als Nachahmung
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bezeichnen. DaB anderseits der Schutz gegen Nachahmung durch Aquivalente bei klei-
nen Erfindungen nur ein sehr enger sein kann, ergibt sich daraus, daB3 die kleine Erfin-
dung nur geringe Ausstrahlungskraft besitzt, so daB3 — neben dem Identischen — nur das
Néchstliegende als von ihr umfaf3t bzw. in threm Schutzbereich liegend erscheint. Es
ergibt sich somit, daB der Nachahmungsschutz bei kleinen Erfindungen auch gegeniiber
sehr dhnlichen, d. h. gegeniiber den néchstliegenden Ersatzmitteln, besteht. Das bedeutet
praktisch mehr eine Prézisierung der bundesgerichtlichen Auffassung als eine Abwei-
chung von ihr.

PatG Art. 47

Wiedereinsetzung in den friiheren Stand.

Die Beschaffung abhanden gekommener Patentgesuchsakten gehirt zu den Vor-
kehren, die innert der Sweimonatefrist zu treffen sind. Die Frist lduft somit von der
Kenntnisnahme des Abhandenkommens an.

Réintégration en I’état antérieur.

La reconstitution des piéces égarées de la demande de brevet fait partie des mesures a
prendre dans le délar de deux mots. Le délai court dés la connaissance de la perte de
ces piéces.

PMMBI 1967 I 45fT., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundes-
gerichtes vom 18. Oktober 1966 i.S. Aldo Roberto V., Mailand, gegen
Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum.

PatG Art.47
Wiedereinsetzung in den friiheren Stand.
Sorgfaltspflichten eines Patentanwaltes bet einer Biiroverlegung. Umzugsarberter
des Patentanwaltes sind keine Hilfspersonen des Patentbewerbers, fiir die er einzu-
stehen hat.
Réintégration en I’état antérieur.
Diligence requise de Uingénieur-conseil lors d’un transfert de cabinet. Les per-
sonnes chargées du déménagement du cabinet d’un ingénieur-conseil ne sont pas a
considérer comme des auxiliaires du déposant, autrement dit comme des personnes
dont celui-ci aurait & répondre.
PMMBI 1967 I 46ff., Verfiigung des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum
vom 19. November 1965.

PaiG Art. 47
Wiedereinseizung in den friiheren Stand.
Ein Hindernis hat als weggefallen zu gelten, sobald der Vornahme der in Frage
stehenden Handlung nicht mehr ein unverschuldeter Hinderungsgrund im Wege
Steht.
Selbst wenn man einen Irrtum als Hindernis im Sinne von Art. 47 Abs.1 PatG
gelten Laft, beginnt die Zweimonatsfrist fiir das Wiedereinsetzungsgesuch nicht
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erst 1m Leitpunkt zu laufen, in welchem der Irrtum tatsdchlich aufgekldrt wird,
sondern schon, sobald der Irrende ber Anwendung der thm zumutbaren Sorg falt den
Irrtum hdtte erkennen konnen oder doch ernsilich mit einem solchen hitte rechnen
sollen.

Réintégration en I’état antérieur.

Un empéchement est censé prendre fin aussitét qu'il n’y a plus de motif excusable
pour ne pas accomplir I’ acle dont il 5’ agit.

A supposer qu’une erreur constitue un empéchement au sens de Uart. 47 al. 1 LBI,
le délai de deux mois dans lequel la demande de réintégration doit étre présentée ne
commence pas d courir seulement au moment ot I’ erreur est effectivement découverte,
mais déja lorsqu’elle aurait pu Iétre en usant de la diligence requise ou pour le
moins lorsqu’elle aurait dil étre sérieusement envisagée.

PMMBI 1967 I 53ff., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 6. Mai 1967 1.S. H. und P., Frankfurt am Main
gegen Eidgendssisches Amt fiir geistiges Eigentum.

PatG Art. 47 und PatV Art. 53
Wiedereinsetzung in den friiheren Stand.
Das Hindernis gilt als weggefallen, sobald die Verhinderung nicht mehr unver-
schuldet ist.
Das Wiedereinsetzungsgesuch ist verspdtet, wenn das Hindernis zwer Monalte vor
Einreichung des Gesuches nicht mehr bestand; das Amt braucht in diesem Falle den
Leitpunkt des Wegfalls des Hindernisses nicht auf den Tag genau bestimmen zu
kinnen.
Réintégration en I’état antérieur.
L’empéchement est réputé avoir pris fin dés qu’il n’est plus sans faute.
La demande en réintégration est tardive lorsque I’ empéchement a cessé d’ exister deux
mots avant le dépot de la demande; dans ce cas, le bureau n’a pas @ déterminer avec
exactitude le moment auquel I’empéchement a pris fin.
PMMBI 1967 I 54, Urteil der I.Zivilabteilung des Schweiz. Bundes-
gerichtes vom 18. Oktober 1966 i.S. Raab gegen Eidg. Amt fiir geistiges
Eigentum.

PatG Art. 77 und Art. 79
Vorsorgliche Mafinahmen sind anzuordnen, wenn die Verletzung festsieht und die
behauptete Nichtigkeit des Klagepatentes durch den Gesuchsgegner nicht geniigend
glaubhaft gemacht worden ist.
Ste sind auch anzuordnen, wenn durch die vorldufige Unterlassung dem Gesuchs-
gegner sogar die Existenzgrundlage entzogen wird, was lediglich bei Festselzung
der Sicherheitsleistung der Gesuchstellerin zu beriicksichtigen ist.
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Nicht leicht ersetzbar ist der Nachteil insbesondere, wenn die Schadenersatzforde-
rung nach Abschluf des Hauptverfahrens voraussichtlich nicht leicht einzutreiben
wdre. Finanzstirke des Gesuchstellers und Finanzschwdche des Gesuchsgegners
sprechen nicht gegen, sondern hichstens fiir den Erlaf eines Verbotes.

Nur durch eine vorsorgliche Mafinahme kann der Nachteil abgewendet werden,
auch wenn der Gesuchsgegner vergleichsweise die Hinterlegung einer Lizenz fiir
Jeden wihrend der Dauer des Hauptprozesses verkauften Apparat angeboten hat.
Der Richter kann von der vorsorglichen Mafinakme nur absehen, wenn durch den
Gesuchsgegner angemessene Sicherheit tatsdchlick geleistet worden ist.

Des mesures provisionnelles dotvent étre ordonnées lorsque la violation du brevet
est établie et que sa prétendue nullité n’est pas rendue suffisamment vraisemblable
par Uintimé.

Elles dotvent étre ordonnées méme si [’interdiction provisoire significe a Uintimé
met en péril son existence; il ne peut étre tenu compte de ce dernier élément que dans
la fixation des siretés & imposer d la partie requérante.

On est en présence d’un dommage difficilement réparable lorsqu’il apparait notam-
ment que la créance en dommages-intéréts du requérant ne pourra pas étre facilement
recouvrée d la fin de U'instance principale. L’art. 77 al.2 LBI ne permet pas de tenir
compte de la puissance financiére du requérant; quant & la faiblesse économique de
Pintimé, elle ne saurait étre un motif pour renoncer a lui interdire des actes dom-
mageables; ce peut tout au plus étre un motif pour ne donner qu'un caractére
provisotre d ladite interdiction.

Si, a titre transactionnel, U'intimé fait simplement Uoffre de déposer une redevance
pour chaque appareil vendu tant que durera le procés au fond, le dommage ne peut
étre écarté que par voie de mesurer provisionnelles. Le juge ne peut refuser ces
mesures que st [’ intimé fournit effectivement des stretés convenables.

Urteil der staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen Bundesge-
richtes vom 14.Februar 1968 in Sachen E.Research and Engineering
Co. gegen Hafner AG und Mitbeteiligte.

Die E. Research and Engineering Company ersuchte auf Grund ihres schweizerischen

Patentes den Zivilgerichtsprisidenten von Basel-Stadt, der Firma Hafner AG und Mit-

beteiligten die Beniitzung der patentierten Erfindung vorsorglich und unter Straf-

androhung zu verbieten. Der Zivilgerichtsprasident wies das Gesuch ab.

Die Gesuchstellerin fiihrte gegen dieses Urteil beim Appellationsgericht des Kantons

Basel-Stadt Beschwerde, doch trat das Appellationsgericht darauf nicht ein. Die staats-

rechtliche Beschwerde der Gesuchstellerin gegen diesen Entscheid wurde abgewiesen.
Die Gesuchstellerin hat gegen das Urteil des Zivilgerichtsprisidenten rechtzeitig auch
eine staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art.4 BV eingereicht, welche

gutgeheillen wird.

Das Bundesgericht stellt einleitend fest, dafl die Beschwerdegegner die Nachmachung

der patentierten Erfindung zugegeben hitten und nur einwenden, das Patent sei nichtig.
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Obwohl es nicht von vornherein als unglaubhaft bzw. mit anderen Worten als méglich
erscheine, dall das Patent nichtig sei, komme darauf entscheidend nicht an, weil die
Nichtigkeit nicht geniigend glaubhaft gemacht sei. Unter diesen Umstinden seien die
vorsorglichen Malinahmen anzuordnen und deren Verweigerung durch den Zivil-
gerichtsprasidenten stelle Willkiir im Sinne von Art.4 BV dar. Aus den Erwigungen:

5. Im Kommentar BLuM/PEDRAZZINI, Art. 77 Anm. 2 Abs. 2, wird die Auffassung ver-
treten, die beantragte Maflnahme und das zu erreichende Resultat miilten in einem
gewissen Verhaltnis zueinander stehen, erstere diirfe nicht tber letzteres weit hinaus-
gehen. Auf diese Stelle beruft sich der Zivilgerichtsprasident, wobei er den letzten Halb-
satz unterdriickt. Er folgert aus dem so verstiimmelten Zitat, der Richter habe dem
Entscheid iber die vorsorgliche Mafinahme die beidseitige wirtschaftliche Leistungs-
fahigkeit zu beriicksichtigen. Er weist daher das Gesuch ab, weil glaubhaft sei, daf die
beantragte vorsorgliche MafBnahme der Hafner A.G. die Existenzgrundlage entzoge und
damit auch fiir die anderen vier Gesuchsgegner schwerwiegende Folgen hitte, die es
ihnen verunmdglichen kénnten, sich auf den Hauptprozel3 einzulassen oder ihn zu Ende
zu fithren. Er sagt, die beantragte Maflnahme stehe daher in keinem Verhiltnis zu dem
der Kliagerin gegebenenfalls entstehenden Nachteil.

Die Beschwerdefiithrerin scheint demgegeniiber die Auffassung zu vertreten, das im
offentlichen Recht anerkannte Gebot der VerhiltnismaBigkeit polizeilicher Eingriffe diir-
fe auf Maflnahmen des Zivilrichtersin Patentsachen iiberhauptnicht angewendet werden.

In diesem Punkte kann ihr nicht beigestimmt werden. Art. 77 PatG verpflichtet zwar
den Richter zu vorsorglichen MaBnahmen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 erfiillt
sind, stellt aber die Art der zu treffenden MafBnahme in sein Ermessen. Der Richter han-
delt nicht willkiirlich, sondern gegenteils richtig, wenn er in der Auswahl der MaBnahme
dem Zwecke Rechnung trigt, den Art.77 PatG verfolgt. Er darf dem Gesuchsgegner
nicht eine Beschrdnkung auferlegen, die zum vorldaufigen Schutze des glaubhaft gemach-
ten Rechtes des Gesuchstellers nicht nétig ist.

Nur in diesem Sinne besteht indessen ein Gebot der VerhiltnismiBigkeit, und auch
nur in diesem Sinne verstehen es BLum und PEDRAZZINT; sie sprechen vom zu erreichenden
Resultat, also vom Zweck der MaBnahme, nicht von den Folgen, die sie fiir den Betroffe-
nen hat. Der Zivilgerichtsprisident hat das erwihnte Gebot nicht so gehandhabt. Er hat
nicht abgewogen, ob zum vorldufigen Schutze des Unterlassungsanspruches der Be-
schwerdefiihrerin nétig sei, das beantragte Verbot auszusprechen, oder ob eine mildere
MaBnahme geniige. Er hat der Beschwerdefiihrerin den Schutz kurzerhand verweigert,
weil er fiir glaubhaft halt, daB die Beschwerdegegner schwer benachteiligt wiirden, wenn
sie die dem Patent der Beschwerdefithrerin widersprechenden Handlungen nicht fort-
setzen kénnten. Diese Begriindung hilt vor Art.4 BV nicht stand. Art.77 Abs.2 PatG
bestimmt nicht, Mafinahmen diirften keine getroffen werden, wenn der Gesuchsgegner
durch sie schwer benachteiligt wiirde. Wenn die Patentverletzung glaubhaft ist und die
in Art.77 Abs.2 genannten Voraussetzungen erfiillt sind, mu83 zum vorldufigen Schutze
des Patentes eine MaBnahme getroffen werden, gleichgtiltig ob und wie schwer sie den
Gesuchsgegner benachteiligen kénnte. Der méglichen Benachteiligung trigt das Gesetz
dadurch Rechnung, dal3 Art.79 Abs. 1 den Richter verpflichtet, den Gesuchsteller in der
Regel zur Leistung angemessener Sicherheit zu verhalten.

Die Beschwerdefiihrerin war zur Leistung von Sicherheit denn auch bereit. Der
Zivilgerichtsprisident hat sich aber tiber das Angebot mit der Begriindung hinweg-
gesetzt, die hinterlegte Summe wiirde erst nach Beendigung des Hauptprozesses frei und
die Stillegung des Betriebes der Hafner A.G. kénne dadurch nicht ausgeglichen werden.
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Diese Uberlegung vertrigt sich mit Art.77 PatG offensichtlich nicht. Da sich Art.79
Abs. | PatG mit der Leistung einer Sicherheit begniigt, nicht die sofortige Auszahlung an
den Gesuchsgegner verlangt, ist es willkiirlich, die Frage der Sicherheitsleistung mit der
Begriindung zu iibergehen, dem Gesuchsgegner niitze ein blof3 hinterlegter, nicht sofort
ausbezahlter Geldbetrag nichts. Wer eine patentierte Erfindung nachmacht, ohne bewei-
sen oder mindestens glaubhaft machen zu kénnen, daf3 das Patent nichtig sci, hat es nach
dem Willen des Art. 77 in Verbindung mit Art. 79 Abs.1 PatG hinzunehmen, dal3 ihm
der Richter die weitere Nachmachung vorldufig verbietet und fiir den dadurch mogli-
cherweise entstehenden Schaden lediglich Sicherheit leisten 148t. Nichts hindert den
Richter, die Sicherheit so hoch zu bestimmen, daf3 nach Erledigung des Hauptprozesses
der volle Schaden des obsiegenden Gesuchsgegners, also gegebenenfalls auch der aus der
Stillegung seines Betriebes entstandene Schaden ersetzt werden kann. ...

7. Nach Art. 77 Abs.2 PatG hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, daf3 ihm aus
der gegen das Gesetz verstolenden Handlung des Gesuchsgegners «ein nicht leicht
ersetzbarcr Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maf3nahme abgewendet
werden kann». Der Zivilgerichtsprasident schlieBt daraus, nicht jeder drohende Schaden
rechtfertige den ErlaB3 einer vorsorglichen MaBnahme, sondern er miisse fiir den Gesuch-
steller schwerwiegend sein.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin setzt er sich damit nicht in einen
klaren Widerspruch zu Art. 77 Abs.2 PatG. Nur ein schwerer Nachteil ist in der Regel
nicht leicht ersetzbar; geringfiigige Nachteile kénnen gewdhnlich auch leicht ersetzt
werden. Es ist daher nicht willkiirlich, ein vorsorgliches Verbot der Patentverletzung nur
auszusprechen, wenn die umstrittenen Handlungen des Gesuchsgegners den Gesuch-
steller «schwerwiegend » benachteiligen kénnen. «Nicht leicht» und «schwerwiegend »
sind zwei ungefihr gleichwertige Ausdriicke. Der Zivilgerichtsprisident hat denn auch
den Ausdruck «schwerwiegend» nur bel der Erérterung des allgemeinen Sinnes des
Art.77 Abs.2 PatG verwendet und einige Zeilen weiter unten bei der Stellungnahme
zum konkreten Sachverhalt nur das Bestehen eines «nicht leicht ersetzbaren Nachteils»
verneint. Offenbar versteht er unter «schwerwiegend» das gleiche wie unter «nicht
leicht ersetzbar», Jedenfalls liegt eine falsche Anwendung des Gesetzes zu wenig klar
zutage, als dafy von Willkiir gesprochen werden kénnte.

8. Die Beschwerdefiihrerin riigt, daf3 der Zivilgerichtsprasident die ihr aus den patent-
verletzenden Handlungen der Beschwerdegegner erwachsenden Nachteile nicht als
«nicht leicht ersetzbar» gewurdigt hat.

a) In erster Linie macht sie geltend, die Abnehmer patentverletzender Gerate begin-
gen ihrerseits Patentverletzungen; das Vorgehen der Beschwerdegegner hitte also zur
Folge, daBsich die Beschwerdefiithrerin nach der Durchfiithrung des Hauptprozesses einer
Vielzahl von Patentverletzern in den verschiedensten Lindern gegeniiber sdhe, wodurch
ihr die Durchsetzung ihres Rechtes aus dem Patent unzumutbar erschwert wiirde.

Die Auffassung, jeder Kaufer eines patentverletzenden Gerites, der dieses gewerbs-
miBig beniitzt, begehe seinerseits eine Patentverletzung im Sinne des Art. 66 lit. a PatG,
ist vertretbar (vgl. Art.8 Abs.1 PatG; BLuM/PEDRAZZINI Art.8 Anm.1l und Art.66
Anm.6). In der gewerbsmiBigen Beniitzung durch den Kéufer liegt aber fir den Patent-
inhaber nicht notwendigerweise ein zusitzlicher Nachteil. Wenn das Gerdt durch den
Patentinhaber selber oder durch dessen Lizenznehmer verkauft wiirde, miiite er sich
die gewerbsmiBige Beniitzung durch den Erwerber gefallen lassen. Der Nachteil, der
dem Patentinhaber durch den Vertrieb patentverletzender Gerite erwichst, besteht
also normalerweise nur darin, dal dem Patentinhaber der Gewinn aus dem Verkauf oder
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die Lizenzvergiitung entgeht. Auf Ersatz dieses und iibrigens auch jedes allenfalls indirekt
entstehenden weiteren Schadens kann er den das Patent verletzenden Verkiufer belan-
gen. Wenn ihm dieser Schaden ersetzt wird, ist er vermdogensrechtlich gleich gestellt, wie
wenn die patentverletzenden Verkiufe nicht stattgefunden hitten. Falls er daneben noch
jeden Erwerber mit einer Unterlassungsklage belangen will, obschon ihn der Gebrauch
der Gerite normalerweise nicht weiter schiadigt, ist das seine eigene Angelegenheit. Es ist
nicht willkiirlich, bei der Prifung der Frage, ob eine vorsorgliche Manahme am Platze
sei, auf diese Méglichkeit, die ein verniinftiger Patentinhaber nicht ausniitzen wird,
nicht Riicksicht zu nehmen. Nur wenn die gewerbsmiBige Beniitzung der Geréte durch
den Erwerber dem Patentinhaber einen weiteren Vermoégensschaden zufiigen wiirde,
mii3te ihr allenfalls Rechnung getragen werden. Die Beschwerdefiihrerin hat jedoch vor
dem Zivilgerichtsprasidenten keinerlei dahin gehende Ausfithrungen gemacht und unter-
148t solche tibrigens auch in der Beschwerde. Sie sagt nur: «Sobald einmal die Ausliefe-
rung der patentverletzenden Gerite an die Kundschaft der Beklagten 1 und 2 beginnt,
wird es fiir die Kliagerin duBlerst schwierig sein, allen Beziigern den weiteren Gebrauch
des Gerites, das in allen Fillen das patentierte Verfahren ausfithren wird, untersagen zu
lassen und sie wegen Verletzung der Verfahrensanspriiche zur Verantwortung zu ziehen»
(Gesuch S.12 Ziff.2). Indem der Zivilgerichtsprésident dieses Anbringen nicht als
geniigend erachtete, um die beantragte vorsorgliche Mafinahme auszusprechen, ver-
letzte er Art.4 BV nicht.

b) Den zweiten nicht leicht ersetzbaren Nachteil sieht die Beschwerdefiihrerin darin,
daB ihr durch die Handlungen der Beschwerdegegnerin ein betrichtlicher Teil ihres
europiischen Marktes verloren gehe, zumal die Beschwerdegegnerin mangels Lizenz-
zahlungen die Preise zu unterbieten verméchten.

Damit will die Beschwerdefiihrerin offenbar wiederholen, was das Protokoll iiber die
Verhandlung vom 1. Mirz 1967 lapidar mit dem Satze ausdriickt: « Auf dem Absatz-
markt wird Verwirrung gestiftet. »

Der Zivilgerichtsprisident hat dazu im Urteil nicht Stellung genommen. Im Ergebnis
kann ihm aber Willkiir nicht vorgeworfen werden. Der Ausfall auf dem europiischen
Markt kommt im Entgehen von Gewinnen auf den von den Beschwerdegegnern verkauf-
ten Apparaten oder im Entgehen der entsprechenden Lizenzvergiitungen zum Ausdruck.
Es ist nicht zu ersehen, inwiefern der Absatz der Beschwerdefiihrerin oder ihrer Lizenz-
nehmer grundsétzlich leiden kénnte. Sobald die Beschwerdegegner nach dem Unter-
liegen im HauptprozeB den Vertrieb der Gerite einstellen werden, miissen die Kunden
ihren weiteren Bedarf notgedrungen bei der Beschwerdefiihrerin oder ihren Lizenz-
nehmern decken. Jedenfalls schweigt sich die Beschwerdefiihrerin dariiber aus, inwiefern
es sich voraussichtlich anders verhielte. Fiir den Ausfall von Gewinnen oder Lizenz-
vergiitungen bis zur Einstellung des Vertriebes seitens der Beschwerdegegner aber wird
sie diese belangen kénnen.

¢) Fragen kann sich also nur, ob diese Schadenersatzforderung nicht leicht einzutrei-
ben sein werde. Die Beschwerdefiihrerin verneint die Eintreibbarkeit mit der Begriin-
dung, die Hafner A.G. und die Hafner & Co. seien kleine Firmen, die nicht Gewihr
béten, daB sie diese Forderung nach dem AbschluB3 des Hauptprozesses tilgen kénnten.

Das angefochtene Urteil versucht diese Auffassung nicht zu widerlegen, sondern
scheint die Befiirchtung der Beschwerdefiihrerin gegenteils anzuerkennen. Es sagt ndm-
lich nach der Wiedergabe des betreffenden Anbringens: «Mangels anderer niherer
Angaben ist deshalb anzunehmen, daf3 der von der Kligerin zu befiirchtende Nachteil
in der EinbuBle von Lizenzgebiihren besteht, fiir deren Ersatz die Beklagte wegen man-
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gelnder Zahlungsfiahigkeit nicht mehr belangt werden kénnte.» Die Wendung «der von
der Kligerin zu befiirchtende Nachteil » deutet an, dal3 dieser Nachteil von der Beschwer-
defithrerin nicht nur befiirchtet wird, sondern von ihr wirklich zu befiirchten ist. Es
kann denn auch nicht wohl anders sein, nachdem der Zivilgerichtsprasident selber davon
ausgeht, ein vorsorgliches Verbot patentverletzender Handlungen wire fiir die Be-
schwerdegegner existenzvernichtend, so dafi sie nicht einmal mehr die Mittel hitten, sich
auf den Hauptprozel3 einzulassen oder ihn zu Ende zu fithren. Es ist nicht zu ersehen,
weshalb das Unterliegen im Hauptprozel3 fir die Beschwerdegegner nicht ebenfalls
existenzvernichtend wire, so dafl ihnen die Mittel zur Tragung der finanziellen Folgen,
d.h. insbesondere zur Entschiddigung der Beschwerdefiihrerin, fehlen wiirden. Eine
gegenteilige Auffassung des Zivilgerichtsprisidenten wiirde an einem derartigen Mangel
an Logik leiden, daB sie als offenkundig widerspriichlich und damit als willkiirlich be-
zeichnet werden miiBte.

Sei dem wie ihm wolle, erklirt das angefochtene Urteil jedenfalls nicht, die Beschwer-
degegner wiirden nach dem Unterliegen im Hauptproze ohne weiteres in der Lage sein,
der Beschwerdefithrerin den voraussichtlichen Schaden zu ersetzen. Das Gesuch ist mit
der Begrindung abgewiesen worden: « Nun handelt es sich aber bei der Kligerin um
ein weltweites Unternehmen. Eine allfillige durch die Tatigkeit der Beklagten verursach-
te Einbulle an Lizenzgebiihren wird in ihrem Gesamtumsatz und -gewinn kaum spiirbar
in Erscheinung treten. Anderseits geht es bei den Beklagten doch um eine Existenzfrage.
Der fur die Kldgerin zu erzielende Vorteil steht daher in keinem Verhiltnis zu dem den
Beklagten drohenden Nachteil.» Der Zivilgerichtsprisident verweigert also der Be-
schwerdefiihrerin das Recht, weil der Ausfall, den ihr die Handlungen der Beschwerde-
gegner verursachten, angesichts des Vermdgens und Einkommens der Beschwerdefiihre-
rin nicht so stark ins Gewicht falle wie die wirtschaftlichen Folgen, die eine vorsorgliche
Verfiigung fiir die Beschwerdegegner hitte. Diese Begriindung geht an der Frage, ob
der Nachteil, den die patentverletzenden Handlungen fiir die Beschwerdefiihrerin haben,
leicht zu ersetzen sei, vollstindig vorbei und ist daher willkiirlich. Art.77 Abs.2 PatG
erlaubt nicht, der Finanzstirke des Gesuchstellers Rechnung zu tragen, und die Finanz-
schwiche des Gesuchsgegners kann hochstens ein Grund sein, ithm die schiddigenden
Handlungen vorsorglich zu verbieten, keinenfalls aber ein Grund, das Begehren um
ErlaB eines Verbotes abzuweisen, ...

10. Der Zivilgerichtsprisident hat das Gesuch auch mit der Begriindung abgewiesen,
Art. 77 Abs.2 PatG verlange, daf3 der dem Gesuchsteller drohende Nachteil nur durch
eine vorsorgliche Mainahme abgewendet werden kénne. Er wirft der Beschwerdefiihre-
rin vor, sie habe das Vergleichsangebot ihrer Gegner, bis zur Beendigung des Haupt-
prozesses fur jeden verkauften Apparat einen Betrag in der Héhe einer angemessenen
Lizenzvergiitung zu hinterlegen, abgelehnt. Durch Annahme dieses Angebotes wire die
Gefahr, die entgangenen Lizenzvergiitungen nach gewonnenem ProzeB nicht herein-
zubringen, behoben worden. Auf Grund des Angebotes der Gesuchsgegner hitten sicher
auch noch weitere den Interessen der Beschwerdefiihrerin dienende Bedingungen ver-
einbart werden kénnen. Durch Ablehnung des Angebotes habe die Beschwerdefithrerin
auf die Méglichkeit verzichtet, den Nachteil auf einem anderen Wege als durch eine
vorsorgliche MaBnahme abzuwenden.

Die Beschwerdefiihrerin sieht auch in diesen Erwigungen eine klare Verletzung des
Patentgesetzes und damit einen Versto3 gegen Art.4 BV.

Die vorsorgliche MaBnahme setzt nach Art. 77 Abs.2 PatG voraus, dall der dem Ge-
suchsteller drohende nicht leicht ersetzbare Nachteil nur durch sie abgewendet werden



kann. BLum/PEDRAZZINI, Art.77 Anm.4 lit.d, halten diese Voraussetzung schon dann
fiir erfillt, wenn dem Gesuchsteller zur Wahrung seiner Interessen kein anderes Mittel
rechtlicher Natur zur Verfiigung steht. Sie sagen, eine vorsorgliche MaBnahme zum
Zwecke der Beweissicherung kénne z.B. nicht deswegen verweigert werden, weil der
Gesuchsteller den patentverletzenden Gegenstand kaufen kénnte.

Im AbschluB eines Vergleiches mit dem Patentverletzer kann man kaum im Sinne der
Auffassung BLuM/PEDRAZZINI ein Mittel rechtlicher Natur zur Abwendung des Nachteils
sehen. Der Vergleich ist wie der Ankauf eines patentverletzenden Gegenstandes ein
Rechtsgeschift, zu dessen Abschlull der Verletzte nicht verpflichtet ist. Der Abschlufl
eines angemessenen Vergleiches ist thm {ibrigens nur méglich, wenn ihm das Druckmittel
der vorsorglichen MaBinahme zur Verfiigung steht; schldsse ein «Vergleichsangebot»
des Gegners den Erlal3 einer vorsorglichen MaBnahme von vornherein aus, so wire der
Verletzte dem Wohlwollen des Gegners ausgeliefert. Es eriibrigt sich indessen, zur er-
wiahnten Auffassung von BLum/PEDRAZZINI abschlieBend Stellung zu nehmen; denn es
ist offensichtlich, daB jedenfalls die Ablehnung des vorliegenden « Vergleichsangebotes »
den Richter nicht berechtigte, die vorsorgliche Mafinahme zu verweigern. Das Gesetz
tragt namlich der Méglichkeit, die den Beschwerdegegnern mit ihrem «Vergleichsange-
bot» vorschwebte, ausdricklich Rechnung. Es bestimmt in Art. 79 Abs.2 PatG: «Leistet
die Gegenpartei zugunsten des Antragstellers eine angemessene Sicherheit, so kann von
einer vorsorglichen Mafinahme abgesehen oder eine verfiigte MaBnahme ganz oder
teilweise aufgehoben werden.» Damit ist deutlich gesagt, daf3 die Sicherheit nicht nur
angeboten, sondern tatsidchlich geleistet werden mul3, damit der Richter von der vor-
sorglichen MabBnahme absehen kann. Der Zivilgerichtsprésident hitte es in der Hand
gehabt, die von den Beschwerdegegnern angebotene Sicherheit, wenn sie angemessen
war, gegen den Willen der Beschwerdefiihrerin leisten zu lassen und hierauf die vorsorg-
liche MaBnahme abzulehnen oder wieder aufzuheben. Dagegen durfte er nicht die ange-
botene Sicherheit nicht annehmen, aber die vorsorgliche MaBnahme dennoch unter
Hinweis auf dieses Angebot verweigern. Dieses Vorgehen lduft auf eine MaBregetung der
Beschwerdefiihrerin hinaus, weilsie iiber das Angebot, so wie es lautete, nicht Vergleichs-
verhandlungen fiithren wollte, sei es, daB sie es fiir unangemessen niedrig hielt, sei es, daf
sie befiirchtete, ihre Lizenznchmer kénnten ihr begriindeterweise Vorwiirfe machen und
Schadenersatzanspriich€ stellen. Das Vorgehen des Zivilgerichtsprasidenten ist will-
kiirlich, weil es gegen den klaren Sinn des Art. 79 Abs.2 PatG verst68t.

I1. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 1f., Art. 25 und Art. 26, OR Art.41

Feststellungsklage: Der Verletzte hat jedenfalls dann Anspruch auf gesonderte
urteilsmafiige Feststellung der Verletzung, wenn dies zur Behebung der Verletzung
oder Gefihrdung seiner Exklusivrechie beitragen kann. Dieser Anspruch seizt kein
Verschulden des Verletzers voraus und besteht auch, wenn gleichzeitig auf Unter-
lassung und Schadenersalz geklagt wird.

Bei schuldhafter Verletzung von Musterrechten steht dem Verletzten nur ein An-
spruch auf Schadenersatz, nicht aber auf Herausgabe des vom Verleizer erzielten
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Gewinnes zu. Doch gibt der Umsatz, den der Verletzer mit dem nachgemachten
Mouster erzielt hat, in der Regel einen Anhaltspunkt fiir die Ermittlung des vom
Verletzten erlittenen Schadens. Der Verletzer ist aber zum Gegenbeweis zuzulas-
sen, daf§ der von ithm erzielte Umsatz auch ohne sein Dazwischentreten vom Ver-
letzten nicht erreicht worden wire.

Ein Anspruch auf Ersatz mittelbaren Schadens, der durch Verdringung aus einem
bestimmien Markt enistanden sei, kann nicht daraus abgeleitet werden, daff der
Beklagte auch die Exklusivrechie Dritter verletzt hat.

Action déclaratotre: le lésé a le droit en tout cas de solliciter séparément la consta-
tation judiciaire de la violation, lorsque cela peut contribuer & la cessation de la
violation ou du péril menagant son droit exclusif. Ce droit n’est pas soumis a la
condition de Uexistence d’une faute de [’ auteur de la violation et il peut étre exercé
lorsqu’il est demandé simultanément la cessation et des dommages-intéréts.

En cas de violation fautive du droit au modéle, le lésé ne peut prétendre qu’d des
dommages-intéréts et non a4 la restitution des béndfices réalisés par Uauteur. Ce-
pendant, le chiffre d’affaires réalisé par ce dernier avec le modéle contrefait est un
indice qui permet de fixer le dommage subi par le lésé.

L’ auteur est admis & rapporter la contre-preuve que son chiffre d’affaires n’aurait
pas été atteint par le lésé méme sans ses agissements.

Une demande en réparation du dommage indirect résultant de [’ éviction d’un marché
déterminé ne peut étre fondée sur le motif que le défendeur a également violé les droits
exclusifs des tiers.

GVG (St.Gallen) 1962, 341T., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
St. Gallen vom 2. Mirz 1962.

Die Kligerin hatte am 22./27. Mai 1958 ein Stickereimuster Nr. 81905 international
hinterlegt. Da die Beklagte in der Folge dieses Muster nachmachte und mit dem nach-
gemachten Muster versehene Ware in Verkehr brachte, reichte die Kldgerin beim Han-
delsgericht Klage auf Feststellung der Verletzung ihrer Musterrechte, auf Verbot der
weiteren Herstellung und VerduBerung von mit dem nachgemachten Muster versehener
Ware und auf Schadenersatz ein. Das Handelsgericht hat die von der Beklagten gegen die
Giiltigkeit der Hinterlegung erhobene Einwendung der fehlenden Originalitat wie auch
die Einrede der Verjihrung der eingeklagten Anspriiche zuriickgewiesen und sowohl
das Begehren auf gerichtliche Feststellung der Musterschutzverletzung als auch das
Unterlassungs- und das Schadenersatzbegehren grundsitzlich geschiitzt.

Aus den Erwdgungen:

1. Zum Feststellungsbegehren:

Die Klégerin verlangt mit dem Rechtsbegehren Ziff. 1 die gerichtliche Feststellung
der von der Beklagten begangenen Musterschutzverletzung. Nun sicht das MMG aller-
dings — im Gegensatz zum UWG (Art.2 lit.a) und dem neuen Patentgesetz (Art.74
Ziff.2) — einen Anspruch des Verletzten auf Feststellung der Widerrechtlichkeit bzw. der
widerrechtlichen Verletzung nicht ausdriicklich vor. Die herrschende Meinung geht
aber heute dahin, daf3 ein entsprechender Anspruch im Bereich des Immaterialgiiter-
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rechts ganz allgemein von Bundesrechts wegen besteht (so vor allem TROLLER, Der
schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, S.214ff.; Levcn in SJZ 36, 2931T.; entspre-
chend fiir den Bereich des Markenrechts MATTER, Kommentar zum MSchG, S.212
lit.b, cc). Auch das Bundesgericht anerkennt in seiner neueren Rechtsprechung (im
Gegensatz zur fritheren, vgl. z. B. BGE 55 IT 139, 64 II 223) fiir den Bereich des Bundes-
privatrechts allgemein einen bundesrechtlichen Anspruch auf Feststellung bestimmter
Rechtsverhaltnisse (vgl. BGE 77 11 348, 79 II 394, 84 II 495). Voraussetzung fiir einen
solchen materiell-rechtlichen Feststellungsanspruch ist aber in jedem Fall (entsprechend
wie fir den kantonalrechtlichen gemall Art. 171 ZP), daf} ein rechtliches Interesse des
Verletzten an der gerichtlichen Feststellung des streitigen Rechtsverhaltnisses bzw. der
Verletzung bestecht und daf3 dieses Interesse nicht oder doch nicht im vollen Umfang
durch Leistungs- oder Gestaltungsurteil befriedigt werden kann (vgl. TROLLER, a.a.O.,
S.216; MATTER, a.a.0., S.212). Das bedeutet indessen nicht, daf3 die Moglichkeit einer
Leistungs- oder Gestaltungsklage den Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit
einer Verletzungshandlung notwendigerweise ausschlieB3t. Der Verletzte kann ein schutz-
wiirdiges Interesse daran haben, daf nicht blo8 in der Urteilsbegriindung die Verletzung
seiner Rechte festgehalten wird und das Dispositiv nur Folgen (Verbot, Schadenersatz
usw.) festhilt, sondern daf} gerade auch im Dispositiv die Verletzung umschrieben wird.
Anerkannt wird ein solches rechtlich zu beachtendes Interesse immer dann, wenn die
urteilsméBige Feststellung zur Beseitigung der Verletzung oder Gefiahrdung beitragen
kann und insbesondere auch, wenn Urteilspublikation in Frage kommt (vgl. TROLLER,
a.a.P.; voN BireN, Kommentar zum UWG, S.165f., N 3; BGE 77 II 186, 83 II 359).
Im vorliegenden Fall steht zwar eine Urteilspublikation nicht zur Diskussion, hingegen
liegt auf der Hand, dal3 die gerichtliche Feststellung der erfolgten Verletzung und ihrer
Widerrechtlichkeit den Urteilsspruch besonders einpragsam gestaltet und so wesentlich
zur Behebung der Verletzung und Ausschaltung der Gefidhrdung beitrdgt. Der Klidgerin
mulB daher ein schutzwiirdiges und damit auch rechtlich zu beachtendes Interesse an der
urteilsmiBigen Feststellung der widerrechtlichen Verletzung ihrer Musterrechte durch
die Beklagte zugebilligt werden. Ihr dahingehendes Begehren ist somit zu schiitzen. Dies
hitte auch dann zu geschehen, wenn der Beklagten kein Verschulden zur Last gelegt
werden kénnte (vgl. BGE 74 II 243). Tatsichlich trifft diese aber ein erhebliches Ver-
schulden. Um so eher mufl dem Feststellungsbegehren stattgegeben werden.

2. Zum Schadenersatzbegehren:

Dieses Begehren 1463t sich rechtlich auf Art.25 und 26 MMG in Verbindung mit
Art.4]1 OR stiitzen. Es setzt notwendigerweise ein Verschulden voraus. Ein solches lag
hier offenkundig vor. (Wird niher ausgefiihrt.)

a) Die Kligerin macht einen unmittelbaren Schaden (Gewinnentgang) von
Fr. 32904.15 geltend. Ihre Schadensrechnung beruht auf der Annahme, daB sie ohne die
Verletzungshandlung der Beklagten den von dieser mit dem nachgemachten Muster
erzielten Umsatz selbst erzielt hitte. Diese Betrachtungsweise wird tatsdchlich in Theorie
und Praxis vielfach verfochten (vgl. insbesondere TroLLER, Gewerblicher Rechtsschutz,
S.226f.; DUrRrR, Kommentar zum MMG, S.34; BGE 63 II 277, 59 II 205; vgl. auch
Kommentar Oser/SCHONENBERGER, N 2 zu Art.423 OR), und auch das Handelsgericht
ist schon wiederholt bei der Schadensermittlung in Fillen der Verletzung von Immate-
rialgiiterrechten von ihr ausgegangen. In neueren Entscheidungen hat es aber die Ein-
schrankung gemacht, dafl der Umsatz des Verletzers mit dem nachgemachten Artikel
nur ein Indiz fiir den dem Verletzten entgangenen Umsatz bilde und nicht allgemein
gesagt werden konne, dieser sei dem ersteren gleich (vgl. z. B. Beweisdekret vom 31. Au-
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gust 1961, 1i.8. T./L. und T. betreffend Markenschutz). Diese Einschrinkung ergibt sich
aus dem Wesen des Schadenersatzes, wonach grundsitzlich zu ersetzen ist, was dem
Geschidigten tatsachlich entgangen ist. Wollte man schlechthin auf den vom Verletzer
erzielten Umsatz abstellen, so wire das im Grunde genommen nicht mehr Zusprache von
Schadenersatz, sondern Vorteilszuweisung aus (unechter) Geschiftsfithrung ohne Auf-
trag gemil Art.423 OR. Mit dieser Konstruktion wird in der Tat verschiedentlich
operiert (vgl. TROLLER, a.a.0., 8.227, und dort zitierte Literatur und Judikatur), doch
steht ihr fiir den Bereich des Muster- und Modellrechts entgegen, daf3 die Art.25 und 26
MMG die finanziellen Anspriiche des Verletzten ausdriicklich als Schadenersatzansprii-
che vorsehen, nicht als Anspriiche auf Vorteilsaneignung bzw. Gewinnherausgabe.
Insofern entspricht die Regelung des MMG derjenigen des Markenrechts (Art.25 Abs.2
MSchG) und des Wettbewerbsrechtes (Art. 2 Abs. 1 1it.d UWG). Aus diesen Bestimmun-
gen aber hat das Bundesgcricht geschlossen, daB3 sie fiir einen Uber den Schadenersatz-
anspruch hinausgehenden Anspruch auf Gewinnherausgabe aus Art.423 OR keinen
Raum liefen (vgl. BGE 36 I1 601f., 73 11 197 Erw.5, 79 11 327 Erw.5; vgl. ferner Mar-
TER, Kommentar zum MSchG, S.239). Das gleiche muB folgerichtig auch fiir den Be-
reich des Muster- und Modellrechts gelten. Dem steht nicht cntgegen, daf3 das Bundes-
gericht bei Patentnachahmung dem Verletzten unter dem fritheren Recht einen Gewinn-
herausgabeanspruch gestiitzt auf Art.423 OR zuerkannte; denn dort mochte sich das
aus der Uberlegung heraus rechtfertigen, dal der Nachahmer einer patentierten Erfin-
dung ohne die Verletzungshandlung gar keine Méglichkeit zum Verkauf des in Frage
stehenden Erzeugnisses gehabt hitte. Diese Uberlegung trifft aber im Falle der Muster-
rechtsverletzung (entsprechend wie bei Markenrechtsverletzung und unlauterem Wett-
bewerb) nicht oder doch nicht in gleichem MaBe zu, da hier vom Konkurrenten vielfach
mit anderen Erzeugnissen dhnlicher, aber nicht zu beanstandender Art die gleichen
Geschifte hitten getitigt werden kénnen. Das Bundesgericht hat es daher wie erwihnt
ausdriicklich abgelehnt, die fiir die Patentnachahmung anerkannten Grundsitze iiber
die Gewinnherausgabe auf die Fille von Markenrechtsverletzungen und unlauteren
Wettbewerb zu Gbertragen (vgl. vor allem die zitierten BGE 36 I1 601f. und 73 I1 197ff.),
und dementsprechend verbietet sich auch ihre Anwendung auf Musterrechtsverletzun-
gen. Die Kligerin begriindet denn auch ihre Forderung im Prinzip als solche auf Scha-
denersatz, nicht auf Gewinnherausgabe. Es ist ithr demnach nur zu ersetzen was sie
zufolge der Verletzungshandlungen der Beklagten weniger cinnahm, d.h. der ihr tat-
sachlich entgangene Gewinn. Bei dessen Ermittlung darf aber wie bemerkt der Umsatz,
den die Beklagte mit dem nachgemachten Muster erzielt hat, wenigstens als Anhalts-
punkt genommen werden.

Die Beklagte behauptet nun, die Kldgerin hatte zu dem von ihr berechneten Preis in
Berlin iiberhaupt nicht ins Geschift kommen koénnen, selbst wenn sie, dic Beklagte, gar
nicht auf den Plan getreten wire; um in Berlin ins Geschiift zu kommen, hitte die Klage-
rin ithrem dortigen Vertreter mit einem Nettogewinn von héchstens Fr. —.50/m (statt
Fr. 2.34) verkaufen miissen. Dieser Einwand ist beachtlich und muf3 daher auf seine
Richtigkeit gepriift werden. (Wird niher ausgefiihrt.)

b) Die Klagerin macht {iberdies einen mittelbaren Schaden geltend, den sie auf min-
destens die Hilfte des unmittelbaren Schadens beziffert. Sie fiithrt dazu aus, der Fall des
von der Beklagten kopierten Musters der Kldgerin stehe keineswegs vereinzelt da. Die
Beklagte habe auch Stickereimuster anderer Firmen kopiert.

Dazu ist vorweg zu bemerken, dal3 unter dem Gesichtspunkt des mittelbaren Schadens
nur das beriicksichtigt werden kann, was der Kligerin tiber ihren direkten Schaden
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hinaus noch zufolge der ihre eigenen Musterrechte verletzenden Lieferungen der Be-
klagten entgangen ist; denn nur in diesen Lieferungen liegen unerlaubte Handlungen
zum Nachteil der Klagerin, die sie zu Schadenersatz berechtigen. Hingegen fillt in
diesern Zusammenhang auBler Betracht, was der Kligerin dadurch entgangen ist, daf3
(wie sie behauptet) die Beklagte mit andern Produkten den Berliner Markt erobert und
die Kligerin daraus verdrangt hat; denn durch diese weiteren Produkte der Beklagten
wurden die Musterrechte der Kligerin nicht verletzt. Thr gegeniiber waren solche
Lieferungen der Beklagten nicht unstatthaft, mégen durch sie auch Exklusivrechte
Dritter verletzt worden sein. Es ist dem Gutdiinken dieser Dritten tiberlassen, ob sie aus
einer allfilligen Verletzung ihrer Exklusivrechte Schadenersatzanspriiche herleiten

wollen.

MMG Art. 12 Ziff. 1
Begriff der formellen Neuheit eines Musters: Bei Mustern, die nicht oder nicht
ausschlieflich fiir den Export bestimmt sind, wirkt das Vorbekanntsein im Ausland
allein nicht neuheitszerstirend.
Vorbekannt ist ein Muster nicht schon dann, wenn es einem einzelnen Kunden oder
dessen Angestellten bekanntgegeben wurde.

Notion de la nouveauté formelle d’un modéle. Pour les modéles qui ne sont pas — ou
pas exclusivement — destinés & exportation, le fait qu’ils étaient déja connus &
Pétranger n’est pas suffisant, en sot, pour étre destructeur de nouveauté.

Un modele n’est pas encore connu du seul fait qu'il ait été soumis & un seul client
ou a ses employés.

GVG (St.Gallen) 1962, 381f., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
St. Gallen vom 2. Mérz 1962.

Die Kligerin hatte am 5.Februar 1958 ein Stickereimuster Nr. 69906 international
hinterlegt. Dieses Muster wurde von der Beklagten nachgemacht. In dem darauf von der
Kligerin angehobenen Proze8 bestritt die Beklagte sowohl die Originalitit (materielle
Neubheit) als auch die formelle Neuheit im Sinn von Art. 12 Ziff. ] MMG, letztere mit der
Begriindung, es liege schon cine aus der Zeit vor der Hinterlegung datierende Kalkula-
tionskarte der Kligerin bei den Akten und auBerdem habe die Kligerin am 29. Januar
1958, also ebenfalls vor der Hinterlegung des Musters, einem Kunden in Berlin einen
Auftrag iiber mit diesesm Muster versehene Ware bestétigt. Das Handelsgericht hat die
Einwendungen der Beklagten zuriickgewiesen und sowohl die materielle wie die formelle
Neuheit des Musters bejaht. Zur Frage der formellen Neuheit hat es im wesentlichen
folgendes ausgefiihrt:

Die Beklagte macht weiter geltend, die Hinterlegung des kldgerischen Dessins
Nr. 69906 sei ungiiltig, weil es vor derselben im In- und Ausland bereits bekannt gewesen
sel. Nach Art. 12 Ziff. 1 MMG ist die Hinterlegung in der Tat ungiiltig, wenn das Muster
zur Zeit der Hinterlegung nicht mehr neu gewesen ist. Es handelt sich hier um die
sogenannte formelle Neuheit, die nach der eben erwdhnten Bestimmung so lange gegeben
ist, als das Muster weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt
ist. War es dagegen zur Zeit der Hinterlegung in diesen Kreisen bekannt, so geniefit es
trotz Hinterlegung den Schutz des Gesetzes nicht, und zwar selbst dann nicht, wenn es
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zur Zeit, als es geschaffen wurde, originell war, also materielle Neuheit aufwies. Beweis-
pflichtig fiir das Nichtvorhandensein der formellen Neuheit im Sinn von Art. 12 Ziff. ]
MMG ist die Beklagte; denn gemi Art.6 MMG begriindet die Tatsache der Hinter-
legung die (widerlegbare) Vermutung der Neuheit (sowie der Richtigkeit der angege-
benen Urheberschalft, die hier nicht bestritten ist). Diese Vermutung gilt auch fiir Muster,
die, wie das hier in Frage stehende der Klagerin, bloB Gegenstand einer internationalen
Hinterlegung sind (woran es nichts dndert, daB3 das Haager Abkommen betreffend die
internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster und Modelle vom 2. Juni 1934
eine entsprechende Bestimmung nicht enthilt; vgl. BGE 80 11 360f.; KGE 1937 Nr. 38).
Nach Art.23Ps MMG verleiht die internationale Hinterlegung itberhaupt ganz allge-
mein den vollen Schutz des MMG, wie wenn das Muster intern hinterlegt worden wire.

Die Beklagte bringt zur Begriindung ihrer Einrede der fehlenden Neuheit des kldge-
rischen Musters Nr. 69906 vor, dieses Muster sei schon vor der Hinterlegung bekannt
gewesen, indem schon am 29. Januar 1958 gegeniiber der Firma G. in Berlin ein Auftrag
iber mit diesem Muster versehene Ware bestitigt worden sei und der betreffende Auftrag
schon vorher erfolgt sein miisse. Zum Beweis hiefiir beruft sie sich auf die von der Klagerin
eingereichten Akten Nr.5 und 7. Beim kldgerischen act.5 handelt es sich um eine Kal-
kulationskarte zum streitigen Dessin Nr. 69906, die das Datum 16. Januar 1958 tragt, und
das kldgerische act.7 ist die Photokopie einer an die Firma G. in Berlin gerichteten
Auftragsbestdtigung vom 29. Januar 1958, die unbestrittenermaBen z. T. Ware mit dem
streitigen Stickereimuster Nr. 69906 betrifft. Weitere Tatsachen hat die Beklagte zur
Begriindung ihrer Ungiiltigkeitseinrede nicht vorgebracht. Es fréigt sich daher nur, ob
mit den eben erwidhnten Tatsachen und Akten der Bewels fiir die fehlende formelle
Neuheit des kldgerischen Musters Nr. 69906 im Zeitpunkt der Hinterlegung und damit
fiir deren Ungiiltigkeit erbracht ist. Die Klédgerin bestreitet das und macht dazu in erster
Linie geltend, nur das vorgingige Bekanntwerden des Musters im Inland — ein solches
wird nicht behauptet — wire neuheitsschiadlich, nicht aber der Verkauf desselben im
Ausland. Richtig ist, daB die bisherige Praxis des Bundesgerichtes und auch des Handels-
gerichtes grundsitzlich dahin ging, da die Frage der Neuheit nicht nach dem Uni-
versal-, sondern nach dem Territorialprinzip zu beantworten sei, daB es also darauf
ankomme, ob in der Schweiz neuheitszerstérende Tatsachen bewiesen seien (vgl. BGE
3911 117, 56 11 76 und 235, 57 11 374, 59 II 199; ferner KGE 1937 Nr.41). Streitig ist
indessen, ob dieses Prinzip vorbehaltlos gilt. Das Bundesgericht hat in BGE 56 II 235 den
Standpunkt vertreten, daB von diesem Prinzip eine Ausnahme zu machen sei bei Mu-
stern, die ausschlieBlich fiir den Export bestimmt seien. Bei solchen Mustern will es auch
das Vorbekanntsein im Ausland beriicksichtigt wissen. An diesem Standpunkt hat es auch
in BGE 59 IT 200 festgehalten, dabei aber neuerdings betont, da3 die Verhiltnisse im
Ausland nur bei ausschlieBlichen Exportmustern in Betracht zu ziehen seien (ebenso
Durr, Kommentar zum MMG, S.17). Die Auffassung, daB wenigstens bei reinen
Exportmustern die Verhiltnisse im Ausland mitzuberiicksichtigen seien, ist indessen
verschiedentlich auf Widerspruch gestoBen (vgl. z.B. W.WEGELIN, Zum Begriff des
Exportmusters, in Beitrdge zum Wirtschaftsrecht, Festgabe fir den Schweizerischen
Juristentag 1944, S. 323 ff. ; Urteil desst. gallischen Handelsgerichts in Sachen R./W. vom
5.Oktober 1932; GuHL in ZBJV 64, 441; aus der neuesten Zeit insbesondere TROLLER,
Immaterialgiiterrecht I, S.481). Im vorliegenden Fall eriibrigt es sich, zu dieser Kontro-
verse Stellung zu nehmen, weil das streitige Muster der Kligerin, wie diese mit Recht
geltend macht, kein reines Exportmuster darstellt. Nach der Auskunft der fachkundigen
Richter sind Muster von der Art des streitigen ganz allgemein nicht ausschlieBlich fiir
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den Export bestimmt, sondern werden durchwegs auch in den Kollektionen fiir die
inlindischen Kunden gefiihrt. Es besteht nicht der geringste Anlal3, gerade fiir das
streitige Muster Nr. 69906 etwas anderes anzunehmen. Handelt es sich aber bei diesem
nicht um ein ausschlieBliches Exportmuster, so kommt es auch nach der Praxis des Bun-
desgerichtes nicht darauf an, ob es schon einige Tage vor der Hinterlegung in Berlin
bekannt war. Die Einrede der fehlenden formellen Neuheit hilt daher schon aus diesem
Grunde nicht stich.

Die Einrede wire aber selbst dann nicht begriindet, wenn es grundsitzlich auch auf
die Verhéltnisse im Ausland ankommen wiirde. Wie erwidhnt, gilt nach der mafigebenden
Bestimmung von Art. 12 Ziff. | MMG ein Muster als neu, solange es weder im Publikum
noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. Als «beteiligte Verkehrskreise»
sind offenbar diejenigen Personen und Unternehmer zu betrachten, die derartige Muster
herstellen und mit ihnen Handel treiben (so TROLLER, a.a.0., S.478, unter Berufung
auf Guyer, Kommentar zum MMG, S.45); als «Publikum» kénnen die méglichen
Abnehmer gelten, eventuell dariiber hinaus auch alle weiteren Personen (die Frage, wie
weit der Begriff zu fassen ist, ist nach TROLLER, a.a.0., S.479, bisher noch nicht ent-
schieden worden; fiir den vorliegenden Fall ist die Frage, wie die Grenzen dieses Begriffes
zu ziehen sind, ohne Belang). Notwendig ist auf jeden Fall die Kenntnisnahme durch
auBenstehende Personen; die betriebsinterne Kenntnis wirkt auf keinen Fall neuheits-
zerstérend. Das klagerische act.5, die Kalkulationskarte der Kldgerin zum streitigen
Dessin, besagt nun fiir sich allein selbstverstindlich noch nichts dariiber, ob Aulen-
stechende von diesem Dessin vor seiner Hinterlegung Kenntnis erhielten. Hingegen ist
aus dem kldgerischen act. 7, der erwidhnten Auftragsbestiatigung an die Berliner Firma G.
zu schlieBen, da3 wenigstens dieser Kunde oder Angestellte oder Vertreter desselben vor
der am 3./5. Februar 1958 erfolgten Hinterlegung von diesem Dessin Kenntnis erhielten,
nimlich spitestens am 29. Januar 1958, wahrscheinlich schon etwas frither, da an diesem
Tag der dahingehende Auftrag bereits bestitigt wurde. (Daf3 die Kldgerin selbst einem
Kunden von ihrem Muster vorzeitig Kenntnis gegeben hat, dndert an der grundsétzli-
chen Beachtlichkeit dieser Kenntnisnahme fiir die Frage des Vorbekanntseins nichts, wie
iiberhaupt allgemein neuheitszerstérende Handlungen des Musterinhabers selbst unter
dem Gesichtspunkt von Art.12 Ziff. 1 MMG zu beriicksichtigen sind.) Nun ist aber vor
der Hinterlegung nur eben die Kenntnisnahme durch diesen einen Kunden (oder seine
Angestellten) nachgewiesen, nicht dagegen auch die Kenntnisnahme durch weitere
Personen. Der Umstand, daB das Muster diesem Kunden vorgezeigt und seine Bestellung
entgegengenommen wurde, rechtfertigt aber noch nicht den Schluf3, daf3 bereits ein wei-
terer Personenkreis schon vor der kurz danach erfolgten Hinterlegung vom streitigen
Muster Kenntnis erhielt. Nun deutet schon der Wortlaut des Gesetzes bzw. die darin
verwendeten Ausdriicke « Publikum» und «Verkehrskreise» unmifiverstindlich darauf
hin, daB3 nur die Kenntnis durch eine Mehrzahl von Personen neuheitszerstérend wirken
soll. Die herrschende Meinung geht denn auch dahin, daf3 die Kenntnisnahme durch
einzelne oder wenige Personen die Neuheit nicht zerstort (so vor allem TROLLER, a.a.0.,
S.480; in BGE 29 IT 368 wurde sogar ausgefiihrt, es sei, damit von einem Bekanntsein
in den beteiligten Verkehrskreisen gesprochen werden kénne, erforderlich, daf3 eine
gréBere Mehrheit von Industriellen und Héndlern des Produktes das Muster kenne).
Die Bekanntgabe an eine kleine Anzahl von Personen geniigt nur, wenn das Muster fiir
einen engen Kreis von Abnehmern bestimmt ist (BGE 54 11 62). Letzteres kann aber von
cinem Stickereimuster fiir Blusenstoffe, das sowoh! fiir den inlindischen wie den auslin-
dischen Markt bestimmt war, nicht gesagt werden. Auf jeden Fall kann aus der allein
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nachgewiesenen Kenntnisgabe an einen einzigen Kunden und allenfalls gewisse Ange-
stellte desselben nicht schon ein Bekanntsein in den maB3gebenden Verkehrskreisen oder
gar im Publikum abgeleitet werden. Das ginge nicht einmal dann an, wenn diesem
Kunden, d.h. der Firma G. in Berlin, ein Exemplar des Musters {ibergeben worden wire,
was bestritten wird. Es kann daher dahingestellt bleiben, wie es sich damit verhilt.

MMG Art.2 und Art. 3

Schutzfihig sind Formen, welche auf die Erreichung einer dsthetischen Wirkung
gerichtet sind, d. h. sogenannte Geschmacksmuster. Nicht schutzfihig sind Formen,
die ausschligflich oder vorwiegend niitzlichkeitsbedingt sind, d.h. sogenannte Ge-
brauchsmuster.

Scheibenbildern fiir Schieflzwecke geht jede dsthetische Sielrichtung ab; sie sind
nicht musterschutzfahig.

Sont protégeables les formes qui tendent & Uoblention d’un effet esthétique, ¢’ est-d-
dire les modéles d’ornement. Ne sont pas protégeables les formes qui sont imposées
exclusivement ou de maniére prépondérante par des motifs d’utilité, o’ est-a-dire les
modéles d’utilité.

Des formes circulaires pour des cibles ne présentent aucun caractére esthétique et ne
sont pas protégeables.

PMMBI 1968 I 4, Rechtsauskunft des Eidgendssischen Amtes fiir geisti-
ges Eigentum vom 23. November 1965.

2. Schiitzenscheiben sind dazu bestimmt, dafl man auf sie schie3t. Zu diesem Zweck
missen sie so gestaltet sein, dafl die TrefIsicherheit des Schiitzen gewertet werden kann.
Dieses Ziel erreicht seit jeher die Unterteilung der Scheibe in Kreise. Diesen Kreisen geht
unseres Erachtens jede dsthetische Zielrichtung ab; denn ihre Aufgabe ist einzig und
allein die Wertung des Treffvermégens. Ohne die Kreise erfiillt die Scheibe ihren Zweck
nicht. Nach unserem Dafiirhalten sind daher diese Kreise ausschlieBlich niitzlichkeits-
bedingt, wobei es iiberhaupt nicht darauf ankommen kann, ob es sich um eine 10er oder
Ser Einteilung handelt, ob die Kreise enger oder weiter gezogen sind. Ein Musterschutz
ansolchen Scheiben mit Kreiseinteilung scheint uns daher nicht denkbar, moglicherweise
aber an Figurenscheiben (Olympiascheibe, Tierscheiben usw.), da hier unabhéngig vom
Gebrauchszweck der graphischen Gestaltung ein gewisser Spielraum offensteht.

MMG Art. 24 Ziff. 1 und 2, Art. 28 und Art. 29

Widerrechtlich ist auch die Nachbildung eines geschiitzten Stickereimusters in
villig anderem Material und in ganz anderer Herstellungsweise, namlich als
Plastikdecke.

Das Gericht kann die Einziehung und — trotz des zu engen Wortlautes von Art. 29 -
Vernichtung der widerrechtlichen Nachbildungen verfiigen; dies auch dann, wenn
sie nicht vorsorglich beschlagnahmt worden sind.



Nappe en plastique constituant une imitation d’un modéle de broderie protégé.
Imitation jugée illicite quand bien méme elle est réalisée au moyen de matériaux
différents et par un procédé de fabrication totalement différent.

Le Tribunal peut décider la confiscation et — nonobsiant la teneur trop restrictive
de Part. 29 — la destruction des imitations illicites, méme si celles-ct n’ont pas été
saisies provisionnellement.

GVG (St.Gallen) 1963, 371T., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
St. Gallen vom 30. Oktober 1963.

Der Beklagte vertrieb Plastic-Deckeli, die in ihrer duBlern Formgebung praktisch
genaue Nachbildungen von zwei geschiitzten Stickerei- bzw. Atzmustern der Kligerin
waren. Er wandte ein, daB seine Plastic-Deckeli unméglich mit den Stickerei- und Atz-
Deckeli der Kldgerin verwechselt werden kénnten und nicht von der gleichen Kund-
schaft gekauft wiirden, weshalb die Kligerin in ihren Rechten nicht verletzt werde. Das
Handelsgericht wies diesen Einwand zuriick und schiitzte das Klagebegehren auf Fest-
stellung der Verletzung der Musterrechte der Kldgerin, untersagte dem Beklagten die
Nachbildung der klagerischen Muster und den Vertrieb solcher Nachbildungen und
verpflichtete ihn, die noch in seinem Besitz befindlichen Nachbildungen dem Gericht zur
Vernichtung abzuliefern.

Aus den Erwdgungen:

1. Zur Frage der Verletzung: Der Beklagte macht geltend, er habe deswegen die
Exklusivrechte der Kligerin nicht verletzt, weil die Klidgerin nur Stickerei- oder Atz-
Deckeli in Baumwollgarn hinterlegt habe, weil die durch ihn vertriebenen Deckeli aber
aus Plastic bestiinden und sich zum vornherein von diesen Stickerei- und Atz-Deckeli
unverwechselbar unterschieden und weil, wer letztere kaufe, niemals ein Plastic-Deckeli
kaufen werde. Dieser Einwand ist haltlos. Das Muster ist eine dulere Formgebung, die
bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Fiir das
Muster ist also nur die Form mafgebend und nicht das Material noch auch die Herstel-
lungsweise... Ob, wie der Beklagte behauptet, nicht die Originale, sondern Ausfiithrun-
gen der Muster in Baumwollgarn (oder andern Geweben) hinterlegt worden sind, ist fiir
den Schutzbereich ohne Bedeutung. Art.3 MMYV sieht ausdriicklich vor, da3 Muster
oder Modelle entweder in der Form der gewerblichen Erzeugnisse, fiir welche sie be-
stimmt sind, oder in derjenigen einer andern geniigenden Darstellungsweise (z.B.
Zeichnung oder Photographie) hinterlegt werden kénnen. Die Wirkung der Hinter-
legung ist in beiden Fillen die gleiche. Es ist also keineswegs so, daf3 im ersteren Falle der
gesetzliche Schutz sich auf die Verwendung des Musters fiir die hinterlegten Erzeugnisse
beschrankt. Das MMG gewihrt dem Berechtigten das Exklusivrecht an geschiitzten
Mustern schlechthin, d.h. auch fiir andere Verwendungen als die vorerst ins Auge ge-
faBBte. Der Schutzumfang richtet sich nicht nach der erstmaligen Materialisation... Das
Muster muBl auch nur geeignet sein, als Vorbild fir die gewerbliche Herstellung zu
dienen; die Benutzungsabsicht ist (anders als im Markenrecht) nicht gefordert und daher
unwesentlich. Es ergibt sich also, daB3 die duBBere Formgebung als solche, unabhingig
davon, ob, wie und mit wasfiir Material sie Gestalt annimmt und in Erscheinung tritt, den
Schutz des Gesetzes genieBt. Daraus folgt, daf3 das Exklusivrecht auf sie auch verletzt
wird, wenn Herstellungsweise und Material der Nachbildung von dem abweichen, was
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der Berechtigte selbst verwendet. Ebensowenig wie eine als Stickereimuster gedachte
Formgebung durch Druck oder eine andere gewerbliche Reproduktionsart auf Stoff
nachgebildet werden darf, ist es zuldssig, sie durch Stanzen, GieBen oder dergleichen aus
Plastic nachzubilden. Es kommt nicht darauf an, ob der Gegenstand, fir den das Muster
primair geschaffen ist, hier also das Stickerei- oder Atz-Deckeli, vom Gegenstand, der von
einem andern unter Nachmachung oder Nachahmung des Musters fabriziert worden
ist, dank dem Material oder aus andern Griinden leicht oder schwer unterschieden wer-
den kann, sondern einzig darauf, ob die beiderseitigen dul3ern Formgebungen, d.h. die
verwendeten Muster als solche, unterschieden werden kénnen. Das ist hier ganz eindeutig
nicht der Fall. Die vom Beklagten vertriebenen Plastic-Deckeli weisen eine dufBlere
Formgebung auf, die bis in die Einzelheiten derjenigen der kligerischen Muster ent-
spricht; sie stellen also nicht nur Nachahmungen, sondern Nachmachungen dar. Hin-
sichtlich dessen, was allein Musterbedeutung hat, ist also die Verwechslungsgefahr evi-
dent.

2. Zum Begehren um Einziehung und Vernichtung der Nachbildungen: Gemil
Art.28 MMG kann der Richter u. a. als vorsorgliche MaBnahme die nachgeahmten bzw.
nachgemachten Gegenstidnde beschlagnahmen lassen und nach Art.29 Abs.1 MMG die
Einziehung und Verwertung der mit Beschlag belegten Gegenstidnde verfiigen. Im vor-
liegenden Fall ist die Beschlagnahme der Plastic-Deckeli durch den Handelsgerichts-
prasidenten in der Verfiigung vom 9. Januar 1961 vorldufig abgelehnt, jedoch vorbehal-
ten, dann aber nicht verfiigt worden, welil sie als vorsorgliche MaBBnahme entbehrlich
war, nachdem festgestellt worden war, was sich an Plastic-Deckeli noch am Lager befand,
und der Beklagte Weisung gegeben hatte, sie aus dem Verkauf zu nehmen., DaB3 die
vorsorgliche Beschlagnahme unterblieben ist, steht indessen dem Zuspruch des Begehrens
um Einziechung und Vernichtung trotz des in dieser Hinsicht zu engen Wortlautes von
Art.29 Abs.] MMG nicht entgegen. Die Beschlagnahme nach Art.28 MMG ist eine
reine Sicherungsmafnahme, die einerseits vorsorglich weitere Verletzungen verhindern
und anderseits den Vollzug der allenfalls im Urteil verfiigten Einziehung und Verwertung
sichern soll. Wo sie, wie im vorliegenden Fall, weder zu diesem noch zu jenem Zweck
notwendig erscheint, hat sie zu unterbleiben. Doch kann dies selbstverstiandlich nichts
daran dndern, dal dem Verletzten der in Art.29 MMG verankerte Anspruch auf
Einziehung und Verwertung und dem Gericht das Recht auf dessen Zusprache grund-
sidtzlich gewahrt bleibt. Nachdem heute feststeht, daf3 die Herstellung und der Verkauf
dieser Deckeli widerrechtlich ist und die Exklusivrechte der Kldgerin an ithren Mustern
Nr.2921 und 2955 verletzt, ist es geboten, die verlangten MaBnahmen zu treffen, um
eine weitere Verletzung der Rechte der Klidgerin mittels dieser noch beim Beklagten
liegenden Plastic-Deckeli zu verunméglichen. Ohne Belang ist, da3 das Gesetz in Art.29
nur von Einziehung und Verwertung, nicht aber von Vernichtung der rechtswidrig
angefertigten Gegenstinde spricht. Da Art.29 Abs.2 MMG sogar die Zerstérung der
ausschlieBlich zur Nachahmung bestimmten Werkzeuge und Gerite vorsicht, muf} es
erst recht méglich sein, die rechtswidrig angefertigten Muster bzw. die mit ihnen ver-
sehenen Gegenstiande selbst zu vernichten. Nur so 148t sich die Gefahr weiterer Ver-
letzung mit Sicherheit ausschlieBen, wogegen eine bloBe Verwertung, im eigentlichen
Sinne des Wortes verstanden, gerade eine weitere Verletzung der Exklusivrechte der
Kligerin bringen wiirde. Das Rechtsbegehren Ziff. 3 der Kligerin ist daher in dem Sinne
zu schiitzen, daf3 der Beklagte verpflichtet wird, die in seinem Besitz befindlichen Aus-
fertigungen der nachgemachten Muster (d.h. die 899 Plastic-Deckeli) dem Gericht zur
Vernichtung abzuliefern.
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III. Markenrecht

MSchG Art. I und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Lum Begriff der Handelsmarke.

Bei Herkunftsangaben in der Handelsmarke ist die Einschrankung auf Waren, die
aus dem geographischen Raum stammen, auf den die Herkunfisangabe hinweist,
notwendig ( Praxisinderung ).

Notion de la marque de commerce.

Lorsqu’une marque de commerce contient une indication de provenance, elle ne peut
couvrir que des produits provenant de la région géographique a laquelle I’indication
se référe (changement de pratique ).

PMMBI 1967 1 541f., Verfiigungen des Eidgendssischen Amtes fiir gei-
stiges Eigentum vom 14. September 1967 und 14. Oktober 1967.

MSchG Art. 1 iff- 2, Art. 3 Abs. 2, Art.6 Abs. 1 und Art.24 lit.a, UWG Art. ]
Abs. 2 lit.d

Eine einfache Farbkombination kann durch langen Gebrauch Kennzeichnungskraft
erhalten. Die Farbkombination gelbjrot auf Tanksdulen ist kennzeichnungskriftig
Sfiir Shell.

Die Tanksdulen sind als Verpackung des Erzeugnisses im Sinne des Gesetzes
anzuerkennen.

Die Verweckslungsgefahr ist zu bejahen, wenn Tanksdulen eines Dritten mit den
gleichen Farben bemalt sind.

Une simple combinaison de couleurs peut acquérir par un long usage une force
distinctive. La combinaison des couleurs rouge et jaune sur des colonnes d essence
est propre a individualiser les produits Shell. Les colonnes a essence sont 4 re-
connaitre comme emballage au sens de la loi.

1l faut admetire qu’il y a risque de confusion si les colonnes d’essence d’un tiers
sont peintes avec les mémes couleurs.

J-T. 1963 1 602-603, arrét de la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois, du 12 septembre 1962, daus la cause Shell (Switzerland) S.A.
c. Badan.

Faits (abrégés):

La société Shell (Switzerland) utilise depuis 1923 des colonnes distributrices d’essence
peintes en rouge et jaune. En 1956, elle a déposé, pour des carburants, une marque con-
sistant dans I'image d’une telle colonne, avec revendication des couleurs rouge et jaune.
De son c6té, Badan exploite depuis quelques années une station-service comportant



— 62 —

quatre colonnes distributrices d’essence, dont deux, extérieures, sont peintes en rouge sur
les cotés et en jaune sur la face principale.
J P P
Shell (Switzerland) a introduit action contre Badan.

Résumé des considérants:

1. Par le dép6t de cette marque, la demanderesse entend en définitive revendiquer
Pexclusivité des colonnes rouge et jaune pour ses colonnes.

Ces couleurs sont fondamentales et appartiennent dés lors au domaine public (art.3
LMTF). Certes une combinaison de couleurs présentant un aspect figuratif original est
protégeable comme marque (ATF 58 11 449, 61 IT 381). Ce n’est pas le cas ici. Toutefois,
une telle marque peut comme dans la présente espéce acquérir par un long usage une
force distinctive propre 4 individualiser les produits d’une entreprise (ATF 59 II 207).

2. La loi sur les marques n’accorde une protection qu’aux signes apposés sur le produit
ou son emballage. Alors méme que I’essence ne fait que traverser la colonne, il faut con-
sidérer cette derniére comme un emballage, par suite de la trés large interprétation don-
née par le Tribunal fédéral a cette notion (ATF 60 II 163).

3. Unrisque de confusion entre les colonnes des parties doit étre retenu. En particulier,
les automobilistes désirant acquérir de ’essence Shell peuvent de loin confondre les
colonnes (rouge et jaune) de Badan avec celles-14. Méme s’apercevant de leur erreur, une
fois arrétés devant les colonnes installées par Badan, ils se feront généralement servir
malgré tout. L’action doit donc étre admise au regard de I’art.24 LMF.

4. L’action est également fondée en tant qu’elle s’appuie sur ’art. 17 al. 2 litt.d LCD,
car le risque de confusion est évident et la similitude d’aspect des colonnes ne résulte pas
nécessairement de leur destination technique (cf. ATF 83 1T 154, 84 11 579).

Badans’est en conséquence vu interdire de faire usage de la marque de la demanderesse
pour ses colonnes (soit les colonnes rouge et jaune). Il a été condamné 4 Fr. 2000.— de
dommages-intéréts. L’art.292 CPS a été déclaré applicable en cas d’inobservation de
cette interdiction.

MSchG Art. 3 Abs.2 und Art.6 und UWG Art. ] Abs.2 lit.d

In markenrechtlicher Hinsicht hat der Richter ausschligflich iiber die Rechte der
Parteien zu entscheiden. Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.
Verwechslungsgefahr im Sinne des MSchG kann auch einzig durch die Verwen-
dung des Merkmals VAC der hinterlegten Marke « NIEDERMANN VAC
Packung unter Vakuum» geschaffen werden, da es sich dabei um ein charakteristi-
sches Merkmal handelt, das fiir den Gesamteindruck bestimmend ist.

Die Buchstaben VAC erwecken nichi die unmittelbare Vorstellung von « Vakuum»
oder «leerer Raum»; sie kimnen daher zur Kennzeichnung eines von einem Unter-
nehmen in luftleerer Packung angebotenen Nahrungsmittels verwendet werdeny in
diesem Sinn ist das Zeichen ein Individualzeichen geblieben.
Verwechslungsgefahr im Sinne des UWG zwischen zwet Etiketten mit dem Sei-
chen VAC.

Die in Anwendung des MSchG und des UWG getroffenen Feststellungen und
Verbote miissen genau umschrieben werden. Dem Beklagten ist nicht zuzumuten,
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eine Wiirdigung zur Bestimmung der Tragweite des gerichtlichen Verbotes vorzu-
nehmen.

En matiére de marques, le juge soit de borner & statuer sur les droits des parties; les
drotts des tiers demeurent réservés.

Le risque de confusion au sens de la LMF peut étre créé par la seule utilisation de
Pélément caractéristique VAC de la marque déposée « NIEDERMANN VAC
emballage sous vide» qui est déterminant pour I'impression d’ensemble.

Les lettres VAC ne font pas immédiatement penser & un vide ou d un espace vide;
elles peuvent dés lors étre utilisées comme marque pour désigner un produit alimen-
taire offert par une entreprise sous un emballage vide d’air; dans ce sens, le signe
est demeuré individuel.

Risque de confusion au sens de la LCD entre deux étiquettes portant le signe VAC.
Les constatations et les défenses faites en application de la LMF et de la LCD
dotvent étre clatrement exprimées.

1l ne peut étre exigé du défendeur qu’il se livre & une appréciation pour déterminer
Pétendue de la défense ordonnée par le juge.

BGE 93 II 50ff. und JT 1967 I 617 (franzdsische Zusammenfassung),
Urteil der I.Zivilabteilung vom 14.Februar 1967 i.S. Migros gegen
Niedermann AG.

Gebr. Niedermann AG ist Inhaberin der Marke «Niedermann-VAC
Packung unter Vakuum». Die Buchstaben VAC sind weil auf dunklem
Grund hervorgehoben.

Die Marke erscheint auf Etiketten, die im oberen Teil von durchsichti-
gen Cellophanbeuteln angebracht werden, in welchen unter Ausschlufl
von Luft verderbliche Nahrungsmittel, vor allem Wurstwaren und Ileisch,
im Detailverkauf angeboten werden. Auf blauem rechteckigen Grund
erscheint ein groBes Oval — in welches in roter Farbe die Warenbezeich-
nung eingedruckt wird - sodann auf der einen Seite die Firma des Marken-
inhabers und auf der andern Seite die Bezeichnung «Niedermann VAC».

Auf dem Markt erschienen gleiche Verpackungen fiir gleiche, von der
Migros vertricbene Produkte mit dhnlichen Etiketten, die auf der einen
Seite in groBen Lettern das Zeichen VAC tragen; nur der Name des Her-
stellers lautet anders.

Die Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Tessin hat die
Migros deswegen verurteilt und das Bundesgericht hat den Entscheid u. a.
mit nachstehenden Erwédgungen bestétigt:

2. a) Il marchio depositato dall’attrice & qualificato dalla forma rettangolare dello
sfondo tratteggiato in nero, sul quale predominano, verso il centro, le grandi lettere VAG
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in bianco; ’elemento prettamente verbale ¢ espresso a lato su sfondo nero con il nome
della ditta (Niedermann) e con la descrizione dell’imballaggio (Packung unter Vacuum;.

Si tratta di una composizione tipografica con eclementi verbali, combinati ad elementi
figurativi a effetti plastici, intesi ad attirare 'attenzione del cliente ed a mettere in parti-
colare evidenza I'indicazione VAC. Anche un siffatto marchio misto, figurativo e verbale,
¢ degno di protezione nei suoi elementi essenziali (cfr. RU 64 IT 248/49; TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, I 255; MarTeER, Comm. LMF p.44; Davip, Comm. LMF 11 ed.,
p-69 e seg.).

I1 marchio usato nel commercio dalla ditta attrice non ¢ pero identico a quello depo-
sitato; esso & costituito da etichette a sfondo azzurro, con 'indicazione della merce in
uno spazio ovale al centro. L’elemento verbale vi ¢ espresso ai lati, ma con chiara pre-
dominanza tipografica delle lettere VAC. Questi elementi sono riprodotti in modo quasi
identico nelle etichette della convenuta. Tuttavia, la LMF protegge il marchio solo nelle
forme originali, risultanti dal modello depositato, ¢ non anche nelle diverse forme nelle
quali & stato utilizzato (RU 35 II 668, consid. 2, sentenza inedita, 22 marzo 1966, nella
causa Avia contro Caltex; cfr. MATTER o.c. p.99, Davip n. 5 all’art.6). Dal profilo di
questa legge la controversia pud quindi essere esaminata solo in punto all’utilizzazione
fatta dalla convenuta dell’indicazione VAC. Contrariamente a quanto afferma la con-
venuta, pud essere creata confusione con la marca depositata, anche utilizzandone un
solo elemento, purche si tratti di un elemento caratteristico che concorra a renderne
inconfondibile I'impressione d’assieme (RU 58 IT 455 consid. 2, 82 I 233/34).

In realtd, I'indicazione VAC predomina tanto nel marchio depositato quanto nelle
etichette utilizzate dalle parti. La divulgazione fattane con la campagna pubblicitaria
dall’attrice appare intesa a imprimere nella memoria del cliente tale segno semplice, atto
ad indiviuare i suoi prodotti al dettaglio in un imballaggio speciale che ne assicuri la
conservazione. L’opinione della Corte cantonale, nel senso che VAC costituisce proprio
Pelemento caratteristico del marchio depositato e che le etichette della convenuta,
contenenti detto elemento, creano una confusione con il marchio dell’attrice, deve percio
essere condivisa. Il fatto che a detto contrassegno sia poi aggiunta una diversa ragione
sociale, a carattere secondario e accessorio, non modifica I'impressione di assieme e non ¢
quindi sufficiente ad evitare 1l pericolo di confusione (RU 36 II 260), 62 II 332/333;
Davip o.c. n.5 all’art. 6).

b) Il contrassegno suesposto non sarebbe tuttavia protetto se — come pretende la ricor-
rente — si trattasse di un’indicazione di pubblico dominio significante un modo di im-
ballaggio, atto a conservare piu a lungo delle derrate alimentari in uno spazio vuoto
d’aria. In questo caso si tratterebbe di un segno libero non utilizzabile come marchio
(art.3 cpv.2, seconda frase LMF).

Certo si pud intravvedere una lontana relazione fra le lettere VAC ¢ la parola latina
vacuum, corrispondente a «vacuo» o spazio vuoto in italiano. Tuttavia cio non significa
che una siffatta abbreviazione sia gia originariamente di dominio pubblico. Il contrario &
dimostrato gia dal fatto che tanto 'attrice quanto la convenuta hanno ritenuto necessario
aggiungere a detto contrassegno la spiegazione a lettere intere: «Packung unter Va-
cuum». D’altronde, la giurisprudenza ha stabilito che un contrassegno non ¢ per se
stesso descrittivo di un genere di merce, per il fatto che contiene una qualsiasi allusione
ad una cosa genericamente determinata; lo & solo qualora tale riferimento sia immediato
e non esiga ne un’associazione di idee, né un lavoro di riflessione o d’immaginazione
(RU 63 II 428, 70 IT 243, 79 11 102, 83 II 218).

In concreto non si pud ammettere che VAC provochi un immediato riferimento a
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vuoto d’aria. Non suscita nell’acquirente, in modo diretto, neppure ’idea che si riferisca
all’imballaggio. In effetti, si tratta — come rilevato dalla Corte cantonale — di un’espres-
sione difantasia, senza preciso significato che pud, quindi, essere utilizzata come marchio.

¢) Un segno, sia pure di fantasia, inizialmente destinato a designare l'origine di un
determinato prodotto, pud nondimeno perdere il suo carattere individuale se ’uso lo
rende comunemente conosciuto come designazione di un genere di merce. Un siffatto
segno, divenuto libero, perde la sua validita come marchio. Tale sarebbe il caso anche in
concreto se ’attrice avesse depositato un marchio d’imballaggio ¢, come afferma la
ricorrente, ’espressione VAC fosse divenuta una denominazione generica, generalmente
riconosciuta per designare gli imballaggi di cellofane con vuoto d’aria. La giurisprudenza
ha pero fissato, per la decadenza della validita di un marchio, delle esigenze rigorose.
Essa ha stabilito che un segno iscritto come individuale diventa generico, € quindi libero,
solo quando 'uso, comunemente e pacificamente fattone nella produzione e nel com-
mercio del relativo genere di merce, abbia fatto perdere alle cerchie interessate la con-
sapevolezza dell’appartenenza del segno a un determinato prodotto individuale (RU
83 I1 219, 84 11 435, consid. 4a, 90 IT 263 consid.2). Inoltre, in virth del principio terri-
toriale del marchio, se ¢ irrilevante che detti presupposti siano adempiuti all’estero (RU
55 11 347, 57 11 605), ¢ determinantc che lo siano in ognuna delle regioni linguistiche na-
zionali (RU 60 II 254).

I1 marchio controverso essendo stato regolarmente depositato, incombeva alla ricor-
rente di dimostrare ’avvenuta decadenza del medesimo come segno individuale. Essa
ha tentato tale prova dimostrando che il segno VAC, da solo o come prefisso o aggiunta,
¢ compreso in diverse designazioni di fabbriche di imballaggio, svizzere e estere, ed
anche di qualche ditta svizzera di commestibili. Contrariamente a quanto afferma la
convenuta, la Corte cantonale non ha perd espresso un giudizio esplicito sul fondamento
di tali prove. Essa si & espressa al riguardo in forma dubitativa: « Pud darsi che per quel
genere d’imballaggio la parola VAC aggiunta o non aggiunta alla parola imballaggio sia
divenuta di dominio pubblico», ma ne ha concluso che, in concreto, cid non era comun-
que il caso in quanto il marchio era stato depositato «per distinguere nel commercio la
merce di un determinato produttore»; come tale, il marchio controverso non era di do-
minio pubblico, onde la petizione doveva essere accolta anche in applicazione della LMF.

Se, come pretende la convenuta, l’attrice avesse depositato la sua marca per designare
il suo particolare imballaggio, si dovrebbe costatare che la sentenza impugnata difetta di
un accertamento determinante agli effetti della causa; per cui gli atti dovrebbero essere
rimandati alla Corte cantonale, a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 OG, per la completazione degli
accertamenti di fatto. Cid non ¢ tuttavia necessario se la marca controversa deve essere
intesa a designare P’origine dzlla merce.

In realta, la marca controversa designa la merce e I"imballaggio. Tuttavia, poiché
Pattrice non produce imballaggi ma salumeria, si deve ritenere che essa ha inteso pro-
teggere questo prodotto, sia pure presentandolo in un particolare imballaggio. D’altron-
de, lc sue domande di causa mirano a vietare il contrassegno VAG esclusivamente per
la vendita di prodotti alimentari. La questione di stabilire se detto marchio & divenuto
libero per designare uno speciale imballaggio pud quindi rimanere aperta. Invece, in
quanto usato nel commercio di prodotti alimentari, &€ rimasto sicuramente individuale, e
pertanto appartiene all’attrice. Come tale deve percid essere protetto.

3. Secondo P'art.1 cpv.2 lett.d LCS, chi si vale di procedimenti destinati o atti a
ingenerare confusione con le merci d’altri, agisce contro le norme della buona fede e,
pertanto, si rende colpevole di concorrenza sleale.
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In questa sede, la convenuta non contesta piu che imballaggio, inizialmente usato
per la vendita neli suoi negozi dei prodotti della ditta Gurtner & Co., poteva ingenerare
confusione con quelli dell’attrice. Essa pretende perd che, avendo provveduto a tra-
sformare detti imballaggi, la causa sarebbe divenuta, a questo riguardo, priva di oggetto.

In realta, nella corrispondenza scambiata fra le parti prima dell’inizio della causa, la
convenuta si & rifiutata di ritirare dal commercio detti imballaggi. Essa vi provvide solo
a seguito del decreto provvisionale 6 settembre 1963 del Presidente del Tribunale di
appello, che gliene aveva fatto ingiunzione con la comminatoria della multa ¢ del se-
questro della merce. Detto decreto non ha perd, a questo proposito, liquidato Poggetto
della causa. Al contrario esso perde la sua efficacia giuridica, al piu tardi, con Pintima-
zione della sentenza definitiva sulle domande petizionali. D’altronde, la convenuta,
limitandosi in questa sede a proporre la reiezione della petizione, non ha aderito alle
domande petizionale neppure a proposito dell’applicazione della LCS. Non pud quindi
esservi dubbio che la sentenza definitiva deve statuire anche in applicazione di questa
legge.

Al riguardo, la Corte cantonalc ha rilevato che «Il semplice raffronto fra Ietichetta
usata dalla ditta attrice e quella usata dalla ditta Gurtner & Co. convince della somiglian-
za quasi perfetta non attribuibile al caso, & tale da indurre facilmente ’acquirente in
confusione sulla provenienza della merce».

Queste conclusionei, peraltro non piu esplicitamente contestate nel ricorso per ri-
forma, devono essere confermate. In realta, non solo I’etichetta, ma tutto ’imballaggio
iniziale della convenuta nella sua composizione tipografica e perfino nel colore, costituiva
una imitazione evidente di quello dell’attrice; e tale Imitazione non poteva essere fortuita.
I presupposti di cui all’art. | cpv.2 lett.d LCS sono pertanto adempiuti.

Ne consegue che I’attrice ha diritto, anche a’ sensi dell’art.2 cpv.1 lett.b LCS, di
chiedere che la cessazione dell’atto illecito sia statuita nella sentenza definitiva.

4. Gli accertamenti e i divieti, in applicazione della LMF e della LCS, devono pero
essere espressi in termini precisi (RU 84 II 45, 7 consid.6). Il dispositivo della Corte
cantonale, che riproduce le domande petizionali, non adempie a questa esigenza, in
quanto stabilisce I'illiceita e dispone il divieto, per tutti gli imballaggi della convenuta
«comunque idonei a creare confusione, per la loro ctichetta, con etichetta dell’attrice»
e «comunque degli imballaggi conformi ai doc. D, C». Non si pud pretendere che la
convenuta, nello stabilire le sue nuove etichette e i suoi nuovi imballaggi, debba prima
procedere ad un atto di apprezzamento per fissare i limiti del divieto giudiziale. Il dispo-
sitivo della Corte cantonale pud, quindi, essere confermato solo previa radiazione delle
suddette generiche indicazioni.

MSchG Art. 3 Abs. 2, Art. 6, Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 24 lit. a und Art. 34, UWG
Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art.6

Die Bezeichnung « Blue Marine» ist nicht Gemeingut, obwohl der Bestandteil
«Marine» in verschiedenen dlteren Marken vorkommd.

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach dem Eindruck, den die sich gegen-
tiberstehenden Marken als Ganzes hinterlassen.

Wer seine Marke schwdcht, indem er sehr lange Ghnliche andere eichen duldet,
begibt sich damit nicht des Rechies, den Gebrauch neuer Marken, die sich auf
unerlaubte Weise ebenfalls an sein Zeichen heranschleichen, untersagen zu lassen.
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Die Schwiche des dlteren Seichens setzt auch nicht die Verwechslungsgefahr
herab.

Die Marke « BRISEMARINE» wird durch die Marke « Blue Marine» ver-
letzt.

Befugnis des Richters, eine Marke ungiiltig zu erkliren und die Lischung anzu-
ordnen. In der Ungiiltigerklirung ist der Anspruch auf Lischung einer Marke
inbegriffen.

Rechiliches Interesse an der Feststellung der Widerrechilichkeit gemaff UWG
insbesondere ber Urteilspublikation zu bejahen.

Voraussetzungen und Qweck der Verdffentlichung des Urteils.

La désignation « Blue Marine» ne fait pas partie du domaine public, bien que
Pélément « Marine» se rencontre dans diverses marques antérieures.

Le risque de confusion s’apprécie d’aprés Uimpression que laissent les marques
respectives considérées dans leur ensemble.

Celui qui laisse sa marque s’affaiblir en tolérant trés longtemps d’ autres marques
semblables ne renonce pas par la méme au droit de faire interdire ["usage de nouvelles
marques qui se rapprochent de la sienne de maniére illicite. La faiblesse de la marque
antérieure n’écarte pas le risque de confusion.

La marque « Blue Marine » viole la marque « BRISEMARINE ».

Pouvoir du juge de déclarer la nullité d’une marque et d’en ordonner laradiation. La
déclaration de nullité équivaut a un ordre de radiation.

Intérét légitime @ faire constater Uillicéité au sens de la LCD en particulier par
publication du jugement.

Conditions et but de la publication du jugement.

BGE 93 II 260ff. und Praxis 1968, 211I., Urteil der I.Zivilabtcilung
vom 17.November 1967 i.S. Esthetic SA gegen Parfa Parfiimerie &
Kosmetik AG.

Die Parfa Parfiimerie und Kosmetik AG in Ziirich ist Inhaberin der
Wortmarke BRISEMARINE, die fir Parfiimerien und kosmetische Er-
zeugnisse bestimmt ist. Sie ist ferner Inhaberin der Marke Blue Pearls.

Die Esthetic SA in Zug hinterlegte fur einen «kosmetischen Badezusatz
(Schlankheitszusatz) » eine aus vier wellenférmigen Flichen verschiede-

ner Helligkeit und den darauf geschriebenen Wértern Blue Marine be-
stehende Marke.

Die Klage der Parfa Parfiimeriec und Kosmetik AG wurde vom Kantons-
gericht Zug und vom Bundesgericht gutgeheiBlen.
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Aus den Erwigungen:

1. Die Beklagte macht geltend, zahlreiche fiir Kosmetika und insbesondere Parfiime-
rien hinterlegte Marken, die auf Luft, Meeresluft oder Nebel hinwiesen, machten die
Marke BRISEMARINE zum Freizeichen, weil sie die Vorstellung eines gelinden See-
windes erwecke und sich damit einer typischen Gedankenverbindung (Hinweis auf den
Duft und die erfrischende Wirkung der Ware) bediene. Die Beklagte nennt als andere
Marken, die sich angeblich dieser Gedankenverbindung bedicnen, die Zeichen Air
Marin, L’Air du Temps, Sun Air, Blue Grass Perfume Mist und Blue Daisy Mist.

Diese Anbringen geniigen nicht, um die Marke der Kligerin als Gemeingut im Sinne
der Art.3 Abs.2 Satz 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 MSchG zu stempeln und ihr damit den
Schutz des Gesetzes abzusprechen. Der Ausdruck Brisemarine stinde nur dann im Ge-
meingebrauch, wenn er eine fiir kosmetische Erzeugnisse oder deren Eigenschaften oder
Herkunft allgemein iibliche Bezeichnung wire. Daf das zutreffe, behauptet die Beklagte
nicht. Der Umstand allein, daB} er eine dhnliche Vorstellung erweckt wie die von der
Beklagten angefiihrten anderen Marken, von denen die Beklagte iibrigens nicht sagt,
seit wann sie gebraucht werden, macht ihn nicht zum Gemeingut.

2. Gegenstand der Berufung ist sodann die Frage, ob die Beklagte durch ihre aus Wort
und Bild bestehende Marke Blue Marine die dltere Marke BRISEMARINE der Klagerin
in einer Weise nachgeahmt hat, daB3 das Publikum irregefiihrt werden kann (Art.24
lit.a MSchG), oder ob sich die Marke der Beklagten durch wesentliche Merkmale von
Jjener der Kligerin unterscheidet (Art.6 MSchG). Die Beklagte stellt sich auf den Stand-
punkt, das letztere treffe zu, denn das in beiden Marken vorkommende Wort Marine
sei Gemeingut und das Wort Blue unterscheide sich vom Bestandteil BRISE der Marke
der Kldgerin gentigend, um Verwechslungen auszuschlieBen.

a) Als Gemeingut erachtet die Beklagte den Bestandteil Marine in erster Linie deshalb,
weil er die Beschaffenheit oder Herkunft aller Erzeugnisse bezeichne, die ganz oder teil-
weise aus dem Meer stammten, wie es fiir den kosmetischen Badezusatz Blue Marine der
Beklagten zutreffe.

Einen unmittelbaren Hinweis auf die Beschaffenheit oder die Herkunft des Erzeug-
nisses der Beklagten enthilt das Wort Marine nicht. Es deutet die Herkunft héchstens
durch ecine Anspielung an. Eine solche macht aber nach stindiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtes ein Zeichen jedenfalls dann nicht zum Gemeingut, wenn es nur entfernt,
mit Hilfe besonderer Phantasie, als Hinweis auf die Beschaffenheit oder Herkunft der
Ware verstanden werden kann (BGE 54 11 406, 56 11 410, 59 II 80, 63 I1 428, 70 IT 243,
79 11 102, 83 11 218, 84 11 224, 90 11 263). Das trifft im vorliegenden Falle auf das Wort
Marine zu. Die Marke der Beklagten weist es in Verbindung mit dem Worte Blue auf.
Der Ausdruck Blue Marine kann entweder als blaue Marine (blaue Seeflotte) oder als
Meeresblau verstanden werden. Letztere Bedeutung liegt ndher, zumal das Wellenmotiv,
auf dem die beiden Worter stehen, fiir sie spricht. Der Begriff Meeresblau wird daher vom
Leser in erster Linie auf die Farbe bezogen, die dem Bade durch den von der Beklagten
verkauften kosmetischen Zusatz allenfalls verlichen wird. Vielleicht stellt sich der Leser
auch vcr, die Eigenschaften des Bades lieBen sich mit denen des Meeres vergleichen. Wie
dem auch sei, bedarf es jedenfalls einer besonderen Phantasie, um zu schlieBen, der
kosmetische Badezusatz werde aus Rohstoffen hergestellt, die aus dem Meer gewonnen
wiirden. Das trife in vermehrtem Mal3e auch zu, wenn man Blue Marine als «blaue
Marine» verstinde. Unter keinen Umstdnden kann davon die Rede sein, daf3 die Marke
der Beklagten unmittelbar auf die Herkunft oder Beschaffenheit der Rohstoffe hinweise,
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aus denen das Erzeugnis bestehen mag, so daB3 die Beklagte berechtigt wire, den Aus-
druck Blue Marine als Sachbezeichnung frei zu gebrauchen.

b) Die Beklagte sicht im Worte Marine auch deshalb ein Freizeichen, weil es als
Bestandteil der Marken Aquamarine, Aqua-Marina, Air Marin, Perlmarin, Algemarin
vorkomme, die fiir kosmetische Erzeugnisse bestimmt seien.

Ein schutzfihiger Markenbestandteil wird indessen nicht schon dadurch Gemeingut,
daB er in Marken Diritter, die fiir gleichartige oder dhnliche Waren gebraucht werden,
ebenfalls vorkommt. Selbst ein hdufiger Gebrauch durch Dritte hat diese Wirkung nicht
notwendigerweise. Sie tritt nur selten ein, ndmlich dann, wenn der Gebrauch des be-
treffenden Zeichens so allgemein geworden ist, daB es iiber die Herkunft der Ware aus
einem bestimmten Betriebe nichts mehr auszusagen vermag, weil alle am Verkehr der
Ware beteiligten Kreise, namentlich auch die Fabrikanten, es fiir eine Sachbezeichnung
halten und die Riickentwicklung in ein Individualzeichen sich trotz darauf gerichteter
Bestrebungen als unméglich erweist (BGE 42 II 171, 57 II 606f., 60 II 254, 62 II 325,
83 II 219, 90 II 263). Daf3 der Begriff Marine eine solche Entwicklung durchgemacht
habe und von allen beteiligten Kreisen unwiderruflich fiir eine Sachbezeichnung fiir
kosmetische Erzeugnisse gehalten werde, bringt die Beklagte nicht vor. Sie hat das auch
im kantonalen Verfahren nicht behauptet, sondern nur geltend gemacht, die Silben
Marine bzw. Marin wiirden in den erwihnten fiinf Zusammensetzungen von den ver-
schiedensten Produzenten fiir Zhnliche Erzeugnisse verwendet.

c) Ist somit davon auszugehen, daB der Ausdruck Marine weder von Anfang an
Gemeingut war noch sich nachtréglich zu einem solchen entwickelt hat, so muB er beim
Entscheide dariber, ob die Marke der Beklagten das Publikum tiber die Herkunft der
Ware irrefithren kénne, mitberiicksichtigt werden. Denn die Verwechslungsgefahr be-
urteilt sich nach dem Eindruck den die sich gegeniiberstchenden Marken als Ganzes
hinterlassen (Art.6 Abs.2 MSchG; BGE 47 II 234, 58 II 455 Erw.2, 78 II 380, 82 1I
2331, 83 II 220, 84 II 446 Erw.3, 87 II 36, 88 II 376, 378, 90 II 264). Auf die Ausfiih-
rungen, mit denen die Beklagte darzutun versucht, dal «Brise» und «Blue», fiir sich
allein betrachtet, voneinander véllig verschieden seien, ist somit nicht einzutreten.

3. Die Beklagte macht geltend, ihre Marke kénne mit jener der Kligerin selbst dann
nicht verwechselt werden, wenn « Marine» nicht Gemeingut sei.

a) Zwei Marken sind nicht schon dann gentigend unterscheidbar, wenn der Richter,
der sie beide gleichzeitig vor sich sieht, sie voneinander zu unterscheiden vermag. Ma@3-
gebend ist vielmehr, ob der Kéufer der Ware durch die jiingere Marke zur Auffassung
gelangen kénnte, das Erzeugnis stamme aus dem Betrieb des Inhabers der dlteren Marke.
Der Kéufer hat die beiden Zeichen nicht immer gleichzeitig vor sich. Oft kennt er sie
oder wenigstens das eine Uberhaupt nur vom Hérensagen. Hat er das dltere Zeichen
schon gesehen, so kann es in seiner Erinnerung teilweise verblaBt sein. Er hat es sich
vielleicht tiberhaupt nicht scharf eingepriagt und bekommt moglicherweise auch das
jingere Zeichen nur fliichtig zu Gesicht. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit ist
daher auf das Erinnerungsvermégen des Durchschnittskaufers und iiberhaupt auf die
gesamten Umstinde, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden
Gattung abzuwickeln pflegt, Riicksicht zu nehmen (s. z. B. BGE 58 II 455 Erw.2, 78 11
381f., 87 II 37).

b) Beide hier zu vergleichenden Marken setzen sich offensichtlich aus zwei Bestand-
teilen zusammen, von denen der zweite, das Wort Marine, fiir beide identisch ist. Der
erste Bestandteil sodann beginnt in beiden Marken mit dem Buchstaben B und endet
mit dem Buchstaben E. Er ist in beiden Marken fast gleich lang. Es ist leicht méglich,
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daf3 der Kiufer mehr den Wortteil Marine als die Silbe Brise beachtet und daf3 er daher,
wenn ihm spiter Waren mit der Marke Blue Marine angeboten werden, ein Erzeugnis
der Kligerin vor sich zu haben glaubt. Diese Gefahr ist um so gréfBer, als das Wort
«Blue» aus der Marke «Blue Pearls» der Kligerin entlehnt ist. Da3 Brisemarine ein
einziges Wort ist, Blue Marine dagegen deren zwei aufweist, andert nichts, ebensowenig
der Umstand, daf3 die beiden Wérter der Marke der Beklagten auf zwei Zeilen verteilt
und gegeneinander etwas verschoben sind und daB nur ihr erster Buchstabe grof3 ge-
schrieben ist, wihrend das Wort BRISEMARINE durchwegs aus gleich gro3en Kapital-
buchstaben besteht. Diese Unterschiede sind zu schwach, als daf} sie in der Erinnerung
notwendigerweise haften blieben. Zudem betrachtet der Kaufer kosmetischer Erzeug-
nisse die Marke nicht immer selber. Die Ware wird ihm vom Verkiufer im Laden oder
am Telephon oft nur miindlich als « Brisemarine» oder «Blue Marine » angeboten. Wenn
dies zutrifft, kommt dem Kiufer die verschiedene Schreibweise iiberhaupt nicht zum
Bewufitsein. In solchen Fillen tragen auch die stilisierten Wellen auf der Marke der
Beklagten zur Unterscheidbarkeit nichts bei, denn der Verkdufer erwihnt sie nicht,
wenn er von «Blue Marine» spricht. Dieser Ausdruck ist iibrigens im Vergleich zum
Wellenbild der charakteristische Bestandteil, der selbst dann den Ausschlag gibt, wenn
der Kaufer die Marke der Beklagten zu Gesicht bekommt. Der Kaufer kann der Meinung
sein, die stilisierten Wellen seien nur eine dekorative Beigabe, die iiberhaupt nicht zur
Marke gehére. Erkennt er sie als einen Markenbestandteil, so weil3 er vielleicht nicht
oder erinnert er sich jedenfalls nicht notwendigerweise daran, daf} die Marke der Kldgerin
diesen Bestandteil nicht aufweist. Das Wellenbild auf der Marke der Beklagten trigt
um so weniger zur Unterscheidung der beiden Marken bei, als auch der Begriff Brise-
marine durch Gedankenverbindung die Vorstellung von einer leicht gewellten Meeres-
oberflache hervorrufen kann.

c) Die Beklagte verneint die Verwechselbarkeit der beiden Marken, weil jene der
Kldgerin nur sehr geringe Kennzeichnungskraft habe, denn ihr Wortsinn «gelinder
Seewind» weise auf eine wesentliche Eigenschaft der Erzeugnisse hin, ndmlich auf deren
Duft und erfrischende Wirkung, und zudem bestinden fiir kosmetische Erzeugnisse
schon dhnliche Marken, z.B. Air Marin, L’Air du Temps, Sun Air, Blue Grass Perfume
Mist und Blue Daisy Mist.

Der Umstand allein, daB3 der Begriff des gelinden Seewindes die Gedanken allenfalls
auf den Duft oder die erfrischende Wirkung kosmetischer Erzeugnisse zu lenken vermag,
setzt indessen die Kennzeichnungskraft der Marke der Kligerin nicht herab. Der Sinn
des Wortes Brisemarine wiirde diese Marke nur dann zu einem schwachen Zeichen ma-
chen, wenn die Anspielung auf gelinde Seewinde in Marken fiir kosmetische Erzeugnisse
allgemein iiblich ware. Die Beklagte behauptet aber nicht, das treffe zu. Eine solche
Behauptung kann aus der Anfithrung einiger Marken, die den Gedanken an Wind, Luft
oder Nebel erwecken und von denen die Beklagte nicht einmal sagt, wem sie gehdren und
seit wann sie bestehen, nicht herausgelesen werden.

Zudem vermochte die Beklagte aus der angeblichen Schwiche des Zeichens der
Klidgerin nichts fiir sich abzuleiten. Wer seine Marke schwicht, indem er sehr lange
dhnliche andere Zeichen duldet, kann héchstens das Recht verlieren, sich gegeniiber
den Inhabern dieser anderen Marken nachtriglich auf die Verwechslungsgefahr zu
berufen. Dagegen begibt er sich damit nicht des Rechtes, den Gebrauch neuer Marken,
die sich auf unerlaubte Weise ebenfalls an sein Zeichen heranschleichen, untersagen zu
lassen (BGE 73 II 61, 189, 82 II 543 Erw.4, 83 II 219). Die Schwiche des élteren Zei-
chens setzt auch nicht die Verwechslungsgefahr herab, so daf3 an die Unterscheidungs-
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kraft neuer Marken geringere Anforderungen zu stellen wiren. Der Umstand, daf die
Marke der Kligerin die Vorstellung eines leichten Meerwindes erweckt und die Beklagte
mit ihrer Marke die Gedanken der Kidufer ebenfalls auf eine dem Meere eigene Natur-
erscheinung zu lenken versucht, erhéht die Verwechslungsgefahr geradezu und ist
daher ein weiteres Argument fiir die Rechtswidrigkeit der Marke der Beklagten (vgl.
BGE 73 11 186f1.).

d) Die Verwechselbarkeit der beiden Marken wird auch nicht dadurch behoben, dafi
die Beklagte fiir ihr Erzeugnis umfassend geworben haben will. Die Marke der Beklagten
wurde erst im Oktober 1965 eingetragen. Es ist nicht zu ersehen, durch welches Wunder
sie in den elf Monaten bis zur Einreichung der Klage sich beim Publikum so hitte ein-
leben konnen, daf} es sie mit Sicherheit von der Marke BRISEMARINE der Klagerin
zu unterscheiden wii3te und sich ohne weiteres bewuBt wire, daf3 ihm unter der Bezeich-
nung Blue Marine ein Erzeugnis der Beklagten, nicht ein solches der Kldgerin angeboten
werde. Es fehlen nicht nur diesbeziigliche Feststellungen der Vorinstanz, sondern auch
entsprechende Behauptungen und Beweisangebote der Beklagten; diese beruft sich
einfach darauf, daf3 die Kligerin vorgetragen habe, die Beklagte habe «eine umfassend
grofle Werbung betrieben».

4. Die Beklagte macht geltend, das Kantonsgericht hitte die Léschung ihrer Marke
nicht anordnen diirfen; der Zivilrichter diirfe die Marke nur nichtig erkliren, wogegen
die Loschung nur dem Amt fiir geistiges Eigentum, dem eidgendssischen Justiz- und
Polizeidepartement oder dem Bundesgericht als Verwaltungsgericht zustehe. Sie ver-
weist auf Art. 1625 und 34 MSchG sowie auf Art.24 der Vollzichungsverordnung zum
MSchG.

Art. 16bis MSchG regelt die Léschung von Amtes wegen, wenn eine Marke entgegen
Art. 13bis oder 14 Abs.1 Ziff.2 oder Abs.2 MSchG eingetragen wurde. Mit dieser vom
eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartement oder vom Bundesgericht als Verwal-
tungsgericht anzuordnenden Léschung befalB3t sich Art.24 Abs.1 Ziff.3 Vollzichungs-
verordnung zum MSchG. Daneben gibt es eine Léschung, die vom Amt fiir geistiges
Eigentum vorzunehmen ist, wenn die Eintragung durch ein rechtskriftiges Urteil un-
giiltig erkldrt wurde (Art.24 Abs.1 Zifl. 4 Vollziehungsverordnung zum MSchG). Das
heil3t nicht, der Richter diirfe die Marke nur «ungiiltig erklaren», nicht die «Léschung»
anordnen. Auch Art.34 MSchG, wonach das Amt gegen Vorweisung des in Rechtskraft
erwachsenen Urteils die Loschung der widerrechtlich eingetragenen oder ungiiltig ge-
wordenen Marke vornimmt, hat nicht diesen Sinn. Die Ungiiltigerklarung kommt einem
Befehl zur Loschung gleich, und ein Befehl zur Loschung bedeutet Ungiiltigerklarung
der Marke. Diesen Sinn hat Spruch 1 des angefochtenen Urteils; das Kantonsgericht
nimmt damit die Loschung nicht selber vor, sondern ordnet nur an, das Amt fiir geistiges
Eigentum habe sie vorzunehmen. Auf diese MaBnahme gibt das Urteil dem obsiegenden
Kléger selbst dann Anspruch, wenn es nur auf « Ungiiltigerklirung» lautet (BGE 40 II
288). Sagt es statt dessen, die Marke sei zu «léschen», so ist die Gegenpartei in ihren
Rechten nicht verletzt.

5. Die Beklagte beanstandet sodann Spruch 2 des angefochtenen Urteils, wo das
Kantonsgericht feststellt, «dal3 die Beklagte durch die Verwendung des Zeichens «Blue
Marine» auf ihren Erzeugnissen und deren Verpackung sowie in der Werbung das Recht
der Kldgerin aus der Marke (<BRISEMARINE, ... verletzt». Sie macht geltend, nur der
markenmiBige Gebrauch der Marke, also nur deren Verwendung auf den Erzeugnissen
und deren Verpackung, nicht auch die Werbung falle unter das Markenschutzgesetz.
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Das ist an sich richtig (BGE 86 I1 281, 87 1I 42, 88 II 34, 92 II 261). Spruch 2 des
angefochtenen Urteils sagt aber nicht, die Verwendung des Zeichens in der Werbung
falle unter das Markenschutzgesetz, sondern nur, sie verletze das Recht der Kldgerin aus
der Marke BRISEMARINE. Das heifit lediglich, im Hinblick auf das Recht der Kli-
gerin an dieser Marke sei auch die Werbung mit dem Ausdruck Blue Marine unerlaubt.
Das trifft in der Tat zu, wenn die Beklagte, wie das Kantonsgericht dann in Spruch 3
noch ausdriicklich feststellt, unter anderem auch durch diese Werbung unlauteren
Wettbewerb im Sinne von Art.1 Abs.2 lit.d UWG begeht. Wenn diese Voraussetzung
erfiillt ist, fehlt der Beklagten ein rechtlich geschiitztes Interesse an der Anfechtung der
Fassung von Spruch 2, denn die Worte «sowie in der Werbung» nehmen iiberflissiger-
weise nur voraus, was in Spruch 3 nochmals festgestellt wird. Dic beanstandete Wendung
erweist sich nur als redaktioneller Schonheitsfehler.

6. Die Feststellung, die Beklagte begehe durch die Verwendung des Zeichens Blue
Marine auf ihren Erzeugnissen und deren Verpackung sowie in der Werbung gegeniiber
der Kliagerin unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art.1 Abs.2 lit.d UWG (Spruch 3),
ist begriindet. Auf VerstdBe gegen das Markenschutzgesetz kann kumulativ auch das
Gesetz iiber den unlauteren Wettbewerb angewendet werden (BGE 73 11 1171., 134f.,
76 11 94, 79 11 221 Erw. 1, 87 11 39 Erw. 3, 92 II 264 Erw.III 1), und um so mehr greift
dieses auch ein, wenn eine unlautere Wettbewerbshandlung nicht schon vom Marken-
schutzgesetz erfal3t wird. Die Beklagte bestreitet das tibrigens nicht.

Dagegen macht sie geltend, wenn die markenrechtliche Verwechselbarkeit der Waren-
zeichen der Parteien bejaht werden sollte, fiele die Art der Verpackung und der Ausstat-
tung der in Frage stehenden Erzeugnisse ins Gewicht; diesbeziiglich bestiinden wesent-
liche Unterschiede; insbesondere sei der Badezusatz «Blue Marine» an auffallender
Stelle und mit groBer Schrift mit der Firma «Esthetic SA» bezeichnet.

Damit will die Beklagte vermutlich sagen, Verpackung und Ausstattung ihres Er-
zeugnisses sowie der Geschiftsname schlossen Verwechslungen im Sinne von Art. |
Abs. 2 lit.d UWG aus. Dem ist nicht beizupflichten. Beim Einkauf sind nicht notwendi-
gerweise alle Kiufer daritber im Bilde, wie einerseits die Kligerin und anderseits die
Beklagte ihre Erzeugnisse ausstatten und verpacken. Sie wissen auch nicht unter allen
Umstinden, wie die Fabrikantin von BRISEMARINE hei3t. Kennen sie die Namen der
beiden Firmen, so kénnen sie sich doch vorstellen, die von der Beklagten vertriebene
Ware stamme aus dem Unternehmen der Kligerin. Dies braucht sich solche Irrefiih-
rung der Kaufer nicht gefallen zu lassen. Das Vorgehen der Beklagten ist unlauter.

Wenn die Beklagte sodann noch geltend macht, soweit sich die Wérter Blue und
Marine zur Charakterisierung ihrer Erzeugnisse eigneten, miisse ihr deren Verwendung
auf alle Fille gestattet bleiben, verkennt sie, dal3 das Bundesgericht sich heute nicht
dariiber auszusprechen hat, ob sie diese Wérter jedes fiir sich allein oder in einer von
«Blue Marine» abweichenden Wendung gebrauchen darf.

7. Der in Art.2 Abs.1 lit.a UWG vorgesehene Anspruch auf Feststellung der Wider-
rechtlichkeit setzt voraus, daBl der Verletzte an der Feststellung rechtlich interessiert sei.
Das Bundesgericht hat ein solches Interesse unter anderem dann bejaht, wenn der Richter
die Verdffentlichung des Urteils anordnet (BGE 77 11 185f., 82 1T 359, 90 II 58 Erw.8).
An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Die Beklagte sagt nicht, aus welchen Griinden
davon abzuweichen wire. Sie bringt nur vor, das Kantonsgericht gehe zu Unrecht
davon aus, die Feststellung sei zulissig, wenn die Versffentlichung des Urteils geboten
erscheine. '
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Im vorliegenden Falle wurde das Begehren um Veréffentlichung des Urteils geschiitzt.
Wenn es standhilt, ist deshalb auch der Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit
begriindet.

8. Die Veréflentlichung des Urteils, die von der Beklagten ebenfalls beanstandet wird,
liegt gemilB Art.6 UWG im Ermessen des Richters. Das Kantonsgericht hat es nicht
iiberschritten. Die Beklagte irrt sich, wenn sie geltend macht, die Veroffentlichung setze
ein mehr als nur kleines Verschulden des Téters voraus. Durch die Bekanntgabe des
Urteils soll in erster Linie weiteren Verletzungen vorgebeugt und das Publikum aufge-
kldrt werden. Sie dient der Beseitigung der eingetretenen Stérung, der Erhaltung der
Kundschaft des Verletzten (BGE 92 1T 269 Erw.9 und dort erwihnte Urteile). Sie kann
deshalb auch am Platze sein, wenn den Storer kein Verschulden trifft (BGE 79 II 329).
Auch setzt sie nicht voraus, daf3 die Marke des Verletzten «diskreditiert» worden sei,
d.h. einen iiblen Ruf erlangt habe. Es gentigt, daf die beteiligten Kreise wahrscheinlich
irregefithrt wurden und deshalb der Aufklirung bediirfen. Die Beklagte nennt keine
Tatsachen, aus denen sich ergébe, da3 diese Voraussetzung, die dem gewshnlichen Lauf
der Dinge entspricht, im vorliegenden Falle nicht erfiillt sei. Die Vorinstanz stellt gegen-
teils fest, die Aussage des Dr. Dreiding, die Klédgerin sei verschiedentlich angefragt wor-
den, ob man das Erzeugnis «Blue Marine» bei ihr beziehen kénne, weise darauf hin,
daB die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen einen Teil der Kundschaft dazu veran-
laf3te, «Blue Marine» fir cin Produkt der Kldgerin zu halten. Nur einen Schaden hélt
das Kantonsgericht nicht fir bewiesen. Unsicherheit und Verwirrung bei den Abneh-
mern und Vermogensschaden beim Verletzten sind indessen nicht dasselbe.

Die Beklagte beanstandet auch zu Unrecht, dafl zwei Fachzeitschriften als Mittel zur
Veréflentlichung dienen sollen. IThre Auffassung, nur dic letzten Abnehmer der Erzeug-
nisse bediirften allenfalls der Aufkliarung, hélt nicht stand. Auch Leute, welche die
Erzeugnisse zum Wiederverkauf erwerben, kénnen durch die Nachahmung der Marke
der Klédgerin irregefithrt worden sein. Wenn sie auch in der Regel wissen, welche Firma
sie beliefert, ist thnen doch nicht notwendigerweise bewul3t, woher der Lieferant die
Ware bezieht und dafl er mit dem Inhaber einer dhnlichen Marke geschiftlich in keiner
Weise verbunden ist. Die Veréffentlichung des Urteils in Fachzeitschriften kann die
Wiederverkiufer aufklaren. Ubrigens ist nicht von vornherein unwahrscheinlich, daf3
auch gewisse letzte Abnehmer Fachzeitschriften lesen. Dafl nicht auch noch die Ver-
o6ffentlichung in der Tagespresse verlangt und angeordnet wurde, benachteiligt die
Beklagte nicht.

" MSchG Art.6 Abs. 1 und 3 und Art. 24

Die Marken Cotlunovar und Collunosol fiir rezeptpflichtige Mundwasser sind
nicht verwechselbar wegen der im_franzisischen Sprachgebiet offensichtlichen An-
lehnung des iibereinstimmenden Bestandteils « Collu» an die Sachbezeichnung
collutoire ( Mundwasser ) und wegen geniigender Unterscheidungskraft der Be-
standteile «novar» und «nosol».

Cas de spécialités pharmaceutiques délivrées sur ordonnance seulement.

Une désignation générique ne saurait étre monopolisée au titre de marque par un
Sabricant. 1l s’ensuit que st une marque contient des éléments qui constituent une
désignation générique, une nouvelle marque qui ne présente de ressemblance que sur
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ces éléments et se distingue suffisamment de la premiére par ses autres éléments est
admissible.

Les marques Collunovar et Collunosol ne prétent pas d confusion pour des collutoires
délivrées sur ordonnance, car I élément commun « Collu» est en frangais une allusion
évidente au terme générique collutoire et les éléments «novar» et «nosol» sont
suffisamment distincts.

Sem. Jud. 1967, 601ss., arrét de la Cour de Justice civile (2¢ Chambre)
de Genéve, du 14 juin 1966, dans la cause Société des Laboratoires
Dexos.ar.l. ¢/ Laboratoires Novalis et Sodip S. A.

Droit:

Il n’est pas contesté que la demanderesse fabrique en France des produits pharmaceu-
tiques, notamment des collutoires et qu’elle les vend sous la marque Collunovar, en-
registrée le 27 février 1963 sous n°® 292.088 par sieur Georges Florent et renouvelée par les
Laboratoires Dexo le 20 octobre 1955 sous le n® 453.306. Cette marque a fait ’objet d’un
dépét international le 8 janvier 1958 sous n° 206.263 avec la revendication suivante:
«produits pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques, emplatres, matériel de panse-
ments, désinfectants».

II est également non contesté que la vente en Suisse d’un collutoire recouvert de la
marque Collunovar a commencé en mars 1957 et que dés le 30 novembre 1960, ce produit
est vendu par la demanderesse en Suisse sous forme d’atomiseur.

En vertu de I’enregistrement international de la marque Collunovar, son titulaire, soit
la demanderesse, est en droit d’invoquer la loi fédérale sur les marques de fabrique et de
commerce (LMF), ce qui d’ailleurs n’est ici pas contesté non plus.

La premiére défenderesse, les Laboratoires Novalis, fabrique également en France un
collutoire sous forme d’atomiseur qu’elle vend sous la marque Collunosol. La vente en
Suisse de ce produit est assurée par la deuxiéme défenderesse, Sodip S. A., semble-t-il, dés
avril 1964.

Les Laboratoires Novalis ont fait enregistrer leur marque en France le 16 mars 1962
sous n° 182.221; cette marque a fait également ’objet d’un enregistrement international
le 26 février 1965 sous n°® 294.648 avec la revendication suivante: «Produits pharma-
ceutiques spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires».
Dans leur écriture du 11 novembre 1965, les défenderesses précisent que pour les Labora-
toires Novalis la marque Collunosol ne s’applique et ne s’appliquera qu’a un collutoire
en aérosol et annoncent qu’ils ont entrepris des démarches pour limiter la susdite reven-
dication comme suit: «Collutoire présenté sous forme d’aérosol pour le traitement des
affections bucco-pharyngées».

Les deux marques sont purement verbales et n’offrent aucune signification si ce
n’est que toutes deux, par 'emploi du préfixe «Collu» font immédiatement penser a
toute personne tant soi peu familiarisée avec les médicaments qu’il s’agit d’un collutoire
soit d’un médicament destiné & agir sur les gencives, les muqueuses de la bouche et la
gorge.

L’antériorité et de I'enregistrement et de 'usage tant en France qu’en Suisse des
produits que recouvre la marque Collunovar est établie par rapport 4 la marque Collu-
nosol.
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Se fondant sur ces faits, la demanderessc invoque en premier lieu les articles 6 et 24
LMF al’appui de sa demande et soutient que la marque Collunosol constitue une imita-
tion de la marque Collunovar,

Aucun des défendeurs ne conteste sa légitimation passive.

Au scns de Particle 6 al.1 LMF, il y a imitation lorsqu’une nouvelle marque ne se
distingue pas par des caracteres essentiels d’'une marque antérieure dment enregistrée
et l'article 24 LMF prévoit la poursuite par la voie civile ou pénale notamment de celui
qui aura contrefait la marque d’autrui ou 'aura imitée de maniére a induire le public en
erreur.

La question qu’il convicnt donc de résoudre avant tout en ce proces cst de savoir si la
marque verbale Collunosol constitue une imitation de la marque Collunovar de nature &
induire le public en erreur.

Chacune des deux marques & comparer rccouvre des marchandises du méme genre,
soit un médicament destiné & combattre les affections bucco-pharyngées, plus spéciale-
ment un collutoire. Les deux produits sont de composition différente, mais tous deux ne
peuvent étre vendus que par des pharmaciens et sur présentation par 'acquéreur d’une
ordonnance médicale.

Le produit Collunovar est fabriqué sous trois formes: liquide pour badigeonnages, en
pastilles pour sucer ct sous forme d’atomiseur, tandis que le produit Collunosol n’est
utilisé que sous forme d’atomiscur et les défenderesses annoncent qu’étant donné la
teneur trop vaste de leur revendication a la base de leur enregistrement, ils vont limiter
celle-ci & leur seul produit actuellement en emploi et a la scule forme d’atomiseur qu’ils
utilisent.

11 est de jurisprudence constante que pour savoir si une marque se distingue par des
caracteres essentiels d’une autre, il faut examiner 'impression d’ensemble laissée par
chacune des deux marques et, en ce qui concerne les marques verbales, 'impression
d’ensemble est fonction principalement de Peffet auditif, dépend du métre, de la cadence
et de la succession des voyelles sonores. Elle est également fonction des termes et de leur
aspect graphique, soit longueur du mot, identité ou diversité des lettres. Le sens des mots
joue également un réle.

Lorsqu’il s’agit de marques destinées a des marchandises du méme genre, comme en
Poccurrence, le risque de confusion est plus grand et les caracteres distinctifs de la marque
nouvelle doivent s’apprécier avec une sévérité accrue (Sem.jud. 1931 p. 158).

Ce danger de confusion doit toutefois tenir compte du degré d’attention que I'on peut
attendre des acheteurs des produits sur lesquels les marques a comparer sont apposées
(ATF 84 11 457; Sem. jud. 1935 p.334).

C’est ainsl que la raison dicte que la différenciation des marques ne se justifie plus du
tout dans une mesure aussi considérable quand le cercle des acquéreurs possibles se com-
pose d’hommes de métier dont il importe qu’ils mettent dans le choix de la marchandise
dont s’agit un soin qu’ils ne sauraient négliger sans une certaine faute de leur part, sans
avoir agl avec un certain manque de sérieux.

Dans un arrétde 1901, le Tribunal fédéral, allant plus loin, reconnaissait que méme s’il
existait bien une certaine ressemblance entre deux marques recouvrant deux produits de
semblable nature, celle-ci pouvait ne pas étre suffisante pour amener une confusion quand
il s’agissait de produits pharmaceutiques auxquels une attention spéciale, vu leur ma-
tiere, doit étre apportée méme par les profanes (Sem.jud. 1902 p.609).

Un autre principe est que les indications relatives a la nature des choses, soit les mots
et les expressions servant a désigner une marchandises ou a renseigner sur ses qualités sont
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des biens du domaine public, de sorte qu’une désignation générique ne saurait étre
monopolisée par un fabricant (Journ. des Trib. 1945 I p. 143).

Il s’ensuit que si une marque contient des éléments qui constituent une désignation
générique, une nouvelle marque qui ne présente de ressemblance que sur ces éléments en
soi non enregistrables et s’en distingue suffisamment par les autres éléments doit étre
considérée comme admissible au regard de Iarticle 6 al. 1 LMF (Davip p.133).

Si 'on examine les deux marques 4 comparer en cette instance, il y a lieu de relever
que toutes deux utilisent le préfixe « Collu» et qu’il est notoire que ce préfixe, dans le
langage courant des médecins, infirmiers et pharmaciens, et méme dans le public, est
fréquemment employé par simplification en lieu et place du mot «collutoire» qui désigne
un genre de médicament, plus particuliérement un médicament contre les affections de
la bouche et du pharynx.

En soi, cet élément contenu dans les deux marques n’est pas enregistrable et la de-
manderesse ne saurait prétendre au monopole de ce mot. L’existence avérée de huit
autres marques de collutoires contenant ce préfixe vient d’ailleurs renforcer cette con-
sidération.

C’est donc quant aux deux autres éléments nosol ct novar qu’il y a lieu de rechercher
si ceux-ci et par 14 les deux marques se distinguent ou non par des caractéres essentiels.

Toutes deux contiennent la méme syllabe no et seule la seconde et derniére syllabe est
différente, mais & un point tel que chacune rend un son trés différent, comporte méme,
qu’il soit prononcé par un Allemand, un Frangais, un Italien ou un Romanche, une
force distinctive évidente tant au point de vue auditif que visuel, ce qui n’était pas le cas
dans le cas Alucol c. Aludrox & cause de la succession des voyelles.

En effet, dans cette derni¢re et marquante syllabe, ni la voyelle, ni les consonnes ne sont
les mémes et sont nettement dissemblables tant du point de vue de la sonorité que visuelle-
ment, le «v» de novar ne pouvant se confondre avec le «s» de nosol, ni le «r», consonne
particuliérement audible avec le «I».

La combinaison de chacune de ces syllabes avec la syllabe identique dans les deux
marques qui la précede fournit dans chaque cas un rythme, une cadence différente, de
sorte que c’est pour la Cour une évidence que si les deux marques ne contenaient pas le
préfix « Collu», aucun risque de confusion n’existerait entre les deux marques (novar et
nosol), méme pour Pacheteur profane d’un produit courant, tant la derniére syllabe
I’emporte en importance sur la premiére.

Le fait que la syllabe identique no est insérée entre 1’élément générique Collu et la
syllabe finale vient encore diminuer dans I'impression d’ensemble PPimportance auditive
et visuelle de cette syllabe intermédiaire.

Dés lors, la Cour considére que si un risque de confusion existe théoriquement pour des
profanes entre les deux marques quant a ’impression d’ensemble, cela provient essentiel-
lement de ’emploi du préfixe Collu non enregistrable sans adjonction d’autres éléments.

Mais ce risque disparait méme totalement lorsque le produit ne peut étre acheté que
sur ordonnance médicale dans une pharmacie. S’1l est évidemment commode pour les
médecins et les pharmaciens qu’une seule marque de collutoire monopolise le terme
Collu, de telle fagon que ces spécialistes dés qu’ils se trouvent en présence de ce préfixe
solent dispensés de I’attention plus particulieére qui est de rigueur dans leurs métiers et
que la lecture ou 'audition de ces deux syllabes soit suffisante a elle seule pour qu’ils
sachent immédiatement quel est le produit déterminé dont il s’agit, il tombe sous le sens
que par I’emploi de cette désignation générique la marque qui la monopolise porte un
préjudice injustifiable aux autres marques recouvrant des collutoires, ce genre de médica-



77—

ment comportant des remédes de compositions trés différentes destinées parfois a des
affections qui si elles touchent la méme région doivent néanmoins étre traitées tout autre-
ment.

Dans l'intérét des patients, il importe que le médecin, méme surchargé de travail, qui
ordonne un collutoire connaisse la composition du reméde et ¢’est ainsi que de ’avis de
la Cour le préfixe « Collu» perd et doit perdre pour ’homme de I’art toute signification
a ce sujet et qu’ainsi son attention est et doit étre concentrée sur les autres syllabes con-
tenues dans la marque du produit qu’il fait administrer.

Cela étant, comme déja dit, une confusion entre les deux marques 4 comparer est a
peine concevable surtout pour un homme de métier. Quant aux pharmaciens, s’ils ne
peuvent déchiffrer I’écriture d’un médecin, ils doivent se renseigner aupres de lui sur le
sens de 'ordonnance.

I1 est vrai que si la marque Collunosol n’est utilisée que pour un collutoire sous forme
d’aérosol, la revendication de la marque va, elle, beaucoup plus loin et pourrait concerner
des produits qui ne nécessitent pas d’ordonnances médicales.

Toutefois, la premieére défenderesse, seule titulaire de la marque, et ainsi seule pour-
suivable pour son enregistrement, acquiesce en partie a la demande, puisque dans ses
derniéres conclusions elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage a
renoncer partiellement 4 sa marque Collunosol, dont la liste des produits sera limitée &
«collutoire présenté sous forme d’aérosol pour le traitement des affections bucco-pha-
ryngées».

Elle justifie, d’ailleurs, avoir entrepris des démarches dans ce sens et il n’existe pas de
raison d’admettre que celles-ci pourraient ne pas aboutir.

Cela dit, le probléme est ainsi simplifié et la marque Collunosol doit étre maintenue
a c6té de la marque Collunovar et des autres marques de produits pharmaceutiques qui
contiennent le préfixe «collu» car il n’existe ni risque de confusion au sens de I’article 6
al. 1 LMF, ni acte de concurrence déloyale au sens de la LCD. ...

Par ces motifs, la Cour:

Donne acte aux Laboratoires Novalis de ce qu’ils s’engagent 4 limiter la liste des
produits couverts par la marque Colluncsol a un collutoire présenté sous forme d’aérosol
pour le traitement des affecticns bucco-pharyngées; les y condamne au besoin.

Cela fait: Déboute la demanderesse de toutes ses conclusions et la condamne aux
dépens des défenderesses. ...

MSchG Art. 13 Abs. 2 und MSchV Art. 11 Abs. 1

Anderungen der Marke im Eintragungsverfakren: Das Amt muf sich vorbehalten,
spétestens nach der zweiten vertraulichen Anzeige auf einen Anderungsantrag
nicht mehr einzutreten, sofern dieser nicht auf eine amtliche Beanstandung zuriick-
zuffiihren ist.

Modification de la marque lors de la procédure d’envegistrement. Le Bureau doit
se réserver de ne plus accepter une demande de modification, au plus tard aprés le
second «auvis confidentiel», dans la mesure ot celte demande ne s’expose pas & un
refus d’enregistrement.

PMMBI 1968 1 10, Vorbescheid des Eidgendssischen Amtes fiir geistiges
Eigentum vom 29. Juni 1967,



MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, PV Ue ( Lissabon ) Art.6 Abs. 1

Die Marke TRAFALGAR fiihrt — ungeachtet der historischen Bedeutung dieses
Namens — zu einer Gedankenverbindung mit dem Trafalgar Square in London
und wirkt daher fiir nichtenglische Tabakwaren tduschend.

La marque TRAFALGAR — indépendamment de la signification historique de ce
nom — fait naitre une association d’idées avec Trafalgar Square @ Londres et se
révéle par conséquent décepiive pour du tabac qui w’est pas d’origine anglaise.

BGE 93 1 570ff. und PMMBI 1968 1 8ff., Urteil der I.Zivilabteilung
vom 7.November 1968 in Sachen der American Tobacco Company
gegen Eidgendssisches Amt fiir geistiges Eigentum.

A. Die in New York ansissige Firma «The American Tobacco Company» stellte am
22.Dezember 1966 bcim Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum das Begehren um Eintragung
der Wortmarke « TRAFALGAR » fiir Tabake und Tabakfabrikate, cinschlieBlich Ziga-
retten und Zigarren.

Das Amt verweigerte mit Verfiigung vom 25. Juli 1967 die Eintragung, weil die Marke
auf den Trafalgar Square in London hinweise und daher als geographische Angabe im
Gemeingut stehe; zudem sei sie fiir nichtenglische Tabakwaren irrefiihrend.

B. Die American Tobacco Company fiihrt gegen die Zuriickweisung ithrer Marke
verwaltungsgerichtliche Beschwerde. Sie beantragt, die angefochtene Verfiigung aufzu-
heben und die Marke « TRAFALGAR» in der Schweiz zur Eintragung zuzulassen,

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwigung:

1. Da die Beschwerdefiihrerin ihren Sitz in New York hat, ist bei der Beurteilung der
vorliegenden Beschwerde von der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des ge-
werblichen Eigentums (PVU) auszugehen, der sowohl die Schweiz als die Vereinigten
Staaten als Verbandslinder angehéren, und zwar ist die von den beiden genannten
Staaten ratifizierte Fassung von Lissabon von 1958 mafBgebend.

Nach Art.6 Abs.1 PVU werden die Bedingungen fiir die Hinterlegung und Eintra-
gung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Verbandsland durch die Landesgesetz-
gebung bestimmt. Der von der Beschwerdefithrerin ebenfalls angerufene Art. 6 duinquies
PVU dagegen ist auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Diese Bestimmung setzt
voraus, dal3 die streitige Marke bereits im Ursprungsland eingetragen worden ist. Die
Beschwerdefiihrerin macht jedoch nicht geltend, sie habe die Marke « TRAFALGAR »
in den USA hinterlegt.

2. Kraft des Vorbehaltes von Art.6 Abs.1 PVU zugunsten des Landesrechts ist das
Amt befugt, die Eintragung einer Marke zu verweigern, wenn sie als wesentlichen Be-
standteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthilt, sowie, wenn sie gegen bundes-
gesetzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstdBt (Art.14 Abs.1 Ziff.2
MSchG).

Den Einwand, die Marke « TRAFALGAR» gehére als geographische Bezeichnung
dem Gemeingut an, hat das Amt in der Vernehmlassung fallen gelassen. Es bleibt daher
nur zu priifen, ob die Marke wegen Verstofles gegen die guten Sitten unzulissig sei.

3. Sittenwidrig ist gemiB staindiger Rechtsprechung eine Marke, die geeignet ist, den
schweizerischen Durchschnittskdufer in irgendeiner Hinsicht irrezufithren. Daher ist eine



Marke unzulissig, wenn sie geographische Angaben enthilt, die zu Tduschungen iiber
die Herkunft der Ware Anlal} geben kénnen; denn eine geographische Angabe weckt
nach der Lebenserfahrung beim Kiaufer der damit bezeichneten Ware im allgemeinen
die Vorstellung, das betreflende Erzeugnis stamme aus dem Lande, auf das die Angabe
hinweist; ist dies in Wirklichkeit nicht der Fall, so kann die Marke daher irrefithrend
wirken. Anders verhilt es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloBen
Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunfisbezeichnung aufgefaBt werden kann
(BGE 91 152 Erw.2, 89 I 51 Erw.4, 293 Erw.2, 301 Erw. 3).

4. Das Amt erachtet die Marke « TRAFALGAR » als irrefithrend, weil sie vom Publi-
kum als Hinweis auf den Trafalgar Square in London und damit auf England aufgefaBt
werden konnte, wihrend die damit bezeichneten Waren aus den USA stammten.

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Der Trafalgar Square ist ein bedeutender Platz
in London. Auf ihm erhebt sich die Nelson-Siule, die zur Erinnerung an den britischen
Admiral Lord Nelson und an den Sieg errichtet wurde, den er im Jahre 1805 in der See-
schlacht vor dem Kap Trafalgar an der spanischen Atlantikkiiste iber die franzésische
und die spanische Flotte errang. Der Platz ist von wichtigen 6ffentlichen Gebiuden
umrahmt, so von der «National Gallery», der Kirche «St. Martin-in-the-Fields» und
der «National Portrait Gallery». Eine dort gelegene Station der Untergrundbahn trigt
den Namen «Trafalgar». In den Reiseprospekten iiber London wird der Trafalgar
Square als Sehenswirdigkeit angefiihrt, die ein Wahrzeichen Londons darstelle. Ange-
sichts der Bedeutung, die dem Trafalgar Square zukommt, darf angenommen werden,
daB der Grofiteil der Schweizer, die sich als Feriengéste oder zu Ausbildungszwecken in
London aufgehalten haben, diesen Platz kennen. Weiteren Kreisen des schweizerischen
Raucherpublikums ist er aus Fernsehen, Radio und Presse bekannt, da auf ihm é6fters
Massenkundgebungen stattfinden.

Die Zahl der schweizerischen Kiufer von Rauchwaren, die um das Vorhandensein
dieses Platzes wissen, kann naturgemaf§ nicht genau beziffert, sondern nur an Hand der
Lebenserfahrung geschitzt werden. Diese Bevolkerungsschicht ist aber zweifellos be-
trachtlich, vor allem in den Kreisen der jingeren Generation. Sie wird kiinftig noch
zunehmen angesichts der stindig steigenden Bedeutung, welche die schweizerischen
Lehranstalten und Geschaftskreise der englischen Sprache beimessen. Bei dieser Bevél-
kerungsschicht wird die Marke « TRAFALGAR» zwangsldufig zu einer Gedanken-
verbindung mit dem Trafalgar Square und mit England fithren, womit die Gefahr der
vom Amt befiirchteten Téduschung gegeben ist; denn wie im Urteil des Bundesgerichtes
vom 6. September 1966 in einer anderen Markensache der heutigen Beschwerdefiihrerin
dargelegt wurde, ist auch bei Tabakwaren in der Regel damit zu rechnen, daBl geogra-
phische Bezeichnungen von einem nicht unerheblichen Teil der Kauferschaft als Her-
kunftsangabe verstanden werden.

5. Die Beschwerdefithrerin wendet ein, da das Wort Trafalgar einerseits auf einen
Platz in London, anderseits auf die Seeschlacht an der spanischen Atlantikkiiste hinweise,
ermangle es der geographischen Bestimmtheit; die streitige Marke sei daher nicht eine
geographische Angabe, die zu Tduschungen Anlaf3 geben kénne, sondern eine zuléssige
Phantasiebezeichnung.

Dieser Einwand geht fehl. Die schweizerischen Bevélkerungskreise, die den Trafalgar
Square kennen, werden durch die mehrfache Bedeutung des Wortes Trafalgar und das
Fehlen des Wortes Square in der streitigen Marke nicht davon abgehalten, an den
fraglichen Platz in London zu denken. Kaufer von Rauchwaren, die London nicht
kennen, sich aber vom Geschichtsunterricht her an die Seeschlacht von Trafalgar und
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den dort vom englischen Admiral Nelson errungenen Sieg erinnern, werden die Marke
ebenfalls weit eher als Hinwels auf England, denn als solchen auf Spanien auffassen. Fur
die zu diesen beiden Gruppen gehérenden Kaufsinteressenten trifft daher auch der
Einwand nicht zu, « TRAFALGAR» sei eine blole Phantasiebezeichnung.

6. Unbehelflich ist schlieBlich auch der Einwand, eine Tduschungsgefahr entfalle,
weil in England kein Tabak wachse. Denn auch wenn als allgemein bekannt vorausge-
setzt werden diirfte, da3 die Tabakpflanze in England nicht gedeiht, kénnte die streitige
Marke den Kaufer, gleich wie in dem in BGE 89 I 290 beurteilten Falle, doch zu der
Auffassung verleiten, die so bezeichneten Zigaretten wiirden in England aus eingefithrten
Tabaken hergestellt.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff.2; MMA (Nizza) Art.5 Abs. 1, PVUe (Lissabon)
Art.6 Abs. 1 und Art. 6% [it. B Z2iff. 3

Fiir die Schutzverweigerung geniigt eine objektive Tauschungsgefahr. Der Marken-
bestandterl DIAMALT st fiir nicht malzhaltige Produkte, die threr Natur nach
Malz enthalten kinnten, tduschend.

Schutz des auslindischen Handelsnamens: Auch die als Marke gebrauchte Firma
muf} den Anforderungen des MSchG geniigen.

Le risque objectif de tromperie est suffisant pour justifier le refus de protection.
L’élément de marque DIAMALT est déceptif pour des produtts non maltés, qut,
par leur nature, pourraient contenir du malt.

Protection du nom commerical étranger: la raison sociale utilisée comme marque
dott aussi satisfaire aux exigences de la LMF.

BGE 931573 . und PMMBI 1968 1 78, Urteil der 1. Zivilabteilung vom
7.November 1967 in Sachen Diamalt AG gegen Eidgendssisches Amt
fur geistiges Eigentum.

A. Die Firma Diamalt Aktiengesellschaft in Miinchen ist Inhaberin einer in der
deutschen Warenzeichenrolle unter der Nr. 629830 eingetragenen Wort/Bild-Marke.
Am 16.November 1966 lieB sie diese gestiitzt auf das Madrider Abkommen von 1891
betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handelsmarken im inter-
nationalen Register unter Nr. 326409 eintragen.

Das Zeichen besteht aus einem groBen D, das beidseitig von Ahren flankiert ist; im
Innern des D befinden sich, untereinander angeordnet, die Buchstaben AG; oben steht
quer das Wort « DIAMALT », unten « MUNCHEN»; das Ganze ist von einer breiten
Kreislinie umschlossen. Die Marke ist fiir eine grof3e Zahl von verschiedenartigen Arznci-
und Nahrungsmitteln sowie von chemischen Hilfsstoffen bestimmt.

B. Das Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum teilte am 16. Juni 1967 dem internationalen
Biiro mit, der Marke werde in der Schweiz der Schutz fiir diejenigen Erzeugnisse der
Warenliste verweigert, die ihrer Natur nach Malz enthalten kénnten, jedoch kein solches
enthalten.

C. Gegen diesen Entscheid hat die Markeninhaberin verwaltungsgerichtliche Be-
schwerde eingereicht mit dem Antrag, die Verfiigung des Amtes vom 16.Juni 1967 sei
aufzuheben und die Marke in der Schweiz ohne Einschrinkung zu schiitzen.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
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Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Fiir die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist das Madrider Abkommen
betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MMA)
in seiner am [5. Juni 1957 in Nizza rcvidierten Fassung mafgebend, die sowohl von der
Schweiz als auch von der Bundesrepublik Dcutschland ratifiziert worden ist. Gemil
Art.5 Abs.1 MMA darf die Schweiz einer international registrierten Marke den Schutz
nur unter den Bedingungen verweigern, unter denen sie nach der Pariser Verbandsiiber-
cinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU) eine zur Eintragung in der
Schweiz hinterlegte Marke zuriickweisen diirfte. MalBlgebend ist die 1958 in Lissabon
revidierte Fassung der PVU, die in Art.6 Abs. | vorsicht, daB3 die Bedingungen fur die
Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Lande durch
die Landesgesetzgebung bestimmt werden. Nach Art. 6 quinauies [3¢ B Ziff. 3 PVU sodann
darf eine Eintragung verweigert werden, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder
die offentliche Ordnung verst68t, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu
tauschen.

2. Nach Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG hat das eidg. Amt fiir geistiges Eigentum die
Eintragung einer gegen die guten Sittcn verstoBenden Marke zu verweigern. Sitten-
widrigkeitim Sinne dieser Bestimmung liegt unter anderem vor, wenn die Marke geeignet
ist, den Kiufer in irgendeiner Hinsicht irrezufithren, insbesondere ihn iiber die Be-
schaffenheit der Ware zu tiauschen (BGE 91 I 52 Erw.2; 89 I 51 Erw.4, 293 Erw.2,
301 Erw.2 und dort erwidhnte Entscheide). Das schweizerische Recht stimmt also in
dieser Hinsicht mit der in Art.6auinauies PVU getroffenen Regelung iiberein. Nach
standiger Rechtsprechung ist Sittenwidrigkeit schon dann zu bejahen, wenn eine objek-
tive Tauschungsgefahr besteht; der Tauschungsabsicht des Markeninhabers bedarf es
nicht (BGE 78 I 280), und ebenso kommt nichts darauf an, ob tatsiachlich schon T&u-
schungen vorgekommen sind (BGE 78 II 382). Der Einwand der Beschwerdefiihrerin,
die streitige Marke habe bis heute keinen Abnehmer iiber die Natur der Markenware
getiuscht, ist daher unbehelflich.

3. Die streitige Marke enthilt als wesentlichen Bestandteil das Wort « DIAMALT»,
dessen Endsilbe « MALT» die franzésische Bezeichnung fiir Malz ist. Namentlich die
franzgésischsprechende Bevélkerung konnte daher in die Meinung versetzt werden, die
unter dieser Marke angebotenen Erzeugnisse seien malzhaltig. Wird die Marke fir
Waren verwendet, die ihrer Natur nach Malz enthalten koénnten, aber kein solches
enthalten, so ist sic somit auf jeden Fall fiir die franzosischsprechende Bevolkerung
tduschend. Taduschungsgefahr auch nur fiir eines der Sprachgebiete der Schweiz gentigt
aber, um die Marke unzulidssig zu machen (BGE 82 1 51 Erw.2 und dort erwihnte
Entscheide). Abgesehen hievon ist auch der deutschsprachigen Bevélkerung die Silbe
«malt» als Hinweis auf die Malzhaltigkeit eines Erzeugnisses aus andern Marken
{Ovomaltine, Heliomalt u.a.m.) vertraut.

4, Die Beschwerdefiihrerin weist darauf hin, daf3 nicht eine Marke mit dem isolierten
Element «Diamalt» zur Diskussion stehe, sondern ein Zeichen, das in seinem Wortteil
ihren Firmanamen und Geschiftssitz wiedergebe. Nach Art.8 PVU miisse die Schweiz
den Handelsnamen der Angehorigen von Vertragsstaaten schiitzen, gleichgiiltig, ob er
einen Bestandtcil einer Fabrik- oder Handelsmarke bilde oder nicht.

Dieser Einwand geht fehl. Auch die markenmifBig gebrauchte Firma muf, um als
Marke zulissig zu sein, den Anforderungen des MSchG geniigen (BGE 89 I 303 Erw. 7,
78 11 460). Art.8 PVU verschafft der Beschwerdefiihrerin nicht Anspruch auf marken-
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rechtlichen Schutz ihrer Firma, sondern nur auf Schutz ihres Handelsnamens als solchen,
d.h. auf denjenigen Schutz, der auch dem nichteingetragenen inldndischen Handels-
namen zukommt (BGE 90 II 318).

5. Da die streitige Marke, soweit sie fiir nicht malzhaltige Produkte bestimmt ist,
tduschend wirkt, ist die vom Amt ausgesprochene Einschriankung ihres Schutzbereiches
berechtigt.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2; MMA (Nizza) Art.5 Abs. 1; PVUe (Lissabon)
Art.6 Abs. 1 und Art. 6™ [it. B Ziff. 3

Die stilisierte Abbildung einer Hummel, die bei oberflichlicher Betrachtung als
Biene angesehen werden kann, ist tduschend fiir nicht aus Bienenwachs hergestellte
Kerzen. Der Woribestandietl HUMMEL vermag die Tduschungsgefahr zu-
mindest fir die franzisisch- und ttalienischsprachigen Landesteile nicht auszu-
rdumen.

La représentation stylisée d’un bourdon, qu’un examen superficiel permet de con-
Jondre avec une abetlle, est de nature d tromper le public si elle se rapporte @ des
bougies qui ne sont pas produites avec de la cire d’abeilles.

L’élément verbal n’écarte pas le risque de tromperie, fout au moins pour les
régions de langues frangaise et italienne de la Suisse.

BGE 93 1577{f. und PMMBI 1968 1 6f., Urteil der I. Zivilabteilung vom
7.November 1967 in Sachen I. Hummel, Kommanditgesellschaft, gegen
Eidgendssisches Amt fiir geistiges Eigentum.

A.DieFirma J. Hummel Kommanditgesellschaft, in Masing (Bundesrepublik Deutsch-
land), ist Inhaberin einer in der deutschen Warenzeichenrolle unter der Nr. 824567
eingetragenen kombinierten Wort/Bild-Marke. Am 1.November 1966 lieB sie diese
gestiitzt auf das Madrider Abkommen von 1891 betreffend die internationale Eintragung
der Fabrik- oder Handelsmarken im internationalen Register unter der Nr. 324710
eintragen.

Die Marke ist fiir «Bougies (éclairage)», also fiir Kerzen zu Beleuchtungszwecken,
bestimmt. Sie enthilt das stilisierte Bild eines Insektes, unter dem der Firmanamen
«J.Hummel KG» angebracht ist.

B. Das eidg. Amt fiir geistiges Eigentum teilte am 22. Mai 1967 dem internationalen
Biiro mit, der Marke werde in der Schweiz der Schutz nur fiir Kerzen gewihrt, die aus
Bienenwachs hergestellt seien.

C. Gegen diese teilweise Schutzverweigerung hat die Markeninhaberin verwaltungs-
gerichtliche Beschwerde eingereicht mit dem Antrag, die Verfiigung des Amtes vom
22.Mai 1967 sei aufzuheben und ihrer Marke den Schutz fir «Bougies (éclairage)»
uneingeschriankt zu gewihren.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Fir die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist das Madrider Abkommen
betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) in
seiner am 15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung maBgebend, die sowohl von der
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Schweiz als auch von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden ist. Gemi8
Art.5 Abs. | MMA darf die Schweiz einer international registrierten Marke den Schutz
nur unter den Bedingungen verweigern, unter denen sie nach der Pariser Verbands-
itbereinkunft (PVU) zum Schutze des gewerblichen Eigentums eine zur Eintragung in
das schweizerische Register hinterlegte Marke zuriickweisen diirfte. MaBgebend ist die
1958 in Lissabon revidierte Fassung der PVU, die in Art.6 Abs. 1 vorsicht, dafi die Be-
dingungen fiir die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in
jedem Lande durch die Landesgesetzgebung bestimmt werden. Nach Art. 6 quinauies Jit, B
Ziff.3 PVU sodann darf eine Eintragung verweigert werden, wenn die Marke gegen die
guten Sitten odcer die 6ffentliche Ordnung versté8t, insbesondere, wenn sie geeignet ist,
das Publikum zu tduschen.

2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 MSchG, der kraft der Verweisung in Art.6 Abs.1 PVU
auf das Landesrecht anwendbar ist, hat das eidg. Amt fiir geistiges Eigentum die Ein-
tragung einer gegen die guten Sitten verstoBenden Marke zu verwcigern. Sittenwidrig-
keit im Sinne dieser Vorschrift liegt nach der Rechtsprechung unter andercm vor, wenn
die Markc gecignet ist, den Kéufer in irgendeiner Hinsicht irrezufithren, insbesondere
ihn iiber die Beschaffenheit der Ware zu tiduschen (BGE 91 I 52 Erw.2, 891 51 Erw. 4,
293 Erw.2, 301 Erw.2 und dort erwihnte Entscheide). Das schweizerische Recht
stimmtalsoindiesem Punktc mit der in Art. 6 auirauies PY{J getroffenen Regelung iiberein.
Nach stindiger Rechtsprechung ist Sittenwidrigkeit schon dann zu bejahen, wenn eine
objektive Tduschungsgefahr besteht; ciner Tduschungsabsicht des Markeninhabers be-
darf es nicht (BGE 78 T 280).

3. Das Amt crachtet die streitige Marke als irrefiihrend, weil dic Kaufsinteressenten
das darin abgebildete Insekt als Biene ansehen und daher annehmen kénnten, die so
gekennzeichneten Kerzen seien aus Bienenwachs hergestellt. Der Kaufer bringe das
Bienenmotiv in unmittelbaren Zusammenhang mit der Beschaffenheit der Kerze. Bie-
nenwachskerzen wiirden aber ihres Wohlgeruches wegen von gewissen Kauferschichten
den aus anderen Stoffen (Stearin oder Paraffin) hergestellten Kerzen vorgezogen, obwohl
sie qualitativ nicht besser, aber teurer seien als diese.

Diese Ausfiithrungen treffen in jeder Hinsicht zu und sind berzeugend. Was die
Beschwerdefiihrerin demgegeniiber vorbringt, hilt der Priifung nicht stand.

a) Die Beschwerdefithrerin macht geltend, das in der Marke abgebildete Insekt sei
fiir jedermann als Hummel erkenntlich, da es keine Bienen mit ausgepragten Querstreifen
und einem durch einen dicken Querstreifen abgesetzten Kopf gebe; ebenso sei allgemein
bekannt, daB die Hummel fir die Herstellung von Bienenwachs nicht in Betracht komme.

Die Beschwerdefiihrerin verkennt jedoch, daf3 die Ware, fiir welche die Marke be-
stimmt Ist, dem breiten Publikum angeboten wird und der Durchschnittskaufer im allge-
meinen ein oberflichlicher Beobachter ist (BGE 84 II 581; vgl. ferner 90 II 50 litc.c,
264 und dort erwidhnte Entscheide). Vor allem aber verfiigt die grof3ie Mehrheit des
angesprochenen Publikums nicht iiber die von der Beschwerdeftihrerin vorausgesetzten
zoologischen Kenntnisse und ist daher nicht befahigt, beim Kaufe von Kerzen derartige
naturwissenschaftliche Uberlegungen anzustellen. Zudem liegt die Gefahr einer Irre-
fithrung um so niher, als in der Werbung und der Ausgestaltung von Bildmarken hiufig
stilisierte Darstellungen verwendet werden.

b) Die Beschwerdefithrerin glaubt, eine Irrefithrung des Publikums sei nicht zu be-
fiirchten, weil unterhalb des dargestellten Insekts das Wort « HUMMEL», d.h. der
Name der Herstellerfirma, stehe; das rufe selbstverstindlich sofort einer Gedanken-
verbindung zwischen dem dargestellten Insekt und dem Namen.
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Selbst wenn man das fiir den deutschsprachigen Teil der Bevélkerung gelten lassen
miiflte, versagt dieses Argument jedoch fiir die franzdsisch oder italienisch sprechende
Bevolkerung; fiir diese bleibt die Gefahr einer Irrefithrung unvermindert bestehen.
Tauschungsgefahr auch nur fir eines der verschiedenen Sprachgebiete der Schweiz
geniigt aber, um eine Marke unzulissig zu machen (BGE 91 153, 82 I 51 und dort er-
wihnte Entscheide).

c) Die Beschwerdefiihrerin befiirchtet, in der angefochtenen Verfiigung des Amtes
zeichne sich eine Praxis ab, die «ein auBerordentliches Hemmnis fiir die Neueintragung
von Warenzeichen darstellen wiirde». Es gehe nicht an, «aus einer bildlichen Darstellung
irgendeine vollkommen abwegige Auffassung herauszulesen und diese dann zu ungunsten
des Markeninhabers anzuwenden ».

Diese Riige ist unbegriindet. Die rechtliche Bewertung des Bildteils der streitigen
Marke durch das Amt steht im Einklang mit Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 MSchG und ist daher
keineswegs «vollig abwegig». DaB sich hieraus méglicherweise gewisse Erschwerungen
fir die Neueintragung von Warenzeichen ergeben, ist kein Grund, iiber die geltende
gesetzliche Ordnung hinwegzugehen.

MSchG Art. 18, UWG Art. 1 Abs.2 lit. b und Art. 13 lii. b

«Genova» als Bezeichnung fiir aus der Schweiz stammende Uhren ist eine trre-
JSiihrende Herkunfisbezeichnung, obwohl « Genova» die Ubersetzung von Genua
und nicht von Genf ist.

«Genova» pour désigner des monires d’origine suisse est une indication de prove-
nance trompeuse, encore que « Genova» soit la traduction de Génes et non de Genéve.

Urteil des Richteramtes III Biel vom 25. April 1966.

Seit ungefahr 1948 werden in der vom Angeschuldigten gefiihrten Firma Uhren unter
dem Namen «Genova» hergestellt und nach Nordamerika exportiert. 1958 wurde der
Angeschuldigte durch das eidg. Amtfir geistiges Eigentum gewarnt, worauf er gegeniiber
dem Amt erklirte, nur noch die restlichen Zifferblitter aufzubrauchen. Im Jahre 1963
begann er jedoch erneut mit der Lieferung von Uhren mit der Bezeichnung « Genova».
Auf Strafanzeige eines Berufsverbandes hin wurde der Angeschuldigte u.a. mit folgenden
Erwigungen zu einer BuBle von Fr. 200.—- und zu den Kosten verurteilt:

Nach Art.18 Abs.3 MSchG ist es untersagt, ein Produkt mit einer der Wirklichkeit
nicht entsprechenden Herkunftsbezeichnung zu versehen und zu verkaufen.

Der Name Genf in irgendeiner Form gilt in bezug auf Uhren ohne Zweifel als Her-
kunftsbezeichnung, da der Hinweis auf Genf als besondere Qualititsbezeichnung be-
trachtet wird. Dies wird auch vom Angeschuldigten nicht bestritten. Thm konnte von
Anfang an nicht verborgen sein, daB3 der von ihm verwendete Name «Genova» einer
sehr grofien Verwechslungsgefahr unterzogen war. Nachdem er dann von verschiedenen
Seiten gewarnt worden war, hat er gewufit, dal auch dieser Name, obschon er keine
Ubersetzung des Namens Genfist, als cine Herkunftsbezeichnung fiir Genf zu betrachten
1st.

Nicht klar ist der Einwand des Anwaltes des Angeschuldigten, wonach die Verwechs-
lungsgefahr in Englisch sprechenden Gebieten wegen der verschiedenen Aussprache von
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«Geneéve» und « Genova» sehr gering sei, da der Angeschuldigte seinerseits erklirt hatte,
er liefere Uhren unter diesem Namen seit 1956 nur noch in Spanisch sprechende Gebiete.
Im iibrigen ist dazu zu bemerken, daf3 die Moglichkeit der Verwechslung in beiden
Sprachgebieten sehr grofB ist. Die Ahnlichkeit des Schriftbildes der englischen Uberset-
zung « Geneva» mit « Genova» ist zu groB3, als daf3 eine Differenz in der Aussprache eine
Verwechslung vermeiden kénnte. Aber auch im spanischen Sprachgebiet ist eine sehr
groBe Verwechslungsgefahr vorhanden.

Der Einwand des Angeschuldigten, seine Kunden hitten von ihm verlangt, diesen
Namen zu wihlen, ist nicht stichhaltig. Auch hitte, um der Gefahr einer Umgehung der
amerikanischen Importeure begegnen zu konnen, ein neutraler anderer Name ohne
weiteres geniigt. Auch kann ihn der Umstand, daf} andere Firmen den gleichen Namen
verwenden, nicht entlasten, insbesondere, da zur gleichen Zeit durch die Privatklagerin
Strafverfahren gegen andere Uhrenfabriken wegen des Gebrauchs des gleichen Namens
«Genova» eingeleitet wurden. Aus der Tatsache, dal3 der Angeschuldigte trotz der
Versicherung dem FEidg. Amt fiir geistiges Eigentum gegeniiber, diesen Namen nicht
mehr zu verwenden, dennoch weiterhin solche Uhren exportierte, geht eindeutig hervor,
daB3 der Angeschuldigte wissentlich und willentlich diese Herkunftsbezeichnung ver-
wendet hat. Diese Tatsache wird noch erhirtet durch den Umstand, daB3 im Jahr 1958
der Angeschuldigte versucht hat, den Namen « Génévez» fiir seine Uhren zu verwenden,
ein Name, der ebenfalls sehr stark an Genéve anklingt.

Daraus geht eindeutig hervor, daf3 der Angeschuldigte mit Absicht von den Vorteilen
der Herkunftsbezeichnung profitieren wollte und sie aus diesem Grunde gewéhlt hat. Der
Vorsatz ist deshalb gegeben.

Nach Art. 13 b UWG macht sich unlauteren Wettbewerbes schuldig, wer iiber eigene
Woaren vorsatzlich unrichtige oder irrefithrende Angaben macht, um das eigene Angebot
im Wettbewerb zu begiinstigen. Unter dem Begriff «Herkunftsbezeichnung» wird
immer auch ein Hinweis auf besondere Qualitit des Produktes verstanden, das aus diesem
Gebiet kommt. Dadurch, dafl der Angeschuldigte diesen Namen «Genova» wihlte,
konnte er daraus fiir seine Uhren Nutzen ziehen. DaB} er dies mit Absicht tat, geht daraus
hervor, daf er seit einigen Jahren trotz wiederholten Warnungen daran festgehalten hat.
Vor allem wird diese Absicht ersichtlich aus dem Umstand, dafl der Angeschuldigte,
nachdem die im Jahre 1958 noch vorhandenen Zifferblitter bis 1962 verbraucht waren,
im Jahre 1963 von neuem auf diesen Namen zuriickkam. Aus diesen Griinden ist dem-
nach auch in bezug auf Art. 13 b UWG der Vorsatz eindeutig gegeben.

MMA (Nizza) Art.6 Abs. 4

Keine riickwirkende Anwendung der Bestimmung betreffend die Léschung inter-
nationaler Marken auf vor dem 15. Dezember 1966 ( Inkrafitreten des Textes von
Nizza des MMA ) vorgenommene Lischungen der Ursprungsmarke.

Cette disposition n’est pas applicable rétroactivement aux radiations des marques
d’origine intervenues avant le 15 décembre 1966 (date d’entrée en vigueur du texte
de Nice de I’ Arrangement de Madrid ).

PMMBI 1967 I 55ff.,, Rechtsauskunft des Eidg.Amtes fiir geistiges
Eigentum vom 15. August 1967.



IV. Wetthewerbsrecht

UWG Art. I Abs. I und Abs.2 lit.d

In Ermangelung eines vertraglichen Konkurrenzverbotes verstifit der Unternehmer,
der nach Beendigung der Geschiftsbeziehungen dhnliche Maschinen weiter her-
stellt, wie er es bisher fiir einen Besteller getan hat, weder gegen eine werkvertrag-
liche Treuepflicht, noch gegen die Grundsdtze von Treu und Glauben im Sinne des
UWG, wenn die Konstruktionsidee nicht mehr geheim ist.

Art. 1 Abs. 2 lit.d UWG bezieht sich nur auf den Ausstattungsschutz.

A défaut d’une interdiction conventionnelle de concurrence, I entrepreneur qui, aprés
la cessation des relations 4’ affaires, poursuit la fabrication d’une machine sem-
blable a celle précédemment construtte pour un client, W’enfreint ni un devoir de
Sidélité résultant du contrat d’entreprise, ni la bonne foi au sens de la LCD, lorsque
le secret de fabrication a été divulgé.

L’article 1 alinda 2, litt.d LCD ne vise que aspect donné d une marchandise.

BGE 93 II 272fF. und JT 1968 I 130, Urteil der 1. Zivilabteilung vom
7.Juli 1967 1. S. Widmer gegen Rymann AG.

Aus den Erwdgungen:

5. ... DaB die Pflicht zur Geheimhaltung eines Geheimnisses mit der Preisgabe des-
selben gegenstandslos wird, versteht sich von selber. Die vertragliche Pflicht, die Erfin-
dungsidee als personliches Gut des Bestellers geheimzuhalten, besteht nicht mehr, wenn
die Idee gemeinfrei geworden ist. Sie kann daher von jedermann nachgeahmt werden
und gehort sowohl dem Besteller als auch dem Unternehmer. Eine Treuepflicht des
Unternehmers ist nach Beendigung des Vertragsverhiltnisses nur dann anzunehmen,
wenn der Besteller hiefiir ein rechtliches Interesse nachzuweisen imstande ist. Das ist
dann der Fall, wenn der Unternehmer die noch dem Besteller gehérende Idee zu eigenem
Nutzen verwendet. Fehlt es aber an einer solchen Voraussetzung, so ist fraglich, unter
welchem rechtlichen Gesichtspunkt der Besteller seinem fritheren Vertragspartner ein
Verhalten untersagen lassen kann, das er von jedermann dulden mu8. Sicherlich hat er
ein Interesse daran, von seinem fritheren Konstrukteur nicht konkurrenziert zu werden.
Dieses Interesse ist aber, weil tatsdchlicher Art, unbeachtlich.

Die auf dem Grundsatz von Treu und Glauben aufgebaute Treuepflicht des Unter-
nehmers fiithrt zu einer weitherzigen Fassung der gesetzlichen Pflichten des Unterneh-
mers. Sie rechtfertigt sich einerseits zur Hauptsache aus der Pflicht, eine dem Besteller
gehdrende Konstruktionsidee nicht auszunutzen und anderseits, wenn die Idee gemein-
sames Gut geworden ist, aus den fortgesetzten Rechtsbeziechungen der Parteien, die
durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gekennzeichnet sind, bei der die beiden
Partner die Anstrengungen zur Verbesserung des Erzeugnisses vereinen. Wenn aber
keines dieser beiden Momente bestehen bleibt, die Idee gemeinfrei geworden ist und die
Zusammenarbeit aufgehort hat, ist der Treuepflicht der Boden entzogen. Sie zu bejahen,
hieBe ihren Inhalt entsprechend den Umstinden, die zum Vertragsbruch gefiihrt haben,
abstufen. Sie wire beispielsweise in einem Fall zu verneinen, da der Besteller einen jahre-
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lang von ihm vollbeschiftigten bescheidenen Handwerker im Stiche 148t, die Fabrikation
einer besser eingerichteten Firma iibertragt und damit seinen fritheren Vertragspartner
in Schwierigkeiten bringt. Demnach hingt die Tragweite der Treuepflicht ausschlief3lich
von den einzelnen Bestimmungen des Werkvertrages ab, sowie vom Verhalten, das die
Grundsitze von Treu und Glauben bei der Erfiillung des Vertrages verlangen. Sie kann
nicht von Umstédnden, die dem Werkvertrag fremd und nach Beendigung des Vertrags-
verhiltnisses eingetreten sind, abhingig gemacht werden.

Die Rechtsprechung hat sich Zuriickhaltung aufzuerlegen, wenn es eine Partei unter-
lassen hat, die vom Gesetz vorgesehenen Schutzvorkehren in Anspruch zu nehmen. Der
Beklagte hitte die Konkurrenz der Klidgerin entweder durch Vereinbarung eines Kon-
kurrenzverbotes oder bei einer schutzfihigen Erfindung durch Einreichung cines Patent-
gesuches vermeiden kénnen. Wenn der Beklagte unterlieB, die ihm zur Verfiigung
stehenden SchutzmaBnahmen zu treffen, oder darauf verzichtete, weil er ein Patent-
gesuch als wenig aussichtsreich erachtete, so steht es ihm schlecht an, ein Recht gegen die
Kligerin anzurufen und auf dem Wege der Vertragsauslegung Befugnisse zu beanspru-
chen, von denen nicht feststeht, daB die Partelen bei VertragsabschluB daran gedacht
haben.

Der Beklagte beruft sich schlieBlich auf BGE 90 IT 51. Diesem umstrittenen Entscheid
liegt ein ganz anderer als der hier zu beurteilende Sachverhalt zugrunde. Dort hatte die
Beklagte das Vertrauen einer Firma mi3braucht, indem sie die im Hinblick auf einen
Kauf bestellten Stoffmuster nachahmte.

Der Beklagte kann sich, wie dargetan, nicht auf eine vertragliche Plicht der Kldgerin
berufen, die es ihr verbietet, die streitige Maschine nach Beendigung des Vertragsver-
héltnisses herzustellen.

6. Der Beklagte stiitzt seine Klage auch auf Art. 1 Abs.2 lit.d UWG. Er macht geltend,
die Klagerin stelle ein Erzeugnis her, das nach der dulern Gestalt mit dem seinen ver-
wechselt werden konne.

Nach der angerufenen Bestimmung versté8t gegen Treu und Glauben und begeht
somit unlauteren Wettbewerb, wer MaBnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind,
Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines
andern herbeizufithren. Diese Vorschrift bezieht sich nach der Rechtsprechung nur auf
die Ausstattung einer Ware, also auf die duBere Form, die Aufmachung, wie Farbe und
dergleichen, nicht dagegen auch auf die technische Konstruktion eines Erzeugnisses. Ist
die technische Konstruktion nicht geschiitzt — sei es weil mangels Erfindungscharakter
ein Patentschutz iiberhaupt nicht in Betracht kam, sei es weil der Erfinder sich um den
Schutz nicht beworben hat — oder ist sie wegen Ablaufs der vom Gesetz festgelegten
Schutzdauer nicht mehr geschiitzt, so darf sie von jedem Dritten ausgefiithrt und selbst
sklavisch nachgebaut werden, ohne daf3 darin ein unlauterer Wettbewerb zu erblicken
wire; denn die Konstruktion ist gemeinfrei, stcht jedermann zur Verfiigung und darf
von jedermann beniitzt werden. Die Ubernahme einer Ausstattung kann nur dann als
unlauter angesehen werden, wenn ohne Anderung der technischen Konstruktion und
ohne Beeintrachtigung des Gebrauchszweckes die Wahl einer andern Gestaltung méglich
und auch zumutbar gewesen wire, aber vorsitzlich oder fahrlissig unterlassen worden
ist. Von einem Konkurrenten kann nicht verlangt werden, daf3 er auf eine nach Herstel-
lungsweise und Gebrauchszweck nahliegende und zweckmiBige Ausstattung verzichte
und an ihrer Stelle eine weniger praktische, weniger solide oder mit groB3eren Herstel-
lungskosten verbundene Ausfithrung wihle und damit die Konkurrenzfahigkeit seines

Erzeugnisses herabmindere (vgl. BGE 79 II 319, 83 II 157, 84 I1 581).



Das Handelsgericht ist der Auffassung, es bestehe cine Verwechslungsgefahr, weil die
von der Klégerin vertriechene Maschine von der aus Metzgern und nicht aus Technikern
bestehenden Kundschaft als verbessertes Modell 1962 des Beklagten betrachtet werden
kénne. Entscheidend ist aber nach verbindlicher Feststellung des Handelsgerichtes die
Tatsache, daB3 die von der Klidgerin gewihlte Ausgestaltung der Maschine technisch
bedingt war. Der Beklagte hat zu diesem Problem, obwohl in der Referentenaudienz im
Sinne von § 94 ziirch. ZPO darauf aufmerksam gemacht, nicht Stellung genommen,
sondern sich mit dem Hinweis auf die Verwechslungsgefahr und auf angebliche Machen-
schaften der Kligerin begniigt. Er hat in keiner Weise darzulegen versucht, inwiefern
die Maschine der Kligerin eine freie, nicht technisch bedingte Nachahmung darstellt.
Ebensowenig behauptet er, die Klagerin hitte eine Maschine herstellen kénnen, die sich
von der seinen geniigend unterschieden hitte. Da der Beklagte den Beweis dafiir, daf3 die
Voraussetzungen nach Art.1 Abs.2 lit.d UWG erfillt sind, nicht erbracht hat, ist die
Klage auch unter diesem Gesichtspunkt abzuweisen.

Der Beklagte wendet schlieBlich ein, den von der Vorinstanz angefithrten Entscheiden
ligen Wettbewerbsverhiltnisse zwischen Konkurrenten ohne vertragliche Bindung zu-
grunde, wihrend im vorliegenden Fall die Klidgerin durch ein «nach Treu und Glauben
gebundenes Vertragsverhaltnis» die Erfindungsidee des Beklagten wahrgenommen und
ausgenutzt habe. Damit verkennt der Beklagte, daB3 er sich wieder auf den Boden der
vertraglichen Haftung stellt, die aus den angefiihrten Griinden zu verneinen ist.

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

Das UWG ist auch anwendbar bei bloff mittelbarem Wettbewerb und schon bei der
bloflen Hervorrufung des Anscheins eines Wettbewerbsverhiltnisses. Eine Holding-
Gesellschaft nimmt mittelbar, ndmlich durch die von thr beherrschten Fabrika-
tions- oder Handelsunternehmungen, am wirtschaftlichen Wetthewerb teil.

Die Firma Neo-Color Holding AG ist unlauter wegen der Identitdt thres Haupt-
bestandteiles mut der bekannten Marke Neo-Color der Firma Caran d° Ache.

La LCD est également applicable en cas de simple concurrence indirecte et déja lors
de la simple création d’une apparence d’un rapport de concurrence. Une société
holding prend part de maniére indirecte & la concurrence économique par I’inter-
médiaire notamment des entreprises de fabrication et de commerce gu’elle controle.
L’adoption de la raison de commerce Neo-Color Holding A.G. est déloyale a cause
de Pidentité de son élément principal avec la marque connue Neo Color de la Maison
Caran d’ Ache.

GVG (St. Gallen) 1965, 33 ., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
St. Gallen vom 21.Dezember 1965.

Die Frabrique Suisse de Crayon Caran d’Ache in Genf hat im Jahre 1952 sowohl beim
Eidgenossischen Amt fiir Fabrik- und Handelsmarken als auch beim internationalen
Markenregister diec Wortmarke «Neocolor» fiir Bleistifte und Fettkreiden hinterlegt. Am
20.Dezember 1963 griindete die ésterreichische Neo-Color Chemische Produkte GmbH
in Buchs die Firma «Neo-Color Handels A.G.». Als Geschiftszweck wurde angegeben
«Handel mit Neo-Color-Produkten und Fabrikation von Kunststoffprodukten, Kleb-
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stoffen, Farben, ferner deren Import und Export», sowie die Beteiligung an anderen
Unternehmungen. Die Fabrique Suisse de Crayon Caran d’Ache ersuchte die neue Firma
unverziiglich, ihren Firmennamen zu &dndern, und verlangte schlieBlich mit Klage beim
Handelsgericht, es sei diese zu verpflichten, ihren Firmennamen so zu dndern, daf3 der
Bestandteil « Neocolor» darin nicht mehr erscheine, und es sei ihr zu verbieten, das Wort
«Neocolor» in ihrem Geschiftsverkehr oder threr Werbung zu verwenden. Die Beklagte
beantragte die Abweisung der Klage. Zuvor hatte sie indessen eine Statutenrevision
durchgefiihrt, die eine Anderung des Firmennamens und des Gesellschaftszweckes
sowie die Verlegung des Sitzes von Buchs nach St. Margrethen zum Gegenstand hatte.
Die neue Firma lautete nun «Neo-Color Holding A.G. St. Margrethen». Der Zweck
wurde umschrieben mit «Verwaltung und Finanzierung der Neo-Colorbetriebe, der
Schwesterfirmen und Organgesellschaften; Beteiligung an anderen Unternehmen sowie
Verwaltung und Finanzierung von Immobilien im In- und Ausland». Das Handels-
gericht hat die Klage gutgeheilen.

Aus den Erwdgungen:

2. Gemial Art.1 Abs.2 lit.d UWG begeht u.a. unlauteren Wettbewerb, wer MaB-
nahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken,
Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines anderen herbeizufiithren. Es handelt sich
hier um den sog. Kennzeichnungsschutz, den Schutz dessen, was einen Wettbewerber,
sein Geschift, seine Waren, Werke, Leistungen duBlerlich kennzeichnet, was ihn, sein
Unternehmen, seine Waren oder anderen Leistungen von den Mitbewerbern, deren
Unternehmen, Waren usw. unterscheidet. Zu den unter dem genannten Rechtstitel
geschiitzten Kennzeichnungen gehéren (neben Namen, Firmen, besonderen Geschifts-
bezeichnungen, Ausstattungen) die Marken, d.h. die auf der Ware oder ihrer Verpak-
kung angebrachten Warenzeichen, die auf eine bestimmte Betriebsherkunft hinweisen
(Komm. von BUrReN zum UWG, S. 101 N 1). Als MaBnahme, die bestimmt oder geeignet
sein kann, Verwechslungen herbeizufiihren, fillt auch die Wahl der Firma in Betracht,
und zwar nicht bloB3 im Verhiltnis zu einer dlteren Firmabezeichnung, sondern unter
Umstdnden auch gegeniiber einem Zlteren Warenzeichen, das gleich oder #hnlich
lautet, und zwar nicht nur dann, wenn die - jiingere — Firmenbezeichnung des Konkur-
renten ebenfalls markenmaiBig als Warenzeichen verwendet wird, sondern auch, wenn die
— dltere — Marke von der Kundschaft ihrem Besitzer zugerechnet, in der Vorstellung des
Kunden mit ihm verkniipft wird, allgemein also, wenn die Verwendung des Zeichens
den Anschein erweckt, es betreffe das Unternehmen des Markenbesitzers. Unter solchen
Umstanden kann der Gebrauch einer gleich oder dhnlich wie ein dlteres Warenzeichen
lautenden Firma unlauteren Wettbewerb darstellen, selbst wenn sie firmenrechtlich
zuléssig ist (BGE 77 IT 329, Komm. vox BUrReN zum UWG, S.104 N 11). Thr Gebrauch
wird dann eben vielfach geeignet (oder gar dazu bestimmt) sein, Verwechslungen mit
dem Markenbesitzer, seinem Geschift oder seinen Waren usw. herbeizufithren.

Im vorliegenden Fall ist nun vorab festzustellen, daf3 die Wortmarke « Neocolor» von
der Kl4gerin hinterlegt und zu ihren Gunsten im Markenregister eingetragen ist, dal3 sie
von dieser seit Jahren tatsdchlich markenmaBig (und auch in der Reklame) verwendet
wird und daB sie schutzfihig ist. Sie ist weder reine Sachbezeichnung noch bloBe Be-
schaffenheitsangabe; wenn sie schon darauf hinweist, dal mit ihr Farbwaren bezeichnet
werden, so hat sie doch geniigend Unterscheidungskraft. Die Ubersetzung von «neu»
in das griechische «neo» und von «Farbe» in daslateinische «color» und die Zusammen-
setzung dieser beiden Bestandteile ergeben ein einprigsames Kennzeichen von einer
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gewissen Originalitdt. Die Marke ist keinesfalls Gemeingut. Wesentlich ist sodann, daf3
die Bezeichnung «Neo-color», wie gerichtsnotorisch ist, im schweizerischen Publikum als
Marke der Klédgerin bekannt ist. Neocolor-Stifte (Fettkreiden) sind fast {iberall in
schweizerischen Geschiften, die solche Waren verkaufen, zu finden, und die in Frage
kommenden Kunden, wie Lehrer, Eltern schulpflichtiger Kinder, Angehérige des gra-
phischen Gewerbes usw. wissen, was darunter zu verstehen ist und woher diese Stifte
kommen. Es darf ohne Bedenken gesagt werden, daf3 die Marke Neocolor sich im Verkehr
als Marke der allgemein bekannten Firma Caran d’Ache, d. h. der Kldgerin, durchgesetzt
hat. Sie wird bei der Kundschaft lingst als Kennzeichen fiir deren Fettkreiden aufgefa3t.
Auf den bekannten roten Blechschachteln, welche fiir die Neocolor-Stifte verwendct
werden, findet sich denn auch allgemein die Aufschrift « Caran d’Ache» unmittelbar
iber der Marke «Neocolor», und zwar ist die Aufschrift so auffillig, daB sie keinesfalls
ibersehen werden kann. Die Firmenbezeichnung wird also zusammen mit der Marke
Neocolor markenmiBig verwendet. Der Kaufer sieht sofort, da3 die Neocolor-Stifte von
der bekannten Firma Caran d’Ache SA kommen. Es darf fiiglich gesagt werden, es
handle sich um ein starkes Kennzeichen.

Die Beklagte verwendet ihrerseits als Hauptbestandteil ihrer Firma die Bezeichnung
«Neo-Color», die abgesehen von der getrennten Schreibweise — der keine Unterschei-
dungskraft innewohnt — vollkommen identisch ist mit der Marke der Kldgerin, die bereits
seit Jahren eingefiihrt war und Verkehrsgeltung erlangt hatte, als die Beklagte gegriindet
wurde. Letztere bestreitet denn auch nicht die Prioritdt des Warenzeichens der Kligerin.
Nun liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Begriindung, daf3 die Verwendung
des gleichen Wortes als Firma eines jiingern Unternehmens an sich in hohem Mafle
geeignet ist, Verwechslungen mit einem Unternehmen und dessen Betrieb usw. herbei-
zufiithren, das dieses Wort seit Jahren als Marke in Verbindung mit der Firmenbezeich-
nung verwendet und fir das diese Wortmarke Verkehrsgeltung erlangt hat. Der unbe-
fangene Kunde von Farbstiften und dergleichen, der das Wort «Neocolor» hért oder
liest, wird spontan an die Kldgerin denken. Es besteht die hohe Gefahr, daB3 er die Be-
klagte wegen ihres Firmennamens, der das Wort Neo-Color als einziges individualisie-
rendes Merkmal enthilt, in sciner Vorstellung mit der Kldgerin zusammenbringt, sie
mit dieser identifiziert oder doch annimmt, es handle sich um zusammengehérende
Gesellschaften. In diesem Sinne besteht zweifellos eine Verwechslungsgefahr. Ob tat-
sachlich schon Verwechslungen vorgekommen sind, kann dahingestellt bleiben, so da3
es sich eriibrigt, die von der Klédgerin hiefiir angerufenen zahlreichen Zeugen einzuver-
nehmen. Es gentigt, wenn nach den Umstdnden anzunchmen ist, daf3 die Gefahr von
Verwechslungen besteht; der Nachweis erfolgter Verwechslungen ist nicht erforderlich
(Komm. von Biren zum UWG, S.113 N 79).

Vorausgesetzt, dal3 das Wettbewerbsrecht im Verhéltnis der Partcien zueinander
iiberhaupt spielt, erscheint daher die Klage im Prinzip als begriindet; denn da die Kla-
gerin in der Schweiz das altere Recht auf die Bezeichnung Neocolor hat, gebiihrt ihr der
Vorrang; sie darf daher verlangen, daB sie in deren Besitz von der Beklagten nicht
beeintrachtigt wird (vgl. Komm. von BUREN zum UWG, S.145 N 108).

3. Der Haupteinwand der Beklagten geht nun aber dahin, daB3 die Parteien iiberhaupt
nicht in einem Wettbewerbsverhiltnis stiinden und daf3 infolgedessen — wettbewerbs-
rechtlich gesehen — gar keine Verwechslungsgefahr bestechen kénne und unlauterer
Wettbewerb zum vorneherein ausscheide.

Unlauterer Wettbewerb kann in der Tat nur vorliegen, wenn die Parteien in einem



9] —

wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. Das ergibt sich schon daraus, daf3 das UWG sich
auf nichts anderes als den wirtschaftlichen Wettbewerb bezieht und diesen bestimmten
Normen unterstellt. Art.1 Abs. ] UWG lautet: « Unlauterer Wettbewerb im Sinne dieses
Gesetzes ist jeder MiBbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbes...», womit klargestellt
ist, daB unlauterer Wettbewerb notwendigerweise ein Wettbewerbsverhiltnis im Wirt-
schaftsleben voraussetzt (vgl. dazu auch Komm. vox Boren zum UWG, S.19 N 45 und
S.181f. N 43ff.; BGE 86 I1 110, 90 IT 195 E | und 322 E 4). Zu beachten ist indessen,
daB der Begriff des wirtschaftlichen Wettbewerbes, wenn das Gesetz seinen Zweck erfiil-
len soll und man Umgehungen des Gesetzes nicht Tir und Tor 6ffnen will, weit zu um-
schreiben ist (Komm. von BUreN zum UWG, S.19 N 45), daBB auch blof3 teilweiser
Wetthewerb geniigt und dal} weiter, woran das Bundesgericht in einem 1964 ergangenen
Urteil i.S. ELIN-UNION AG/Elin GmbH (wiedergegeben in BGE 90 II 315ff., insb.
322f.) erneut erinnert hat, das Gesetz auch den bloB mittelbaren Wettbewerb erfal3t; und
schlieBlich hat das Bundesgericht im eben erwihnten Urteil festgestellt, daB es fiir die
Annahme eines Wettbewerbsverhiltnisses geniigt, wenn auch nur der Anschein eines
solchen hervorgerufen wird, und daf3 ein auch nur objektiv den Grundsitzen von Treu
und Glauben widersprechendes Verhalten im Wirtschaftsleben haufig, wenn nicht
meistens, als « Motiv» ein Wettbewerbsverhiltnis erkennen lasse.

a) Geht man von diesen Grundsitzen aus, so erscheint als klar, daB zwischen den
Parteien jedenfalls bis zu der am 27. April 1965 erfolgten Statutenrevision und Firmen-
inderung auf seiten der Beklagten ein Wettbewerbsverhiltnis im Sinne des Gesetzes
bestand. Die Kldgerin fabrizierte und vertrieb damals wie heute (unter der Marke
Neocolor) u.a. die bekannten farbigen Fettkreiden, die sie in der Werbung u.a. als in
Terpentin leicht 18slich und daher auch als Anstreichfarbe verwendbar, als unbeschrankt
mischbar und als auch geeignet zur Ténung von Olfarben fiir die Bemalung von Holz
und Pavatex bezeichnet. Die Beklagte hatte ihrerseits damals als ihren Geschiftszweck
den Handel mit Neo-Color-Produkten und die Fabrikation u.a. von Farben sowie deren
Import und Export angegeben. Dabei handelte es sich nach ihren eigenen Angaben im
wesentlichen um Malfarben (Dispersionsfarben, Innenpasten und AuBenpasten), die
freilich in erster Linie fiir gewerbliche Zwecke Verwendung finden sollten. Farben und
Fettkreiden, die ja nichts anderes als eine besondere Art von Farbstiften sind, gehoren der
gleichen Warengattung an, befriedigen zum mindesten dhnliche, zum Teil sogar gleiche
Bediirfnisse, stehen sich marktmiBig nahe und werden, wenn auch nicht stets oder
iiberwiegend, so doch vielfach in den gleichen Geschiften verkauft. Man denke nur an
die Ladengeschifte fiir Malereiartikel, die Malfarben verschiedenster Art fiir die hand-
werkliche wie die kiinstlerische Verwendung, daneben aber auch Farbstifte, Fettkreiden,
Kohlenstifte und dergl. anbieten. Ebenso gibt es Betriebe des Malercigewerbes, die
gleichzeitig ein Ladengeschift mit derartigen Waren fithren. Die Waren, welche die
Klidgerin fabriziert und verkauft, und diejenigen, deren Handel die Beklagte beabsich-
tigte, waren also jedenfalls teilweise fir den gleichen Wiederverkiduferkreis bestimmt, und
es konnten auch, wenn man an die Werbung der Kligerin (iiber die Verwendung ihrer
Fettkreide in aufgeldster Form als Anstreichfarbe, zur Ténung von Olfarbe usw.) denkt,
gleiche Letztabnehmer in Frage kommen. Ob die Beklagte in der Zeit von ithrer Griin-
dung (Ende 1963) bis zur Statuten- und Firmeninderung (Ende April 1965) tatsichlich
Farben in der Schweiz verkauft hat, ist fiir die Frage, ob ein Wettbewerbsverhiltnis
vorliegt, nicht entscheidend. Es geniigt fiir die Annahme eines solchen, daf sie mit ihrer
Griindung, ihrer Firmenbezeichnung und der Umschreibung des Geschiftszweckes ihre
Absicht kundgetan hat, in der Branche der Farbprodukte Geschifte zu tédtigen, oder daf3
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sie damit zum mindesten diesen Anschein erweckt hat. Allein schon mit der Wahl der
Firma «Neo-Color Handels AG» wurde der Anschein hervorgerufen, daf3 die Beklagte
sich als Mitbewerber in der Farbbranche beteilige. Wenn sie schon diesen Anschein
erweckte, muBlte sie auch die wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen auf sich nehmen,
d.h. sie muBlte sich gegeniiber den anderen Unternehmen dieser Branche an die Regeln
des UWG halten.

b) Groflere Schwierigkeiten bietet die Frage, ob auch fiir die Zeit nach der Statuten-
und FirmenZnderung der Beklagten, d. h. fiir die Zeit ab 27. April 1965, ein Wettbewerbs-
verhiltnis zwischen den Parteien angenommen werden kann. Die Beklagte tritt nunmehr
als Holding-Gesellschaft in Erscheinung, nennt sich jetzt « Neo-Color-Holding AG» und
gibt als Geschiftszweck reine Holding-Aufgaben an, namlich die «Verwaltung und
Finanzierung der Neo-Color-Betriebe, der Schwesterfirmen und Organgesellschaften;
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Verwaltung und Finanzierung von Immo-
bilien im In- und Ausland». Sie bezweckt also nach dem Eintrag im Handelsregister
nicht mehr die unmittelbare Teilnahme am Kampf um den Kunden fiir Waren oder
sonstige Leistungen, und es bestehen auch keine Anhaltspunkte, daBsiesich entgegen dem
Eintrag faktisch doch mit Waren oder sonstigen Leistungen der Farbbranche unmittelbar
an Kunden wendet. Man kénnte deshalb zunichst versucht sein, anzunehmen, ein Ver-
hiltnis wirtschaftlichen Wettbewerbes kénne heute zwischen den Parteien nicht mehr
bestehen. Nun ist aber zu bedenken, daf3 die Beklagte mittelbar insofern nach wie vor
der gleichen oder einer nahe verwandten Branche wie die Kligerin angehort, als ihr
Zweck in der Verwaltung und Finanzierung der Neo-Color-Betriebe besteht, die sich
ihrerseits u.a. mit der Fabrikation von und dem Handel mit Farben befassen, wie dies ja
auch in ihren Firmenbezeichnungen zum Ausdruck kommt. Wie erwihnt, will das
Gesetz auch solch mittelbaren Wettbewerb erfassen und auch bei derartigen Verhilt-
nissen Verwechslungen ausschalten bzw. den besser Berechtigten gegen solche schiitzen.
Im erwihnten Urteil i. S. ELIN-UNION/Elin GmbH (BGE 90 II 323) hat das Bundes-
gericht im Zusammenhang mit der Feststellung, daf3 auch bloB mittelbarer Wettbewerb
und schon der Anschein eines Wettbewerbsverhiltnisses geniige, auf das Verhiltnis
zwischen Geschéftstitigen verschiedener Wirtschaftsstufen, den steten Wechsel wirt-
schaftlicher Gegebenheiten, die oft ungeniigenden Kontrollméglichkeiten des direkten
und indirekten Absatzes besonders in Fillen der meist undurchsichtigen Verflechtung
von Mutter- und Tochtergesellschaften hingewiesen. Es gilt also — das ist doch wohl der
Sinn der Ausfithrungen des Bundesgerichtes — auch Machenschaften zu begegnen, die
zwar einen direkten Wettbewerb nicht mehr in Erscheinung treten lassen, die aber doch
zu Verwechslungen mit Unternehmen der gleichen (oder einer benachbarten) Branche
Anlafl geben kénnen. Wer durch maflgebende Beteiligung oder gar Beherrschung von
Fabrikations- oder Handelsunternehmungen einer bestimmten wirtschaftlichen Branche
mittelbar angehért, muB sich gegeniiber anderen Unternchmen dieser (oder einer nahe
verwandten) Branche ebenfalls an die Grundsitze des lauteren Wettbewerbes halten,
nicht anders als die direkt am Waren- bzw. Leistungswettbewerb beteiligten Unter-
nehmen. Eine Holdinggesellschaft darf also beispielsweise nicht Bestandteile in ihre
Firmenbezeichnung aufnehmen, durch die sie die Gefahr schafft, daf3 sie oder die von ihr
beherrschten Betriebe mit einem Unternehmen der gleichen oder einer verwandten
Wirtschaftsbranche verwechselt werden, das am betreffenden Wortzeichen ein besseres
Recht besitzt. Sie darf dies ebensowenig, wie sie andere Unternehmen, die sich in der
gleichen Branche wie ihre Tochterbetriebe betitigen, durch unrichtige, irrefithrende
oder unnétig verletzende AuBerungen iiber sie, thre Waren, Leistungen usw, herab-



9% —

setzen, Dienstpflichtige eines solchen Konkurrenzunternehmens bestechen oder zum
Verrat von Fabrikations- oder Geschiftsgeheimnissen verleiten und solche Geheimnisse
verwerten bzw. ihren Tochtergesellschaften mitteilen dirfte. Alle diese und die weitern
in Art.1 Abs.2 UWG als Beispiele unlauteren Wettbewerbs aufgefithrten Verhaltens-
weisen wiirden, wenn sie von einer Holdinggesellschaft gegeniiber Fabrikations- und
Handelsunternehmen der gleichen Branche ausgeiibt wiirden, nicht erfafit, wenn ange-
nommen wiirde, wirtschaftlicher Wettbewerb bestehe nur zwischen Unternehmen, die
sich mit ithrem Angebot von Waren oder andern Leistungen in direkter Konkurrenz
(tatsichlich oder virtuell) gegeniiberstehen. Das konnte nicht in der Absicht des Gesetz-
gebers liegen. Nach dem Zweckgedanken des UWG, der darin besteht, Ordnung in den
wirtschaftlichen Kampf zu bringen und unlauteres Verhalten im Wirtschaftsleben nach
Mboglichkeit zu verhindern, ist der Wettbewerbsbegriff notwendigerweise so zu um-
schreiben, daf3 er auch derartige Verhiltnisse umfaf3t. Das ist offensichtlich auch die
Auffassung des Bundesgerichtes, wenn es im mehrfach erwdhnten BGE 90 II 322 aus-
fihrt, ein auch nur objektiv den Grundsitzen von Treu und Glauben widersprechendes
Verhalten im Wirtschaftsleben lasse haufig, wenn nicht meistens, als Motiv das Wett-
bewerbsverhiltnis erkennen, was wohl heil}t, lasse auf ein Wettbewerbsverhilinis
schlieBen.

Auf Grund dieser Uberlegungen ergibt sich fiir den vorliegenden Fall, daB zwischen
den Parteien nach wie vor ein Wettbewerbsverhiltnis im Sinne des UWG besteht, so
daB sie nach wie vor in ihrem Verhalten zueinander die Vorschriften dieses Gesetzes zu
beachten haben. Das besagt konkret, daf3 die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des
Wettbewerbsrechtes auch heute, nach ihrer Umwandlung in eine Holdinggesellschaft,
verpflichtet ist, ihre Firmabezeichnung so zu gestalten, daf3 sie nicht zu Verwechslungen
mit der Klagerin Anla3 geben kann.

4. Steht nach den vorstehenden Erwidgungen fest, dal3 zwischen den Parteien ein
Wettbewerbsverhiltnis im Sinne des Gesetzes besteht und daf durch die Verwendung
des Wortes Neo-Color in der Firma der Beklagten die Gefahr von Verwechslungen mit
der Klagerin geschaffen wurde, so ist die Klage im Prinzip begriindet. Die Bildung der
Firma mit dem Bestandteil «Neo-Color» und die Beibehaltung dieses Firmenbestand-
teiles bedeutet objektiv unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1, insbesondere Abs. 2
lit.d UWG. Da keine Schadenersatzanspriiche gestellt werden, ist ohne Belang, ob das
Verhalten der Beklagten schuldhaft erscheint oder nicht. Fiir die GutheiBung der Klage-
begehren auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und auf Unterlassung geniigt es,
daf3 unlauterer Wettbewerb objektiv vorliegt (vgl. Wortlaut von Art.2 Abs. 1 lit. b und ¢
UWG gegeniiber demjenigen von lit.d; Komm. von BOrex zum UWG, S.165 N 1).

UWG Art. 1 und Art.2 Abs. 3

Aktiv- und Passivlegitimation von Berufsverbinden

Ein Berufsverband begeht nicht unlauteren Weitbewerb, wenn er Dritien gegen-
iiber bei richtiger Darlegung des Sachverhaltes die Rechisauffassung vertriti, die
Mitglieder eines anderen Verbandes verwendeten eine bestimmie Berufsbezeich-
nung, die gesetzlich nicht zuldssig sei.

Die Fihrung der Bezeichnung « Ingenieur HTL» und « Architekt HTL» durch
Absolventen eines Technikums verstoft gegen das UWG.
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Qualité pour agir et pour défendre des associations professionnelles

Une association professionnelle ne commet pas un acte de concurrence déloyale
lorsque, s’adressant d des tiers, elle prétend & bon droit que les membres d’une autre
assoctation usent d’un fitre qui n’est pas légalement admissible.

Le fait de porter le titre « Ingénieur ETS» ou «architecte ETS», pour celui dont
les éludes sont limitées au technicum, est contraire é la LCD.

BGE 93 II 13511 und JT 1967 I 631 (franzosische Zusammenfassung)
und Praxis 1967, 375{1., Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juni 1967
1.S. Schweizerischer Technischer Verband gegen Schweizerischer In-
genieur- und Architekten-Verein.

A. Der Schweizerische Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA) tritt fiir die Geltung
des Ingenieur- und Architektenstandes in der Offentlichkeit ein und nimmt die Berufs-
interessen seiner Mitglieder wahr (Art.1 Satz 2 seiner Statuten). Er nimmt natiirliche
Personen mit abgeschlossener Hochschulbildung, die von Beruf Architekt, Bau-, Ma-
schinen-, Elektro-, Forst-, Kultur-, Vermessungsingenieur, Ingenieur-Chemiker, Inge-
nieur-Agronom, Ingenieur-Geologe oder Physiker sind, und in besonderen Fillen auch
Fachleute verwandter Berufe als Einzelmitglieder auf. Ausnahmsweise kénnten Fach-
leute ohne abgeschlossene Hochschulbildung oder mit anderem Werdegang aufgenom-
men werden, wenn ihre cthische Berufsauffassung, ihre beruflichen Leistungen und ihre
allgemeine Bildung auf besonderer Héhe stehen (Art.4 Ziff. | lit.a der Statuten).

Der Schweizerische Technische Verband (STV) bezweckt unter anderem die Hebung
des Anschens seiner Mitglieder und die Forderung ihrer beruflichen, materiellen und
sozialen Interessen (Art.2 lit.a seiner Statuten), z.B. durch Mitarbeit zur Schaffung
guter Anstellungsverhiltnisse in den héheren technischen Berufen (Art.3 lit.e der Sta-
tuten). Aktivmitglieder kénnen «alle in der Schweiz wohnhaften Techniker, Ingenieure
und Architekten» werden, ferner Schweizerbiirger im Ausland, «die das Diplom einer
hoheren technischen Lehranstalt (Technikum) oder einer technischen Hochschule
besitzen, welche vom STV anerkannt sind». Ausnahmsweise kénnen auch andere Fach-
leute aufgenommen werden, wenn ihre technische und allgemeine Bildung den obge-
nannten Anforderungen entspricht, sie eine Stellung bekleiden, wie von Vertretern der
hoheren technischen Berufe erwartet werden darf, und sie im Schweizerischen Register
der Techniker eingetragen sind (Art.7 lit.a der Statuten).

Im Jahre 1951 schlossen der SIA, der STV, der Bund Schweizer Architekten (BSA)
und der Schweizerische Verband beratender Ingenieure (ASIC) ein Abkommen iiber
die Fithrung eines schweizerischen Registers der Ingenieure, der Architekten und der
Techniker. Es bezweckte die Schaflung einer allgemeinen Berufsordnung und die For-
derung der beruflichen Interessen der schweizerischen technischen und baukiinstleri-
schen Berufsstinde. Es wurde in getrennte Register fir die Ingenieure, die Architekten
und die Techniker unterteilt (Art. 1). Es enthielt die Fachleute, die berechtigt sind, die
Berufsbezeichnungen Ingenieur, Architekt oder Techniker zu fithren (Art. 2). Die
Grundsitze fiir die Eintragung wurden in besonderen Satzungen niedergelegt und galten
als Bestandteil des Abkommens. Diplomierte Absolventen der Eidgenéssischen Techni-
schen Hochschule, der Ecole polytechnique de I'Université de Lausanne und der Ecole
d’architecture de PUniversité de Genéve wurden in die Register der Ingenieure und
Architekten auf Grund einer Anmeldung eingctragen (Art.2 Abs.1 der Grundsitze).
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Fachleute ohne Diplom einer der genannten Hochschulen, aber mit vollstindigem tech-
nischem Hochschulstudium und Fachleute mit dem Diplom eines kantonalen Techni-
kums konnten sich in die Register der Ingenieure und Architekten eintragen lassen, wenn
sic die in Art. 3 bzw. 4 der Grundsitze ndher umschriebenen Nachweise einer gentigen-
den, erfolgreichen Praxis und der zur einwandfreien Ausiibung des Berufcs notwendigen
Qualifikationen erbrachten. Das Register der Techniker war bestimmt fiir diplomierte
Absolventen der kantonalen Technikumsschulen (Art.7 der Grundsitze). Fachleute
ohne Diplom einer solchen Schule konnten eingetragen werden, wenn sie die von der
Aufsichtskommission festgelegte Zahl von Praxisjahren und die zur einwandfreien Aus-
iibung des Berufes notwendigen Qualifikationen nachwiesen (Art.8 der Grundsitze).

Die Absolventen der kantonalen Techniken waren von den Bestimmungen iiber die
Aufnahme in die Register der Ingenieure und der Architekten nicht befriedigt. Sie be-
anstandeten, daf3 nur sie, nicht auch die Absolventen der technischen Hochschulen den
Nachwelis einer geniigenden und erfolgreichen Praxis zu erbringen hatten. Sie waren
auch unzufrieden dariiber, daf3 sich je linger desto mehr auch Personen ohne hohere
technische Ausbildung als Techniker ausgaben, z. B. Radiotechniker und Zahntechniker.
Sie empfanden das als eine Abwertung des Titels Techniker, der urspriinglich praktisch
nur von Personen mit abgeschlossener Technikumsbildung gefithrt worden war. Sie
fithlten sich auch zuriickversetzt, weil im Auslande in der Regel unter einem Techniker
cin Angehériger des sogenannten untern Kaders oder sogar nur ein qualifizierter Fach-
arbeiter verstanden werde, wiahrend Absolventen von Schulen, die hinsichtlich Aufnah-
mebedingungen und Lehrgang den kantonalen Techniken entsprichen, als Ingenieure
gélten. Die Verbinde ehemaliger Technikumsschiiler der deutschen Schweiz begannen
deshalb darauf hinzuarbeiten, daBl man die kantonalen Techniken Ingenieurschulen
und deren Absolventen Ingenieure nenne. Diesen Zweck verfolgte namentlich eine
Eingabe, die der Verein der Ehemaligen des Technikums Winterthur Ende 1955 an die
Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich machte (vgl. BBl 1962 IT 935).

Die meisten Technikumskantone, der SIA, der BSA und die Verbiande der Absolven-
ten der Eidgenéssischen Technischen Hochschule und der Ecole polytechnique de
I’Université de Lausanne konnten sich indessen mit diesen Bestrebungen nicht befreun-
den, weil nach ihrer Auffassung die Umbenennung der Techniken und der Technikums-
absolventen den Ingenieurtitel abgewertet hitte. Sie sahen im Register der Ingenieure,
Architekten und Techniker ein Verstindigungswerk aller interessierten Berufsverbénde,
das den Technikern in befriedigender Weise den Aufstieg zum Ingenieur oder Architekten
ermogliche und sie nach der Eintragung den Hochschulabsolventen gleichstelle (BBl
1962 11 9351.).

Im Hinblick auf diese gegensitzlichen Auffassungen wiinschte der Bundesrat, daf3 die
Berufsbezeichnung der Absolventen der Techniken anldBlich der Revision des Bundes-
gesetzes iiber die berufliche Ausbildung von Bundes wegen festgelegt werde (BBl 1962
1I 936). Er nahm folgenden Art.46 in den Gesetzesentwurf auf (BBl 1962 972):

«Wer die AbschluBpriifung an einer vom Bund anerkannten héheren technischen
Lehranstalt in der Ausbildungsrichtung Tiefbau, Maschinenbau, Elektro-, Uh-
ren-, Heizungs-, Liiftungs- und Klimatechnik und Chemie oder in der Ausbil-
dungsrichtung Hochbau bestanden hat, ist berechtigt, sich «Ingenieur-Techniker
HTL) beziehungsweise < Architekt-Techniker HT'L> zu nennen und diese Bezeich-
nung offentlich zu fihren.

Die Titel fiir andere Ausbildungsrichtungen werden durch Verordnungen fest-
gelegt. »
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Die Buhdesversammlung strich aus dieser Bestimmung die Wendung «und Chemie».
Im iibrigen trat die Vorschrift als Art. 46 des Bundesgesetzes tiber die Berufsbildung vom
20.Sept. 1963 (AS 1965 S.321T.) am 15. April 1965 in Kraft. Das gleiche Gesetz enthélt
in Art.57, wie schon der Entwurf, eine gegen die AnmalBung der in Art.46 vorgesehenen
Titel gerichtete Strafbestimmung.

Im Jahre 1966 errichteten der SIA, der BSA und der ASIC die «Stiftung der Schweize-
rischen Register der Ingenieure, der Architekten, der Ingenieur-Techniker, der Archi-
tekt-Techniker und der Techniker». Sie erméglicht dem Absolventen einer vom Bund
anerkannten hoéheren technischen Lehranstalt, sich unter Nachweis einer geniigend
erfolgreichen Praxis und der zur einwandfreien Ausiibung des Berufes notwendigen
Qualifikationen in das Register der Ingenieure bzw. der Architekten eintragen zu lassen.

Gewisse Mitglieder des STV, die ein Technikum, also eine hohere technische Lehr-
anstalt im Sinne der Art.45f. des Berufsbildungsgesetzes, besucht haben, sind weder
von der gesetzlichen noch von der registerrechtlichen Regelung befriedigt. Sie nennen
sich «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL». Der SIA setzte sich hiergegen zur Wehr,
unter anderem dadurch, daB er inserierenden Firmen mitteilte, diese Bezeichnungen
seien unzuldssig.

B. Am 13. Juni 1966 reichte der STV gegen den SIA beim Handelsgericht des Kantons
Zirich eine Feststellungs- und Unterlassungsklage ein. Die Rechtsbegehren lauteten:

«I. Es sei festzustellen, daf3 der beklagtische Verein dadurch unlauteren Wettbe-
werb begeht, daf3 er die Behauptung aufstellt und propagiert, die Fithrung der
Bezeichnungen «Ingenieur HTL)> und <Architekt HTL)» sei unlauter.

II. Es sei dem beklagtischen Verein gerichtlich zu untersagen, die Unlauterkeit
der Bezeichnungen «Ingenieur HTL> und «<Architekt HTL> zu behaupten.

III. Esseifestzustellen, daB «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» nicht unlauter
sind, wenn sie von einem Absolventen einer héheren technischen Lehranstalt
benutzt werden.

IV. Es sei der klagerische Verband zu ermichtigen, auf Kosten des beklagtischen
Vereins das Dispositiv des Urteils in vom Richter festzusetzender GroBe je dreimal
in folgenden Zeitungen bzw. Zeitschriften zu veréffentlichen...»

Das Handelsgericht wies die Klage am 27. Oktober 1966 entsprechend dem Antrage
der Beklagten ab.

C. Der Kliager hat die Berufung erklirt. Er beantragt, das angefochtene Urteil aufzu-
heben und die Rechtsbegehren der Klage gutzuheiflen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Das Handelsgericht stellt fest, Mitglieder des klagenden Verbandes, die eine hohere
technische Lehranstalt besucht haben, fithrten den Titel «Ingenieur HTL» bzw. «Ar-
chitekten HTL» und der beklagte Verein setze sich hiegegen zur Wehr, unter anderem
dadurch, daB er inserierenden Firmen mitteilte, diese Bezeichnungen seien unzulissig.
In diesem Vorgehen des Beklagten kann unlauterer Wettbewerb nur liegen, wenn es im
Rahmen des wirtschaftlichen Wettbewerbes erfolgte (BGE 86 II 110). Diese Voraus-
setzung ist erfiillt, obwohl der Beklagte weder ein nach kaufminnischer Art gefithrtes
Gewerbe betreibt noch sonstwie sich wirtschaftlichen Aufgaben widmet. Der Wettbe-
werb braucht namlich nicht zwischen dem Verletzten und der handelnden Person selbst
zu bestehen; gegen das Gesetz iber den unlauteren Wettbewerb kann sich auch vergehen,
wer nur fremden Wettbewerb beeinflut (BGE 82 II 546). Das hat der Beklagte durch
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die Handlungen getan, die ihm vorgeworfen werden, denn sie erfolgten im Interesse seiner
Mitglieder, die mit den Mitgliedern des Kldgers im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen.
Die Auffassung des Handelsgerichts, der Beklagte sei passiv legitimiert, hilt also stand.
Der Beklagte bestreitet sie iibrigens nicht.

Der Kldger anderseits, der ebenfalls nicht selber am wirtschaftlichen Wettbewerb
teilnimmt, aber wirtschaftliche Interessen seiner Mitglieder wahrt, ist gemdB3 Art.2
Abs. 3 UWG klageberechtigt.

2. Das Handelsgericht nimmt ohne nihere Begriindung an, der Entscheid iiber die
Klagebegehren hange davon ab, ob die Fithrung der Bezeichnung «Ingenieur HTL»
bzw. «Architekt HTL» durch Absolventen héherer technischer Lehranstalten unlauter
sei. Das ist indessen nicht notwendigerweise entscheidend. Vorab stellt sich die Frage,
ob der Beklagte nicht selbst dann dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes entgehe,
wenn er, als er sich gegen die Fithrung dieser Titel zur Wehr setzte, sie namentlich gegen-
iiber inserierenden Firmen fir Absolventen hoherer technischer Lehranstalten als unzu-
l4ssig bezeichnet, Unrecht gehabt haben sollte.

Von den in Art.1 Abs.2 UWG beispielsweise aufgezihlten Fillen unlauteren Wett-
bewerbes kann der Beklagte die meisten durch das erwdhnte Verhalten von vornherein
nicht verwirklicht haben.

Namentlich kann nicht gesagt werden, er habe den Sachverhalt von lit. ¢ verwirklicht,
namlich unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die bestimmt oder
geeignet gewesen wéren, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fahigkeiten zu
erwecken.

Er erfillt auch nicht lit.d. Indem er gegeniiber dem Kliger und Dritten die Auffas-
sung vertrat, die Absolventen hoherer technischer Lehranstalten diirften sich nicht
«Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» nennen, da diese Titel dem Art.46 des Bun-
desgesetzes tiber die Berufsausbildung widerspriachen, traf er nicht MaBnahmen, die
bestimmt oder geeignet gewesen wiren, Verwechslungen mit den Waren, Werken,
Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines andern herbeizufiihren.

Die Bestimmung der lit.a sodann trifft jedenfalls insoweit nicht zu, als sie verbietet,
die Waren, Werke oder Leistungen anderer durch unrichtige, irrefiihrende oder unnétig
verletzende AuBerungen herabzusetzen. Der Beklagte hat sich iiber die Waren, Werke
und Leistungen der Mitglieder des Kligers tiberhaupt nicht ausgesprochen. Fragen
kannsich héchstens, ob seine AuBerungen betreffend Unzuléssigkeit der Titel « Ingenieur
HTL» und «Architekt HTL» diese Mitglieder selber oder ihre « Geschiftsverhiltnisse»
herabgesetzt haben. Davon kann aber schon deshalb nicht die Rede sein, weil keine
Herabsetzung darin lag, da8 der Beklagte die Auffassung vertrat, die Absolventen héherer
technischer Lehranstalten diirften sich nicht «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL»
nennen, weil Art.46 des Berufsbildungsgesetzes ithnen den Titel «Ingenieur-Techniker
HTL» bzw. «Architekt-Techniker HTL» einrdume. Es kénnte zudem nicht gesagt
werden, der Beklagte habe die Mitglieder des Kligers dadurch unnétig verletzt. Er ging
nicht iiber das hinaus, was nétig war, um die berechtigten Interessen seiner eigenen Mit-
glieder an einer geniigenden Unterscheidbarkeit der Hochschulabsolventen von den
Absolventen hoherer technischer Lehranstalten zu vertreten. In einem Brief an den
Kliger vom 22.September 1965 wies er allerdings darauf hin, daB3 der MiB3brauch von
Titeln unter Art.13 lit.c UWG falle, also strafbar sei. Diese Rechtsauffassung durfte er
aber in guten Treuen vertreten. Er warf nicht einer bestimmten Person ein strafbares
Verhalten vor, sondern wies einfach auf eine Moglichkeit hin, die das Gesetz gegebenen-
falls biete. Er fiigte denn auch bei: «Seul le juge peut se prononcer sur les plaintes éven-
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tuelles, mais il ne faut pas oublicr qu’il est lié au texte clair de la loi.» Das Schreiben war
zudem nicht an Personen gerichtet, denen die Mitglieder der beiden streitenden Vereine
im Wettbewerb Leistungen angeboten hitten. Es wandte sich an den Kliger, der sich in
Wahrung von Interessen seiner Mitglieder fiir die Bezeichnungen « Ingenieur HTL» bzw.
«Architekten HTL» einsetzt. Es war nicht unnétig verletzend, dal3 der Beklagte in
Verteidigung gegensitzlicher Interessen darauf aufmerksam machte, dafl gegebenenfalls
Strafverfolgungen in Frage kimen. Ob diese Rechtsauffassung standhalte oder nicht, ist
uncrheblich. Gewil3 verbietet Art.1 Abs.2 lit.ta UWG nebst unnétig verletzenden
Herabsetzungen auch solche durch unrichtige oder irrefithrende AuBlerungen. Darunter
kann diese Bestimmung aber ausschlieBlich AuBerungen tiber Tatsachen, nicht auch
Auffassungen tiber die rechtliche Wiirdigung richtig dargestellter Sachverhalte verste-
hen. Indem der Beklagte sich dahin dullerte, die Absolventen einer héheren technischen
Lehranstalt diirften nicht als «Ingenicur HTL» bzw. «Architekten HTL» auftreten,
ja sle machten sich dadurch gegebenenfalls strafbar, stellte er nicht unrichtige oder
irrefithrende Behauptungen auf] sondern vertrat er einfach eine Rechtsauffassung, tiber
deren Wert oder Unwert sich jedermann seine eigene Meinung zu bilden hatte. Damit
verstic3 er um so weniger gegen die Grundsitze von Treu und Glauben, als sein Wider-
sacher, der Kliger, gegenteiliger Ansicht war. Es konnte vom Beklagten nicht erwartet
werden, dafl er das Auftreten der Absolventen héherer technischer Lehranstalten als
«Ingeniecur HTL» bzw. «Architekt HTL» stillschweigend als rechtméfBig hinnehme.
Indem ersich dagegen zur Wehr setzte und diese Titel als unzulissig bezeichnete, verging
er sich nicht gegen Art.1 Abs.2 lit.a UWG.

Aus den gleichen Uberlegungen kann nicht gesagt werden, er habe die allgemeine
Bestimmung des Art. 1 Abs.1 UWG {ibertreten. Die Bekanntgabe seiner Rechtsauffas-
sung, mag sie zutreffen oder nicht, war weder ein tduschendes Mittel noch verletzte sie
sonstwie die Grundsitze von Treu und Glauben. Die Klage ist daher schon aus diesem
Grunde abzuweisen.

3. Zum gleichen Ergebnis fithrt die Priiffung der von beiden Parteien in den Vorder-
grund gestellten Frage, ob die Absolventen hoéherer technischer Lehranstalten befugt
sind, als «Ingenieur HTL» oder «Architekt HTL» aufzutreten.

Das Handelsgericht hat sie nur unter den Gesichtspunkten von Art. 1 Abs.2 lit.c und d
UWG gepriift. Indessen fragt sich, ob das Auftreten der Absolventen hoherer technischer
Lehranstalten als «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» nicht auch unabhingig
von diesen Bestimmungen unlauter sei, nimlich schon auf Grund des allgemeinen Ver-
botes des Art. 1 Abs. 1 UWG, im wirtschaftlichen Wettbewcrb gegen Treu und Glauben
zu handeln.

a) Art.46 des Bundesgesetzes iiber diec Berufsbildung bestimmt, wer die Abschlu-
prifung an einer vom Bund anerkannten héheren technischen Lehranstalt in der Aus-
bildungsrichtung Tiefbau, Maschinenbau, Elektro-, Uhren-, Heizungs-, Liiftungs- und
Klimatechnik oder in der Ausbildungsrichtung Hochbau bestanden habe, sei berechtigt,
sich «Ingenieur-Techniker HTL» bzw. «Architekt-Techniker HTL» zu nennen und
diese Bezeichnung 6ffentlich zu fithren. Damit ist eindeutig festgelegt, welche Bezeich-
nung das Gesetz fiir Absolventen héherer technischer Lehranstalten der erwidhnten
Ausbildungsrichtungen mit Riicksicht auf die gegensitzlichen Interessen anderer Be-
rufsstinde als angemessen erachtet. Daf3 es keinen Absolventen einer héheren Lehranstalt
zwingt, von der ihm vorbehaltenen Bezeichnung Gebrauch zu machen, heif3t keineswegs,
es gestatte thm unter beliebigen andern Titeln oder Berufsbezeichnungen aufzutreten.
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Man darf nicht unterstellen, es seche im Absolventen einer hoheren technischen Lehr-
anstalt nur im Verhiltnis zu dem sich als « Techniker HTL» ausgebenden Nichtabsol-
venten einen «Ingenieur-Techniker HTL» bzw. «Architekt-Techniker HTL». Hitte
es jenen erlauben wollen, z.B. die Bezeichnung «Ingenieur HTL» oder «Architekt
HTL» zu fiihren, so wire nicht zu verstehen, weshalb es das Wort « Techniker» in den
vorgesehenen Titel aufnahm. Um der Unterscheidung «gegen unten» willen, war dieser
Ausdruck unnétig. Thn zu streichen, hitte sich geradezu aufgedringt, weil damit die
Abgrenzung gegeniiber den «Technikern» ohne Technikumsbildung noch deutlicher
geworden wire. Er kann verniinftigerweise nur der Abgrenzung gegeniiber Ingenieuren
und Architekten mit Hochschulbildung dienen.

b) Dal3 dem so ist, beweist auch die Entstehungsgeschichte des Art.46.

Die ehemaligen Technikumsschiiler fithlten sich vor dem Erla3 des Berufsbildungs-
gesetzes von 1963 benachteiligt, weil immer mehr Personen ohne Technikumsbildung
den Bestandteil «Techniker» in ihre Berufsbezeichnung aufnahmen. Auch wiinschten
sie nach deutscher Gepflogenheit als «Ingenieur» aufzutreten. Damit stieBen sie aber
auf den Widerstand der Hochschulabsolventen, die darin eine Abwertung des Ingenieur-
titels sahen. In der Botschaft zum Gesetzesentwurf und in der parlamentarischen Bera-
tung wurde betont, daf3 Art.46 einem Kompromif3 zwischen den erheblich auseinander-
gehenden Auffassungen der iiberwiegenden Mehrheit der Technikumskantone, der
Verbinde der Ingenieure und Architekten sowie der Organe des Registers einerseits und
der Ehemaligenverbidnde der Techniken der deutschen Schweiz sowie des STV anderseits
entspreche; die erstgenannte Gruppe begriile die vorgeschlagene Regelung des Titels,
wihrend die Organisationen der Techniker sie ablehnten; wiirde an Stelle des vorge-
sehenen Titels der Titel «Ingenieur HTL» aufgefiihrt, wie das im besondern die ehe-
maligen Absolventen der Techniker der deutschen Schweiz wiinschten, so miiite damit
gerechnet werden, daf3 das Register der Ingenieure, Architekten und Techniker dahin-
falle (BB1 1962 11 936; StenBull StR 1963 S.87, Nat.R 1963 S.301, 302).

Die Anhinger der Technikumsabsolventen versuchten noch in der Bundesversamm-
lung, diesen Kompromil3 zu Fall zu bringen.

Im Stinderat beantragten sie vorab die Streichung des Art. 46, wobei sie offen erkliren
lielen, wenn die Bestimmung mit dem Titel «Ingenieur-Techniker HTL» Gesetz werde,
wiirden sich die Techniker gleichwohl Ingenieur nennen, weil dieser Titel hoher im
Kurs stehe als ein Titel, in dem das Wort Techniker noch vorkomme (StenBull StR 1963
S.87 Spalte links, Votum Stucki). Subsididr beantragten sie, die in Art.46 vorgesehenen
Titel seien durch die Titel « Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» zu ersetzen (a.a.O.
S.87 und 91, Antrag Miiller [Baselland]). Sie unterlagen sowohl mit dem Haupt- als
auch mit dem Eventualantrag, nachdem Anhanger der Mehrheit geltend gemacht
hatten, es miusse alles versucht werden, um den Unterschied zwischen den ETH-Inge-
nieuren und den Technikumsabsolventen gesetzlich festzulegen (S. 90, Votum Dietschi),
im Fall der Streichung des Artikels wiirde der Wirrwarr im Gebrauch von Titeln weiter-
bestehen (S.90, Votum Lusser), die gesetzliche Zulassung der Titel «Ingenieur HTL»
und «Architekt HTL» kénnte zu Verwechslungen fithren (S.91 Spalte links, Votum
Schaffner und S.91 Spalte rechts, Votum Darms).

Die Verhandlung im Nationalrat verlief hnlich. Hier stellte eine erste Minderheit den
Hauptantrag auf Anerkennung der Titel «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» an
Stelle von «Ingenieur-Techniker HTL» und «Architekt-Techniker HTL». Sie aner-
kannte die Gefahr der Abwertung der Titel der Hochschulabsolventen und dulBerte
Verstdandnis fir deren Bedenken, berief sich jedoch darauf, dal Hunderte tiichtiger
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Direktoren und Abteilungsleiter, die Technikumsbildung besitzen, aber die Funktionen
eines Ingenieurs ausiiben und ausfiillen, durch Arbeit und Erfahrung in die hohere
Stufe hineingewachsen seien und daf} die Bezeichnung «Ingenieur HTL» die Absolven-
ten héherer technischer Lehranstalten gegen oben so gut wie gegen unten klar genug
abgrenze (StenBull NatR 1963 S.303, Votum Tschopp); ein bedeutender Berufsstand
verlange eine Bezeichnung, die ihm durch Leistung, Verantwortung und Absolvierung
eines Technikums gerechterweise zukomme (a.2.0. S.304, Votum Kurzmeyer). Der
Drang der Technikumsabsolventen nach oben lag also auf der Hand. Er kam auch in der
Stellungnahme und im Eventualantrag einer zweiten Minderheit zum Ausdruck. Diese
wollte Art.46 gestrichen wissen. Sie brachte vor, die Technikerverbiande kimpften mit
Recht seit Jahren um den Ingenieurtitel, weil sie sich zurtickgesetzt fithlten; mit dem
Register werde Diskriminierungspolitik getrieben; der STV habe noch im Juni 1963
beschlossen, den «Ingenieur-Techniker»-Titel strikte abzulehnen, und den Zentral-
vorstand ermichtigt, das Referendum vorzubereiten; die Techniker-Verbinde lehnten
die Schlaumeiervorschliage, man kénnte ja nach und nach im Ingenieur-Techniker-Titel
den «Techniker» immer kleiner schreiben und schlieBlich verschwinden lassen, als
Machenschaften und unpassende Kunststiicke ab (S.303f., Votum Haller); es sei einer
Berufsgruppe nicht ein Titel aufzuzwingen, den sie nicht wolle und der gegeniiber dem,
was sie im Berufsleben ungestraft anwenden kénne, ein Minus sei (S. 304, Votum Haller
und S. 311 Spalte links, Votum Kénig [Ziirich]) ; den Technikumskantonen sei zu ermég-
lichen, die Titelfithrung ihrer Schulen in eigener Zustindigkeit zu behandeln; der Kan-
ton Ziirich werde mit den mitbeteiligten Kantonen eine gemeinsame Lésung anstreben
(S.305, Votum Kurzmeyer und S. 311 Spalte rechts, Votum Kénig). Den beiden Minder-
heiten hielten die Vertreter der Mehrheit entgegen, die Einfithrung der Titel « Ingenieur
HTL» und «Architekt HTL» wiirde wahrscheinlich das durch Verstindigung zustande
gekommene Register der Ingenieure, Architekten und Techniker zu Fall bringen (S. 301,
Votum Schiitz und 8. 302, Votum Aebischer) ; es wire keine mutige Haltung, wegen der
Unterschiede in den Auffassungen, die Regelung einfach auszuklammern; durch den
vorgesechenen Titel wiirden die Techniker nach unten abgestiitzt, doch miisse auch
Ordnung im Verhiltnis zu den Hochschulingenieuren geschaffen werden ; der Techniker
sei nicht Hochschulabsolvent; man diirfe keine Verwischung in die Wege leiten; es gebe
drei Stufen: Berufsbildung, Technikumsbildung und Hochschulbildung (S. 305f., Votum
Gnigi); es wire unklug, die Abwertung des Ingenieurs und des Architekten gesetzlich
zu sanktionieren (S.306, Votum Wiithrich); mit dem Titel «Ingenieur HTL» bzw.
«Architekt HTL» wiirden sich die Technikumsabsolventen so sehr den Hochschul-
ingenieuren nihern, daf sich diese tangiert und beeintrichtigt sihen; abgesehen von der
Verwechselbarkeit von HTL und ETH wiirde die Verleihung des Ingenieurtitels mit
einem objektiven, auf der Gesetzgebung beruhenden Interesse kollidieren, namlich mit
dem ETH-Reglement, das fiir Ingenieure und Architekten ein Hochschulstudium vor-
aussetze; dem Techniker sei soweit verantwortbar entgegenzukommen, aber ohne den
Hochschulingenieur zu tangieren; die in Art.46 vorgesehenen Titel hében die Absol-
venten einer hdheren technischen Lehranstalt sowohl gegeniiber den gewdhnlichen
Technikern als auch gegeniiber den Hochschulingenieuren ab (S.307-309, Votum
Wartmann); die vor der Revision des Berufsbildungsgesetzes bestchende Lage sei
anarchisch, weil irgendwer den Titel Architekt oder Ingenieur fithren und damit betrii-
gen kénne; die von der ersten Minderheit vorgeschlagenen Titel kénnten offensichtlich
zu Verwirrung fithren, weil ETH, HTL: EPS, ETS ziemlich undurchsichtig sei (S. 309,
Votum Reverdin) ; indem man in den technischen Berufen den Titel der héheren Berufs-
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klasse begehre, hoffe man seine Lage zu verbessern und aus der gegenwirtigen Konjunk-
tur Nutzen zu ziehen, deshalb verlangten Techniker mehr oder weniger dringlich die
Bezeichnungen «Ingenieur» und «Architekt»; man wolle zwischen der Technikums-
ausbildung und der Ausbildung an der Eidgenéssischen Technischen Hochschule oder
dem Polytechnikum der Universitit Lausanne keinen Unterschied mehr machen; eine
solche Entwicklung sei ungesund, geféhrlich und liege nicht im Landesinteresse (S.312,
Votum Aebischer). Bundesrat Schaffner wies darauf hin, der in Art.46 vorgesehene
Titel schiitze den Absolventen einer hoheren technischen Lehranstalt nach unten
gegeniiber dem Auch-Techniker und mache ihm den Weg frei, um spéter iiber das
Register zum Ingenieur bzw. zum Architekten aufzusteigen; der Bundesrat wire mit
seinem KompromiBvorschlag nicht in so guter Lage, wenn das eidgendossische Register
dem Techniker nicht den Aufstieg in die Rénge des Ingenieurs und des Architekten
erlauben wiirde; der Ingenieur solle nicht heruntergeholt werden, sondern es solle dem
Techniker die Aufstiegsméglichkeit in den Rang des Ingenieurs bzw. Architekten einge-
rdumt werden; die behauptete Unfairness liege nicht vor, wenn man den Technikums-
absolventen nach unten schiitze und ihm gleichzeitig nach oben die Aufstiegsmoglichkeit
einrdume; es werde wahrscheinlich bald nach dem Vorbild des eidgenéssischen Registers
ein europdisches aufgebaut werden und es wire ein Treppenwitz, wenn man in diesem
Zeitpunkt das schweizerische Register toten wollte, weil sich die Techniker ohne Able-
gung der Registerpriifung Ingenieur tout court nennen wollten; denn die akademischen
Ingenieure und Architekten hitten zweifellos kein Interesse mehr, ein Register zufithren,
wenn man den Titel eines Ingenieurs priifungsfrei und voraussetzungslos auf Grund der
Mittelschulbildung bekommen wiirde; wenn man durch einen allgemeinen BeschluB
den Ingenieur-Techniker zum Ingenieur mache, werde in Kiirze der akademische Inge-
nieur zum Doktor-Ingenieur gemacht werden miissen und die hervorragende Auszeich-
nung des Doktors der technischen Wissenschaft des Polytechnikums, der sozusagen eine
Vorstufe fiir die Professur bedeute, wiirde damit ebenfalls in der allgemeinen Titel-
inflation entwertet (StenBull Nat.R 1963 S.313-315). Der Nationalrat verwarf sowohl
den Haupt- als auch den Eventualantrag der Minderheit mit groBem Mehr.

Damit steht auBBer Zweifel, dal3 die gesetzgebenden Behorden den von den Techni-
kumsabsolventen im Drang nach oben so beharrlich begehrten Titel «Ingenieur HTL»
bzw. « Architekt HTL » wegen der gegensitzlichen Interessen der Hochschulabsolventen
(Abwertung des Ingenieur- bzw. Architektentitels; Méglichkeit von Verwechslungen)
ablehnten und die Ablegung der von den Registerorganen angeordneten Priifung als
einzige Moglichkeit gelten lieBen, vom «Ingenieur-Techniker HTL» bzw. «Architekt-
Techniker HTL» zum «Ingenieur» bzw. «Architekt» aufzusteigen. Dal} das Berufs-
bildungsgesetz die AnmaBung der Titel «Ingenieur» und «Architekt» nicht mit Strafe
bedroht, wihrend es eine Strafbestimmung gegen die AnmaBung der in Art.46 vorge-
sehenen Titel enthalt (Art.57 lit. ¢}, dndert an diesem Willen des Gesetzgebers nichts. Es
widerspricht dem Sinn des Art.46, wenn die Absolventen der hoheren technischen Lehr-
anstalten nach der unmiBverstindlichen Niederlage, die sie mit ihrem Begehren nach
den Titeln «Ingenieur HTL» und « Architekt HTL» in der Bundesversammlung erlitten
haben, nun trotzdem diese Titel fithren. Dieses Vorgehen verstd8t gegen Treu und Glau-
ben. Es gehért in das Gebiet der Schlaumeiereien, Machenschaften und unpassenden
Kunststiicke im Sinne der Ausfithrungen von Nationalrat Haller. Indem die Absolventen
einer héheren technischen Lehranstalt den ihnen vom Gesetz zugewiesenen und gegen
Anmafung strafrechtlich geschiitzten Titel fallen lassen, bekunden sie, dafB es thnen
gar nicht um den Schutz gegen unten zu tun ist, sondern ihnen vor allem am Anschluf}
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nach oben liegt. Das kam auch schon dadurch zum Ausdruck, da8 sie den Kompromif3-
vorschlag des Art.46 des Entwurfes ablehnten und lieber auf eine eidgendssische gesetz-
liche Regelung iiberhaupt verzichteten, als ithr Begehren nach dem Titel «Ingenieur
HTL» bzw. «Architekt HTL» fallen zu lassen. Gerade diese Anniherung an die Titel
und Berufsbezeichnungen der Hochschulabsolventen, das Verwischen der Grenze zwi-
schen diesen und den Technikumsabsolventen wurde von der Mehrheit des Parlamentes
durch die Annahme des Art.46 als unerwiinscht erklart. Dieser Entscheid des Gesetz-
gebers bindet das Bundesgericht. Die Mitglieder des Kldgers haben sich ihm zu fiigen.
Indem sie es nicht tun, miissen sie sich den vom Beklagten erhobenen Vorwurf unzu-
ldssigen, ja unlauteren Vorgehens gefallen lassen.

¢) Die Einwendungen des Kligers vermégen hieran nichts zu dndern.

Namentlich ist unerheblich, ob man in den Wértern «Ingenieur» und «Architekt»
fir sich allein oder in Verbindung mit dem Zusatz « HTL» entsprechend der Meinung
des Klédgers bloBe Berufsbezeichnungen, nicht «Titel im Rechtssinne» zu sehen habe.

Es kommt auch nichts darauf an, ob «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» den
Anschein besonderer Auszeichnungen erwecken sollen oder tatsichlich erwecken oder
ob das Publikum, wie der Klager geltend macht, die Abkiirzung HTL als Hinweis auf
einen Verein oder eine Ausbildungsstitte auffaBt und ob sie nicht leicht durch einen
umstindlichen anderen Zusatz ersetzt werden kann. Der Klédger geht tiberhaupt am Kern
der Sache vorbei, indem er sich iiber die Zuléssigkeit, ZweckmaiBigkeit und Unterschei-
dungskraft der Abkiirzung HTL ausldBt. Nicht in der Verwendung dieser Abkiirzung
liegt die Unlauterkeit des Vorgehens, sondern in der Weglassung des Wortes Techniker,
das der Abgrenzung gegeniiber den Ingenieuren und Architekten mit Hochschulbildung
dient.

Ob die Absolventen hsherer technischer Lehranstalten die Kenntnisse und Fahigkei-
ten eines Ingenieurs bzw. Architekten haben, ist ebenfalls nicht entscheidend. Wenn das
im einzelnen Falle zutrifft, kann sich der Betreflende nach Erfiillung der nétigen Voraus-
setzungen, insbesondere nach Ablegung der erforderlichen Prifung, in das Register der
Ingenieure bzw. Architekten eintragen lassen.

Auch aufdie Gefahr der Verwechslung von «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL»
mit «Ingenieur ETH» bzw. «Architekt ETH», die der Klager bestreitet, kommt es
nicht entscheidend an, wenn man den VerstoB gegen Treu und Glauben schon darin
sieht, daB3 Mitglieder des Kligers unter einer Bezeichnung auftreten, die der Gesetzgeber
fiir Technikumsabsolventen eindeutig ablehnte. Die Verwechslungsgefahr war zwar einer
der Beweggriinde der gesetzgebenden Behérden; der Richter hat aber nicht zu entschei-
den, ob die Uberlegungen des Parlamentes richtig waren, als es Art.46 in das Gesetz
aufnahm. Unerheblich ist daher auch, ob die Absolventen der Eidgendssischen Techni-
schen Hochschule durch Hinweis darauf, daf3 sie diplomiertsind («Dipl. Ing. ETH » bzw.
«Dipl. Arch. ETH»), die Unterscheidbarkeit ihres Titels von jenem der Technikums-
absolventen erleichtern kénnten. Diese Auffassung iiberzeugt tibrigens schon deshalb
nicht, weil auch die Absolventen einer héheren technischen Lehranstalt ein Diplom
erhalten. Damit ist auch der Einwand abgetan, die an einer hoheren technischen Lehr-
anstalt bestandene AbschluBBpriffung in Chemie berechtige zu der mit «dipl. Chem.
ETH» nicht verwechselbaren Bezeichnung «Chemiker HTL» (Verfiigung des Eidg.
Volkswirtschaftsdepartements vom 3. Mai 1966: AS 1966 S.712). Ubrigens wird im vor-
liegenden Fall nicht um den Titel « Chemiker HTL» gestritten. SchlieBlich hilft es dem
Kliger auch nichts, wenn er geltend macht, auf Grund des Registers kénnten sich auch
Technikumsabsolventen « Ingenieur» bzw. «Architekt» nennen und das Publikum habe
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sich schon lange daran gewthnt, daB3 diesen Bezeichnungen die verschiedensten Abkiir-
zungen beigefiigt werden. Der Klager verschweigt, daf3 die AbschluBpriifungen an einer
héheren technischen Lehranstalt allein nicht geniigt, um die Eintragung als « Ingenieur»
bzw. «Architekt» zu erwirken. Zudem ist nicht mal3gebend, wieweit sich das Publikum
an den Wirrwarr von Titeln gewshnt hat, sondern dafl der Gesetzgeber durch Art.46
des Berufsbildungsgesetzes Ordnung schaflen wollte.

UWG Art. 2 Abs. 1, Firmenrecht, Namensrecht

Eine nur vorsorglich eingetragene Firma, die tatsichlich kein Uniernehmen be-
lreibi, kann weder nach Firmenrecht, noch nach Namens- oder Weithewerbsrecht
Schutz beanspruchen.

Pour une raison qui n’est inscrite que pay prévision et qui ne couvre en réalité [’ ex-
plottaiion d’aucune entreprise, on ne peut invoquer la protection ni du droit des
raisons de commerce, ni du droit au nom, ni des végles touchant la concurrence.

BGE 93 I 256 1., Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Oktober 1967 1. S.
Mbobel- und Teppich-Discount-Haus AG gegen Teppich-Discount-AG.

Die Mobel Pfister-AG in Suhr griindete «vorsorglich» die Mébel- und
Teppich-Discount-Haus-AG, durch die sie allenfalls einmal ein sog. Dis-
count-Geschift betreiben lassen will. Diese Tochtergesellschaft reichte
gegen dic in Zirich spiter gegriindete Teppich-Discount-AG, die mit
Teppichen handelt, Klage auf Unterlassung der Fihrung der Firma
Teppich-Discount-AG ein. Das Handelsgericht und das Bundesgericht
haben die Klage u.a. mit folgenden Erwigungen abgewiesen:

1. Das Handelsgericht versagt der Klédgerin den Schutz ihrer Firma in erster Linie mit
der Begriindung, der Kldgerin fehle eine wesentliche materielle Voraussetzung der juri-
stischen Person, jedenfalls sei sic wie eine Scheingesellschaft zu behandeln, solange sie
nicht im Sinne ihres statutarischen Zweckes tédtig werde. Subsididr hilt es der Kligerin
vor, sie habe kein schiitzenswertes Interesse, auf Grund der Eintragung im Handels-
register auf Jahre hinaus ein ausschlieBliches Recht auf ihre Firma in Anspruch zu neh-
men, ohne sie im Verkehr zur Kennzeichnung eines Unternehmens zu verwenden. Auch
verstof3e es im Sinne des Art. 2 ZGB gegen Treu und Glauben, Dritten den Gebrauch der
gleichen Firma zu verwehren. Davon abgesehen kénne auch nicht von einer Beeintrach-
tigung zufolge Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR gesprochen werden.
Die beiden Firmen unterschieden sich zwar nicht deutlich voneinander. Es sei jedoch
nicht ersichtlich, wodurch die Kldgerin in ihrem ausschlieBlichen Gebrauchsrecht
beeintriachtigt werde, denn sie trete nach auflen tiiberhaupt nicht in Erscheinung. Sie
habe daher auch um ihrer Personlichkeit willen nicht Anspruch auf den Schutz ihrer
Firma. Es bestehe keinerlei Verwechslungsgefahr.

Dem in BGE 39 II 381T. verdflentlichten Urteil, auf Grund dessen die Vorinstanz die
Kligerin als Scheingesellschaft glaubt behandeln zu diirfen, liegt ein vom vorliegenden
Tatbestand wesentlich abweichender Sachverhalt zugrunde. Es dridngt sich nicht auf,
die Erwagungen dieses Prajudizes auf den heute zu beurteilenden Fall anzuwenden. Auch
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die iibrigen Argumente des Handelsgerichtes leuchten nicht ohne weiteres ein. Es braucht
jedoch zu ihnen nicht Stellung genommen zu werden, da die Berufung schon aus anderen
Griinden abgewiesen werden muf3.

2. GemaB Art. 944 Abs. 1 OR darfjede Firma Angaben enthalten, die auf die Natur des
Unternehmens hinweisen. Sie miissen jedoch, wie iiberhaupt der Inhalt der Firma, der
Wabhrheit entsprechen und keine Téduschungen verursachen konnen. Diesem Gebot
entspricht die Wendung «Mébel- und Teppich-Discount-Haus» in der Firma der
Kligerin nicht, denn sie 146t die Meinung aufkommen, die Kligerin fithre ein Unter-
nehmen, sie treibe mit Mébeln und Teppichen Handel, und zwar nach den Grundsitzen
der sogenannten Discount-Geschiifte. In Wirklichkeit hat die Klédgerin iiberhaupt kein
Unternehmen. Sie hat insbesondere noch nie Handel getrieben, obschon sie schon seit
mehr als einem Jahrzehnt besteht und in der Umschreibung ihres angeblichen Geschifis-
zweckes im Handelsregister schon seit vier Jahren auf das Discount-System hingewiesen
ist. Die Klédgerin weil3 auch nicht, ob sie den Handel mit Mobeln und Teppichen jemals
aufnehmen wird. Ihr wirklicher Zweck erschépft sich gegenwirtig und auf unbestimmte
Zeit hinaus darin, als juristische Person im Handelsregister eingetragen zu sein, um der
Mobel-Pfister AG zu dienen, sobald diese es einmal wiinschen sollte.

Die Klidgerin darf sich daher nicht Mébel- und Teppich-Discount-Haus AG nennen.
Diese zur Zeit unwahre und zu Tduschungen Anlaf3 gebende Firma steht ihr iiberhaupt
nicht zu, also auch nicht zu «ausschlieBlichem Gebrauche» im Sinne des Art. 956 Abs. 1
OR. Die Firma der Kligerin geniet den Schutz des Gesetzes deshalb nicht.

Zum gleichen Ergebnis fiihrt die Uberlegung, daB jeder, der durch den Gebrauch des
Namens der Klidgerin beeintriachtigt wird, gemif3 Art. 956 Abs.2 OR auf Unterlassung
der weiteren Fithrung desselben klagen kann. Denn unbefugt ist der Gebrauch einer
Firma nicht nur dann, wenn diese sich ungeniigend vom Geschiiftsnamen eines andern
unterscheidet. Jeder VerstoB gegen objektives Recht macht den Gebrauch der Firma
unbefugt (BGE 40 II 131). Die Beklagte kénnte daher gegen die Klagerin auf Unter-
lassung klagen, da die Eintragung und Fithrung des Namens Mobel- und Teppich-
Discount-Haus AG sie im Gebrauch der dhnlichen Firma Teppich-Discount AG be-
eintriachtigt. Sie darf deshalb den Unterlassungsanspruch gegeniiber der Kligerin auch
einredeweise geltend machen, d.h. sich zur Verteidigung gegeniiber der vorliegenden
Klage auf die Schutzunfihigkeit der Firma der Kligerin berufen.

Die Klage der Mobel- und Teppich-Discount-Haus AG hilt somit firmenrechtlich
nicht stand.

Sie 146t sich auch nicht auf Art. 28 oder 29 ZGB stiitzen, weil die Kligerin sich ihren
Namen zu Unrecht zugelegt hat.

Auch begeht die Beklagte nicht unlauteren Wettbewerb. Sie versto8t durch den Ge-
brauch ihrer Firma nicht gegen Treu und Glauben, denn die Kldgerin fithrt die Firma
Mbobel- und Teppich-Discount-Haus AG zu Unrecht. Da die Kligerin kein Geschift
betreibt, insbesondere nicht mit Mébeln und Teppichen handelt, kann iibrigens kaum
gesagt werden, der Gebrauch der Firma der Beklagten schidige oder gefahrde sie im
Sinne des Art.2 Abs. | UWG in wirtschaftlichen Interessen. Diese Frage mag aber offen
bleiben.

UWG Art. 13 lit.g

Begriff des fortgesetzten Delikts; Antrags- und Verjdhrungsfrist beginnen erst mit
der letzten Handlung.
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Die Antragsfrist beginnt nicht schon zu laufen, wenn der Verletzte eine bestimmie
Person ernsthaft verdichtigen muf, sondern erst, wenn der Verleizte iiber derartig
schwerwiegende Anhallspunkte fiir die Schuld verfigt, daff er in guten Treuen
Anzeige erstatten kann, ohne sich gegebenenfalls selbst einer Verfolgung wegen
Jalscher Anschuldigung oder Ehrverleizung auszusetzen.

Le délit successif consiste dans la répétition d’actes deélictueux identiques ou ana-
logues, lésant le méme genre d’intéréts protégés par le droit et procédant d’une
décision unique portant dés le début sur la pluralité des actes. La prescription court
pour U’ensemble du délit successif du dernier acte délictueux.

Le délai de plainie de art. 29 CP ne court que lorsque le [ésé posséde des indices de
culpabilité si importants qu’tls emportent sa conviction et lui permettent de porter
plainte sans s’exposer lui-méme & une condamnation, pour diffamation par exemple.

Sem. Jud. 1967, 545ss., arrét de la Cour de Cassation du Canton de
Geneve, du 24 mai 1967, dans la cause Aries ¢/ Ministére Public du
Canton de Genéve.

Extrait des considérants:

En droit, le recourant fait valoir que les infractions prévues a ’article 13 de la loi sur
la concurrence déloyale sont punies de ’emprisonnement ou de ’amende; que le délai
normal de prescription de I’action pénale est donc de cing ans et celui de la prescription
absolue de sept ans et demi, aux termes des articles 70 et 72 CP. «Cela étant — affirme-t-il
— la plupart des actes susrappelés étalent prescrits lorsque la Cour a rendu sa sentence le
18 janvier 1967, et ils I’étaient méme déja lors du premier jugement du 21 septembre
1966». Il indique que «c’est le cas par exemple» d’une série d’actes — qu’il énumere aux
pages 18 et 19 — accomplis du début de 'année 1958 (demande de brevets requise par
Pintermédiaire de M. Dériaz), jusqu’au 26 février 1959 (mission d’Albert Sachs aupres
de la maison Leclanché S.A. avec remise du «manuel Aries»), etc.

Ainsi, les actes reprochés a Aries, antérieurs de plus de sept ans et demi au 18 janvier
1967, respectivement au 21 septembre 1966 — c’est-a-dire antérieurs au 15 juillet, respec-
tivement au 21 mars 1959 — étant, selon le recourant, «atteints de prescription absolue;
c’est dés lors en violation de la loi pénale que la Cour correctionnelle a répondu affirma-
tivement, sans opérer les discriminations nécessaires, a toutes les questions posées dans le
cadre des réquisitions III, lettres a) a €)». Il aurait été par conséquent «condamné pour
toute une série de faits pour lesquels il ne pouvait plus étre poursuivi, ce que la Cour aurait
di relever ex officion: ce pourquoi les deux arréts contestés devraient étre annulés, et le
Ministére public «invité a établir de nouvelles réquisitions dans lesquelles seuls les faits
non prescrits — s’il y en a — seront retenus».

Toutefois, comme I’a observé le Ministere public, les secrets de fabrication dont il
s'agit ici ont été divulgués en Suisse, de 1958 a 1961, par la publication de deux brevets
contenant les secrets violés, les 15 mars 1960 et 31 mai 1961, par la remise de ces secrets &
Leclanché S.A. de mai 1958 au 30 novembre 1960 d’une part, et & la Condensateurs
Fribourg S.A. d’autre part, de novembre 1958 au 10 octobre 1960. Or il s’agit 14 non pas
de délits distincts, mais de ce que la doctrine appelle le délit sucessif, c’est-a-dire, selon le
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Tribunal fédéral, de «la répétition d’actes délictueux identiques ou analogues Iésant le
méme genre d’intéréts protégés par le droit et procédant d’une décision unique portant
dés le début sur la pluralité des actes». (Voir ATF 72 TV 165 chif. 3 et 184; 78 IV 154;
83 IV 159ss. et, plus récemment encore, 90 I'V 132 [Sem. jud. 1965 p.67]; cf. en doctrine
HartER, Lehrbuch 2¢ éd. p. 346, chif. 3 ; GErMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht,
p.-85; Locoz, Commentaire du CP, Partie générale p.306, ad.I; ScuwaNDER, Das
schweiz. Strafgesetzbuch, p. 120, n° 328).

En effet, a ’examen des faits sucessifs et des actes de la procédure, il n’est pas douteux
qu’il s’agissait bien d’actes analogues ou identiques 1ésant le méme genre de biens proté-
gés, procédant d’une méme décision et tendant au méme but de tromperie en vue d’en-
richissement par des moyens illicites et réprimés par la loi pénale. Or, d’aprés ’article 71
al.3 CP, la prescription court, «si les agissements coupables ont eu une certaine durée,
du jour ot ils ont cessé», c’est-a-dire, d’apres les dates relevées dans les divers cas ci-dessus,
du 30 novembre 1960 si I’on prend pour dernier acte les démarches auprés de Leclanché
S.A., ou du 31 mai 1961 si I’on retient la publication des brevets qui eut lieu alors: de
toute fagon, dans un cas comme dans 'autre, le délai absolu de sept ans et demi n’était
pas atteint et ’action pénale n’était donc pas prescrite lors de 'arrét définitif du 18 jan-
vier 1967.

b) Enfin le recourant reléve encore que les infractions a la loi sur la concurrence dé-
loyale sont poursuivables sur plainte, que d’apreés 'article 29 CP le droit de porter plainte
se prescrit par trois mois a partir du jour ot ’'ayant droit a connu I'auteur de I'infraction,
et qu’«il semble que ce délai n’a pas été respecté...»

Or, comme la Chambre d’accusation, qui s’est déja prononcée sur cette question, I’a
justement relevé dans son ordonnance du 7 février 1966 qui n’a pas été attaquée sur ce
point en temps utile, les remarques au sujet d’une éventuelle péremption tenant au non
respect du délai de plainte ne sont pas fondées, le délai ne commengant a courir, d’apres
la jurisprudence du Tribunal fédéral, «qu’au moment ou le 1ésé a acquis une véritable
certitude non seulement en ce qui concerne la réalisation de Pinfraction, mais aussi rela-
tivement a 'auteur de celle-ci».

La Cour de cassation fédérale a précisé en effet que la condition posée par I’article 29
CP relativement au délai de trois mois pour porter plainte «n’est pas encore réalisée
lorsque I’ayant droit soupgonne une personne déterminée, mais seulement lorsqu’il pos-
séde des indices de culpabilité si importants qu’ils emportent sa conviction et lui permet-
tent de porter plainte de bonne foi sans s’exposer lui-méme 4 une condamnation, pour
diffamation par exemple» (ATF 74 IV 72, trad. Journ. des Trib. 1948 IV p. 135, con-
sid. 2). Dans une espéce ot les intéressés «avaient pensé dés le début» que telle personne
¢tait Pauteur des écrits anonymes dont ils avaient & se plaindre, la Cour de cassation
fédérale a décidé que le délai était respecté, alors qu’ils avaient attendu le dépét du
rapport d’expertise requis par eux et qui désignait Pauteur, «car ce n’est qu’a ce moment-
la qu’ils ont acquis la certitude que leurs soupgons étaient justifiés». Comme ’a précisé
plus clairement encore la Cour fédérale dans un arrét ultérieur, «du moment que P'ar-
ticle 29 CP ne fait point un devoir au plaignant de rechercher l’auteur de I'infraction
(ATF 70 TV 150, Journ. des Trib. 1945 IV p. 103), il ne suffit pas que le 1¢s¢ ait la possibi-
lit¢ d’identifier ou, plus simplement, qu’il soupgonne 4 qui il a affaire. Il faut qu’il
acquiére une véritable certitude lui permettant d’agir contre 'auteur de l'infraction avec
une réelle chance de succes, tout en se mettant lui-méme a I’abri d’une condamnation
pour dénonciation calomnieuse ou diffamation», ce qui sera notamment le cas lorsqu’il
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arrive a avoir en main certains moyens de preuve. (ATF 76 IV [, Journ. des Trib. 1950
IV p.109 consid. 2.)

C’est précisément ce qui s’est passé dans le cas particulier, et le délai légal a donc été
respecté. Le recours doit dés lors étre rejeté sur ce point aussi. ...

Fiymenrecht und HRegV

Auf die Firma der schweizerischen weigniederlassung eines auslandischen Unter-
nehmens ist zwar grundsdtzlich auslindisches Recht anwendbar, doch kann die
Lweigniederlassung ins Handelsregister nicht eingetragen werden, wenn die Firma
zwingenden Bestimmungen des schweizerischen Rechts betreffend Firmenbildung
nicht entspricht.

Voraussetzungen fiir die ausnahmsweise Bewilligung zur Fiihrung nationaler oder
territorialer Bezeichnungen in einer Firma durch das Eidg. Handelsregisteramt;
Prijfungsbefugnis des Bundesgerichtes auf Verwaltungsgerichisbeschwerde hin.
«FEurobel Handels-GmbH, & Munich, succursale de Lausanne» konnte ohne
Ermessensmifbrauch des Eidgendssischen Handelsregisieramies nicht zugelassen
werden.

En principe, le drott étranger est applicable a la raison de commerce de la succursale
sutsse d’une entreprise dont le siége principal est @ [’étranger; toutefois, cette
succursale ne peut étre inscrile au registre du commerce si les prescriptions impéra-
tives du drott suisse sur les raisons de commerce ne sont pas respectées.

Conditions requises pour que I’ Office fédéral du registre du commerce puisse autoriser
exceptionnellement ’emplot dans une raison de commerce d’une désignation natio-
nale ou d’une mention territoriale ou régionale. Pouvoir d’examen du Tribunal
Jédéral, saist d’un recours de droit administratif en vertu des art.97ss. OF.

En refusant d’ admettre la raison « Eurobel Handels GmbH, @ Munich, succursale
de Lausanne», I’ Office fédéral du registre du commerce n’abuse pas de son pouvotr
d’ appréciation.

BGE 93 I 5611f., Urteil der I.Zivilabteilung vom 26.September 1967
1.S. Eurobel Handels GmbH gegen Eidg. Amt fiir das Handelsregister.

La Société Anonyme Eurobel Holding a Luxembourg a constitué d’au-
tres sociétés de fabrication et de vente, a savoir: Eurobel Pariss. ar. 1., a
Paris; Eurobel Amsterdam NV, & Amsterdam; Eurobel Handelsgesell-
schaft mbH a Munich. Elle a projeté de fonder a Lausanne une société qui
adopterait comme raison «Eurobel Lausanne SA». Interpellé, I’Office
fédéral du registre du commerce a répondu négativement.

Les intéressés ont créé une succursale et sollicité son inscription sous la
raison «Eurobel Handels GmbH, 4 Munich, succursale de Lausanne».
L’Office fédéral du registre du commerce refusa 'inscription. Le Tribunal
fédéral rejette le recours de droit administratif formé contre cette décision.
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Considérant en droit:

1. En vertu de I’art. 952 CO, qui leur est applicable (RO 90 II 200, consid.4), les
succursales suisses des entreprises dont le si¢ge principal est a1’étranger sont tenues d’avoir
la méme raison de commerce que ’établissement principal; elles peuvent y apporter une
adjonction spéciale qui ne s’adapte qu’a elles seules. Il faut en outre que la raison men-
tionne le siége de I’établissement principal et celui de la succursale, laquelle doit étre
désignée expressément avec sa qualité.

Assurément, la raison de la succursale suisse d’une entreprise dont le siége principal se
trouve a I’étranger, est régie en principe par le droit étranger (RO 37 II 374). Mais la
succursale suisse ne peut étre inscrite au registre du commerce que si elle est conforme aux
prescriptions impératives du droit public suisse relatives a la formation des raisons de
commerce (BurckHARDT, Le droit fédéral suisse, trad. par Bovet, vol.I1I, No 1556 1I
al.2, p.986; D SteIGER/FAVEY, Les raisons de commerce en droit suisse, p.48). Il
appartient dés lors & ’entreprise étrangere qui veut installer une succursale en Suisse de
se conformer a la législation de ce pays (RO 90 II 201, consid. 4).

2. L’art. 944 al.2 CO confére au Conseil fédéral le droit de régler par une ordonnance
I’emploi des désignations de caractére national ou territorial dans les raisons de commerce.
Fondé sur cette délégation législative, le Conseil fédéral a édicté les art.45 et 46 ORC,
qui interdisent en principe les désignations nationales, ainsi que les adjonctions territo-
riales et régionales. L’Office fédéral du registre du commerce a toutefois la faculté
d’autoriser exceptionnellement une dérogation a la régle, lorsque des circonstances
spéciales le justifient. II doit consulter au préalable ’organisme compétent du commerce,
de I’industrie ou de I’artisanat.

Savoir si des circonstances spéciales justifient ’emploi de désignations nationales,
territoriales ou régionales dans une raison de commerce est une question d’appréciation.
Mais I’Office fédéral du registre du commerce ne jouit pas en la matiére d’un pouvoir
illimité. II doit fonder sa décision sur des motifs objectifs et appliquer les régles du droit
et de I’équité, selon le principe général énoncé a I’art.4 CC (RO 92 I 294, consid.2).
Quant au Tribunal fédéral, saisi d’un recours de droit administratif, il ne saurait substi-
tuer sa propre appréciation a celle de ’office. Il se borne & vérifier si la décision attaquée
ne viole pas le droit fédéral (art. 104 al. | OJ), c’est-a-dire & examiner sil’autorité adminis-
trative s’est référée a des critéres objectivement déterminants et si elle n’a pas outre-
passé les limites que le droit assigne 4 sa liberté d’appréciation, ni abusé de ce pouvoir
(RO851134,861248,911216,921294).

3. Contrairement au qualificatif «international», qui n’est pas une désignation natio-
nale ou territoriale (RO 87 I 307), les deux syllabes « Euro», qui indiquent I’Europe, soit
une partie du monde, rentrent dans les adjonctions territoriales visées a I’art. 46 ORC
(RO 86 I247s.). L’Office fédéral du registre du commerce ne pouvait dés lors autoriser
Pinscription de la raison de commerce «Eurobel» que si des circonstances spéciales
Jjustifiaient une dérogation a la régle. Consultés en vertu de I’art.45 al.2 ORG, le direc-
toire de I’'Union suisse du commerce et de I’industrie ainsi que la Chambre vaudoise du
commerce et de 'industrie ont émis un avis négatif. Si la raison « Eurobel» se rapproche
davantage d’une désignation de fantaisie que la raison «Eurofiduciaire» dont il est
question dans I’arrét publié au RO 86 I 243ss., elle n’en suggére pas moins que U'entre-
prise qui s’en sert revét un caractere officiel ou semi-officiel et exerce son activité dans
toute ’Europe. Elle éveille ainsi I’idée d’une coopération économique ou technique sur le
plan européen. Cela est d’autant plus vrai que la derniére syllabe «Bel» n’apporte
aucune précision sur le genre de Iactivité déployée par Pentreprise. Dans son recours, la
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société affirme que le groupe dont elle fait partie a pour but de fabriquer et de vendre des
eaux minérales. Mais sa raison de commerce ne renferme aucune indication dans ce sens.
Qui plus est, le but défini par les statuts de la société mére, qui a son siége a Luxembourg,
est beaucoup plus large. Il permet des activités propres 4 induire le public en erreur sur
le caractére officiel ou semi-officiel de ’entreprise.

4. S’agissant d’appliquer les régles du droit suisse sur la formation des raisons de
commerce, il est sans importance que la dénomination «Eurobel» ait été admise dans
d’autres pays. L’enquéte effectuée aupres de plusieurs ambassades de Suisse en Europe
centrale et occidentale a du reste confirmé que la pratique différe notablement, selon les
pays, au sujet des désignations territoriales. Quant aux dénominations d’entités établies &
Lausanne, qui comprennent le mot « Europe» ou ses deux premiéres syllabes, I'Office
fédéral du registre du commerce déclare que deux raisons seulement sont inscrites, a
savoir « Europhone SA», dont 'inscription a été opérée en 1958, soit avant la jurispru-
dence instaurée par I’arrét « Eurofiduciaire» qui a été rendu en 1960 (RO 86 I 243ss.),
et « Euromart Investments SA», dont 'inscription a été autorisée en 1964 en vertu de
circonstances spéciales, conformément a ’art.45 al.2 ORC. De toute maniére, la recou-
rante ne saurait tirer argument d’inscriptions qui auraient été admises a la suite d’une
erreur de fait ou d’une méconnaissance des régles de droit (cf. RO 87 I 309).

L’examen de la cause montre dés lors qu’en refusant I’autorisation requise par « Euro-
bel», I'Office fédéral du registre du commerce s’est fondé sur des motifs pertinents et n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni dépassé les limites que lui assigne la 1égislation
en vigueur.

Firmenrecht

Wer ein bestehendes Geschdft iibernimmt und die frithere Firma beibehdlt unter
Beifiigung eines Hinweises darauf, daf er der Nachjfolger ist, kann diese Firma in
das Handelsregister eintragen lassen, selbst wenn die friihere Firma nicht einge-
tragen war.

Celui qui reprend une maison existante et maintient I’ ancienne raison de commerce
eny apportant une adjonction exprimant qu’il en est le successeur, peut faire inscrire
cette raison au registre du commerce, méme si elle ne [’était pas auparavani.

BGE 93 15661T., Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. November 19671. S.
Dame Bergholz-Jeanrenaud gegen Cour administrative du Tribunal
cantonal vaudois.

AO Art. I und Art.2 Abs.2

Eine «Grofle Einkaufsaktion» mit Riicknahme einer alten Ndhmaschine zum
«gegenwdrtigen Wert» ist eine ausverkaufsihnliche Veranstaltung und somit
bewilligungspflichtig, obwohl die « Aktion» zeitlich nicht ausdriicklich begrenzi
ist und obwohl auch normalerweise beim Kauf einer neuen Nahmaschine eine alte
Maschine zum «gegenwdrtigen Wert» zuriickgenommen wird, weil dock beim
Durchschnitisleser die Vorstellung einer besonderen, voriibergehenden Vergiinsti-
gung geweckt wird.
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Une «grande action d’échanges» avec reprise d’une ancienne machine @ coudre
«a la valeur actuelle» est une opération analogue d une liguidation et par conséquent
swujette d autorisation, bien que «[’action» ne soit pas expressément limitée dans le
temps et bien qu’d Uachat d’une nouvelle machine & coudre une ancienne machine
soit reprise d sa «valeur actuellew, car le lecteur de [’ annonce y verra I’offre momen-
tanée d’un avantage exceptionnel.

BGE 931V 1081L., Sem. Jud. 1968, 2891L., Urteil des Kassationshofes des
Bundesgerichtes vom 6. Juli 1967 i.S. Ministére public du canton de
Neuchitel gegen Tschiemer.

Extrait des considérants:

Tschiemer, fondé de pouvoir et chef de la publicité de la maison Bernina a préparé a
Pintention de tous les agents de Bernina, qui voulaient I’insérer, une annonce qui portait
d’abord, en lettres grasses formant un titre trés visible: « Grande action d’échanges», puis
le texte suivant:

«Nous sommes disposés 4 reprendre votre ancienne machine a titre de paiement.
Veuillez remplir ce coupon et nous ’envoyer. Nous vous indiquerons alors la va-
leur actuelle de votre machine. Pour cela nous avons besoin des indications sui-
vantes: ... En renvoyant ce coupon vous recevrez gratuitement les derniers pros-
pectus de Bernina, en méme temps qu’une estimation — gratuite et sans engage-
ment - de votre ancienne machine...»

Le Tribunal de Police du district de Neuchétel a acquitté Tschiemer. La Cour de
Cassation Pénale du Canton de Neuchitel a rejeté un pourvoi formé par le Ministere
public contre ce jugement. Le Tribunal Fédéral admet le pourvoi du procureur général
du Canton de Neuchétel, annulle arrét attaqué et renvoit la cause a ’autorité cantonale
pour que celle-ci se prononce a nouveau.

Considérant en droit:

1. L’art.20 al. 1 lit.a OL punit des arréts ou de ’amende celui qui, avec intention,
annonce publiquement une vente non autorisée, bien que soumise a ladite ordonnance.
L’al.2 du méme article punit cct acte de ’amende lorsque IPauteur a agi par négligence.
Selon ’art. 1¢r al. 1 OL, sont soumises a ’ordonnance les ventes au détail pour lesquelles
les acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanés que
le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement. Ces ventes comprennent, outre les
liquidations proprement dites, les opérations analogues dites «au rabais», visées par
I’art.2 al.2 OL et qui n’ont pas pour but exclusif I’écoulement complet de certains stocks
déterminés, par exemple les ventes avec rabais extraordinaires, les ventes-réclame, les
ventes spéciales, ainsi que toutes autres opérations exécutées sous des désignations ana-
logues.

2. L’insertion mise en cause dans la présente expéce constituait manifestement P’an-
nonce publique d’une vente au détail. 11 s’agit, en revanche, de savoir — ce que la Cour
cantonale a nié — si elle offrait aux acheteurs des avantages momentanés que le vendeur
ne leur aurait pas accordés ordinairement. C’est la une question de droit fédéral, que la
cour de céans revoit librement (art.269 al.1 PPF). Pour la trancher, on recherchera,
non pas quel sens le vendeur a entendu donner a son annonce, mais 'impression d’en-
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semble qu’elle éveille chez le lecteur moyen (RO 76 IV 185 consid.4; 82 IV 114; 83
11 462).

a) La cour cantonale a d’abord jugé que si le terme «action» désigne une vente
spéciale, en général particulierement avantageuse et de courte durée, il n’en allait pas
ainsi dans la présente espéce. Car, a-t-elle dit, il est de notoriété publique qu’en cas
d’achat d’une machine a coudre neuve, I’ancienne peut étre reprise a des conditions a
déterminer de cas en cas. Elle en a conclu que ’offre ne concernait pas une vente spéciale
et de courte durée.

Point n’est besoin d’examiner ce qu’il en est de la «notoriété publique», affirmée par
le juge neuchatelois. Un simple coup d’ceil sur annonce, avec son titre relativement
énorme: «Grande action d’échanges» montre que, pour le lecteur moyen, la marque
Bernina ou son vendeur Carrard tout au moins, quel qu’ett été l'usage suivi par les
autres, offrait momentanément 4 tout acheteur d’une machine neuve d’imputer sur le
prix normal la valeur attribuée 4 une vicille machine, reprise en échange. Peu importe
que cette offre n’e(it pas été expressément limitée par un terme; il suffisait de suggérer
clairement que ’acheteur éventuel devait se hater de saisir I'occasion.

b) La Cour de cassation neuchiteloise a jugé aussi que P'annonce n’offrait aucun
avantage exceptionnel, car le texte met en évidence la possibilité d’une reprise en cas
d’achat, mais sans éveiller ~ au contraire — Pimpression que cette reprise se fera a des
conditions exceptionnelles.

Cette opinion est erronée. Ce que I’annonce met en évidence par son titre méme, c’est
bien la possibilité d’un échange, mais comme on1’a montré, a titre purement momentané.
Il s’agissait donc bien d’une opération exceptionnelle, car le lecteur moyen devait
entendre que le vendeur des machines «Bernina» ne 'admettait pas ordinairement
(RO 91 IV 163 lit. b).

De plus, la reprise d’une vieille machine et 'imputation de son prix sur celui de la
machine neuve constituait un avantage. Car il s’agissait la d’une réduction du prix
ordinairement exigé (RO 91 IV 162 lit.a). Il en aurait sans doute été autrement si an-
nonce avait éveillé 'impression que la reprise pour la «valeur actuelle» se pratiquait
en tout temps. Mais le texte et principalement son titre suggéraient précisément le
contraire. Peu importe, dés lors, que I'offre n’ait pas porté sur une estimation particu-
lierement élevée de I’ancienne machine.

Peu importe, de méme et contrairement a ce que semble croire la cour cantonale, que
Pannonce n’indique pas, d’une fagon précise, le montant de Pavantage et que celui-ci
doive au contraire étre fixé par le vendeur d’aprés les indications que le client est invité
a fournir sur la machine a reprendre. La reprise «a la valeur actuelle» constitue un
avantage certain. Car pour un simple particulier - et ¢’est a cette catégorie de personnes
que s’adresse I’annonce - il est notoirement difficile, voire impossible, sauf par hasard, de
revendre une vieille machine a coudre, méme a trés bas prix. La garantie d’obtenir une
reprise constitue donc en tout cas un avantage — et méme un avantage fort appréciable —
surtout si elle porte n'importe quelle machine, quelles qu’en soient ’ancienneté et la
marque.

11 y a donc eu infraction a ’art. 2 al.2 OL.

3. Comme il avait déja fait dans la procédure cantonale, le recourant conteste au-
jourd’hui répondre de la publication de I’annonce. Il reconnalt en avoir rédigé le texte
et Pavoir mis a la disposition de Carrard. Il allegue que celui-ci seul, agissant d*une fagon
autonome en sa qualité d’agent de la S. A. Fritz Gegauf, en aurait provoqué la parution.
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L’autorité cantonale ne s’est prononcée sur ce point ni en premiére ni en seconde
instance. Il lul incombera de le faire, la cause devant lui étre renvoyée pour nouveau
jugement, comme il ressort du consid.2 ci-dessus. Elle examinera en outre, au besoin,
si I'infraction a été commise intentionnellement ou par négligence (art.20 al. 1 et 2 OL).

KG Art. 4 und Art. 7; Gerichtsstandsvertrag Schweiz|Frankreich

Obwohl das Kartellgesetz keine ausdriickliche Vorschrift enthdlt, ist es auch auf
kartellrechtliche Absprachen im Ausland, die thre Wirkungen in der Schweiz
erzeugen, anwendbar.

Auslindische Beteiligte an einem solchen Kartell kinnen grundsdtzlich in der
Schweiz belangt werden.

Da es sich gedoch um personliche Anspriiche im Sinne des Gerichtsstandsvertrages
Schweiz|Frankreich handelt und diesem Staatsvertrag Vorrang vor dem inner-
staatlichen Recht zukommi, kinnen die franzisischen Beteiligien nur vor dem
franzdsischen Richter belangt werden.

Es trifft keine der anerkannten Ausnahmen von der Garantie des Heimaltrichters auf
diesen kartellrechtlichen Fall zu.

Bien que la loi sur les cartels ne contienne aucune disposition explicite sur sa portée
en matiére internationale, elle 5’ applique également aux entraves d la concurrence
commuses & [’étranger et qui sortissent leurs effels en Suisse.

Lart.7 al.2 litt. b L.Cart. permet d’assigner en Suisse des organisations éiran-
géres dont les accords de cartel produisent en Suisse des résultats illicites selon
Part.4 L. Cart. quel que soit le lieu ot ces accords ont été conclus.

L’art. 17 de la convention franco-suisse de 1869 I’emporte sur cette derniére régle.
En effet, une action en cessation d’entraves cartellaires et en dommages-intéréts doit
élre considérée comme de nature personnelle.

Interprétation de art. 17 de la convention franco-suisse de 1869 et dérogations
décidées a I’ étranger et qui sortissent leurs effets en Suisse.

BGE 93 II 192, Sem.Jud. 1968, 17ff., Praxis 1967, 483 ff. (Trad.all.),
Urteil der I. Zivilabteilung vom 21, Mirz 1967 1.S. Librairie Hachette
SA et consorts gegen Société Coopérative d’achat et de distribution des
négociants en tabacs et journaux et consorts.

Die Zeitungsagenturen Naville & Cie. SA in Genf und Schmidt-Agence in Basel
schlossen mit zwei andern schweiz, Unternehmen gleicher Art eine Kartellvereinbarung,
durch die sie den schweiz. Markt unter sich aufteilten und sich gegenseitig verpflichteten,
keine Lieferungen auszufiihren, die zur Schaffung neuer Verteilungsorganisationen
fithren kénnten. Eine Anzahl von Genfer Zeitungshéndlern, die bisher die Zeitungen und
Zeitschriften bei der Firma Naville bezogen hatten, griindeten eine eigene Einkaufs-
genossenschaft. Die Pariser Unternehmen Librairie SA und Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne, die das Alleinvertriebsrecht fiir franz. Zeitschriften in der Schweiz
innchaben, lehnten die Belieferung der Genossenschaft ab unter Hinweis auf eine mit
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den vier schweiz. Zeitungsagenturen getroffene AusschlieBlichkeitsvereinbarung. Die
Genossenschaft und ein weiteres Genfer Unternehmen des Zeitungshandels erhoben
gegen Naville, Schmidt, Hachette und die Nouvelles Messageries bei der Cour de Justice
in Genf Kartellklage. Sie beantragten . Feststellung der Unzuldssigkeit der von den
Beklagten gegen sie ausgeiibten Wettbewerbsbehinderung (Rechtsbegehren 1); 2. Ver-
pflichtung der Beklagten, diese Wettbewerbsbehinderung zu unterlassen (Rechtsbegeh-
ren 2); 3. Verpflichtung der Firmen Hachette und Nouvelles Messageries, sie mit franz.
Zeitungen und Zeitschriften zu den gleichen Bedingungen wie die andern schweiz.
Zeitungsagenturen zu beliefern (Rechtsbegehren 3); 4. Verurteilung der Beklagten zu
Schadenersatz- und Genugtuungsleistungen (Rechtsbegehren 4-7). Die Beklagten
Hachette und Nouvelles Messageries lehnten es unter Berufung auf den schweiz.-franz.
Gerichtsstandsvertrag ab, sich auf die Klage einzulassen. Das Genfer Gericht verwarf
diese Unzustandigkeitseinrede. Das Bundesgericht schiitzte diese Einrede u.a. mit fol-
genden Erwigungen:

2. Die Berufung auf den Gerichtsstandsvertrag (GStV) wire unnétig, wenn schon die
Bestimmungen des schweiz. Landesrechtes die Zustandigkeit der Genfer Gerichte aus-
schlieBen wiirden.

Die Klidgerinnen behaupten eine unzulidssige Wettbewerbsbehinderung; sie stiitzen
ihre Klage auf das KG. Gemif3 KG Art. 7 ITa befindet sich der Gerichtsstand am Sitze
des Kartells, oder, beim Fehlen eines Sitzes, am Ort, wo die Verwaltung des Kartelles
gefiihrt wird, und mangels eines solchen Ortes dort, wo die gréfite Zahl von Beklagten
Wohnsitz hat. Nach KG Art. 7 ITb kann die Klage am Begehungsort angebracht werden,
falls kein anderer Gerichtsstand in der Schweiz gegeben ist.

Die Vorinstanz hat in der stillschweigenden Annahme, der Begehungsort befinde sich
in der Schweiz, KG Art.7 IIb angewendet, ohne in tatsichlicher Hinsicht festzustellen,
wo die angeblichen AusschlieSlichkeitsvertrage zwischen den Berufungsklidgerinnen und
den schweiz. Zeitungsagenturen abgeschlossen wurden und ohne den Begriff des Be-
gehungsortes naher zu umschreiben. Sie ist offenbar der Auffassung, den Erfordernissen
von KG Art. 7 IIb sei gentigt, sobald die Auswirkungen einer Kartellabrede sich in der
Schweiz fithlbar machen.

3. Obwohl das KG keine ausdriickliche Bestimmung iiber seine Tragweite in inter-
nationaler Beziehung enthilt, ist es auch auf Wettbewerbsbehinderungen anwendbar,
die im Ausland begangen wurden, aber ihre Wirkungen in der Schweiz entfalten.

Schon die Auslegung von KG Art.7 II fithrt zwingend zu dieser Lésung. Die Fille,
in denen sich der Sitz des Kartells oder, beim Fehlen ¢ines solchen, der Wohnsitz der
Kartellmitglieder in der Schweiz befindet, werden durch KG Art.7 Ila erschépfend
geregelt. Somit kann KG Art. 7 ITb nur die Falle im Auge haben, in denen die Beklagten
im Ausland domiziliert sind. Die Anwendbarkeit dieser Vorschrift auf Wettbewerbs-
behinderungen zu beschrinken, die in der Schweiz beschlossen worden sind, wiirde die
Bestimmung sozusagen jeder praktischen Bedeutung berauben. Unter sie fiele lediglich
noch ein Kartell, bei dem keines der Mitglieder Wohnsitz in der Schweiz hat, aber hier
die Vereinbarungen getroffen wurden, die auf die Behinderung des Wettbewerbes
abzielen. Die Beteiligten konnten sich also der schweiz. Gerichtsbarkeit ohne weiteres
dadurch entzichen, dafl sie ithre Verpflichtungen im Ausland eingehen wiirden. Das
kann unméoglich der Sinn des Gesetzes sein.

KG Art.7 IIb erlaubt gegenteils, auslandische Organisationen, deren Kartellabreden
Auswirkungen in der Schweiz zeitigen, die gemd3l KG Art.4 unzulissig sind, in der
Schweiz einzuklagen, ohne Riicksicht darauf, an welchem Orte diese Abreden getroffen
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worden sind. Das gebietet der Zweck der Bestimmung, der dahin geht, die durch das
offentliche Interesse geforderte Wetthewerbsfreiheit zu schiitzen. Diese Bestimmung
soll somit die Wettbewerbsbehinderungen ungeachtet ihres Ursprunges unterdriicken,
sobald sie innerhalb des Gebietes der Schweiz das Spiel der freien Konkurrenz unmittel-
bar beeinflussen. Das ist tibrigens auch der Grund dafiir, daf3 das KG fiir Vorkehren, die
der Durchsetzung eines Kartells auf auslindischen Mirkten dienen, eine Sonderbehand-
lung vorbehilt (KG Art.5 I11d).

Im Zivilrecht ist durch die Rechtsprechung der gleiche Grundsatz aufgestellt worden
fir das Gebiet des Wettbewerbsrechts (UWG 5; BGE 82 11 164, 89 11 426 = Praxis 45
Nr.111, 53 Nr.46); fir das Patentrecht (PatG Art.75 Ia) sowie fiir das Urheberrecht
(URG 44) ist diese Regelung im Gesetz vorgesehen.

Es ergibt sich somit, daf3 die Beklagten, da sie nach der Darstellung der Kligerinnen
in ihrer Branche den Wettbewerb auf dem Platze Genf behindert haben, aufgrund des
KG der Genfer Gerichtsbarkeit unterworfen sind.

4. Die Beklagten berufen sich jedoch auf Art. 1 GStV, der bestimmt:

«In Streitigkeiten zwischen Schweizern und Franzosen, oder zwischen Franzosen
und Schweizern, iiber bewegliche Sachen und persénliche Anspriiche, mégen sie
aus dem biirgerlichen oder dem Handelsverkehr entsprungen sein, ist der Kldger
verpflichtet, seine Klage bei dem natiirlichen Richter des Beklagten anhiingig zu
machen. »

Daf3 dem GStV der Vorrang vor den Vorschriften des innerstaatlichen Rechts zu-
kommt, steht auBBer Zweifel (vgl. Botsch. zum KG, BB1 1961 II S.567). Im vorliegenden
Fall handelt es sich sodann um einen Rechtsstreit zwischen Schweizern mit Wohnsitz
in der Schweiz und Franzosen mit Wohnsitz in Frankreich. Fiir die letzteren ist der
franz. Richter der natiirliche. Endlich kénnen sich die franz.Beklagten, obwohl sie
Jjuristische Personen sind, ebenfalls auf den GStV berufen (BGE 41 1 209; 48 1 90, 80
II1 157 = Pr 11 Nr. 79, 44 Nr.54; BGE 90 II 114 E.2). Art. 1 GStV ist daher anwendbar,
sofern der im vorliegenden Verfahren geltend gemachte Anspruch eine Streitigkeit iiber
bewegliche Sachen und persénliche Anspriiche 1. S. dieser Vorschrift darstellt.

5. Gemaf} stdndiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes enthilt Art.1 GStV eine
Gerichtsstandsvorschrift von ganz allgemeiner Tragweite in dem Sinn, daB sie auf alle
Anspriiche Anwendung findet, die als «bewegliche und persénliche» angesehen werden
missen (BGE 291304, 21 S.711, 80 II 392). Dieser Regel sind nur Klagen entzogen, die
nicht unter die erwihnte Kategorie fallen, so diejenigen aus dem Gebiete des Familien-
rechts (BGE 77 IT 120 = Pr 40 Nr.126), des Erbrechts, wiec die Klage auf Ausrichtung
eines Vermichtnisses (BGE 58 I 111 = Pr 21 Nr. 119); ferner Klagen, fiir die zwingende
Griinde der Prozef3skonomie den Entzug des natiirlichen Gerichtsstandes rechtfertigen,
wie dies auf die speziellen Klagen des Betreibungsrechts zutrifft: Aberkennungsklage und
betreibungsrechtliche Riickforderungsklage (SchKG 83, 86), wo die Besonderheiten des
schweiz, Rechtes eine Umkehrung der Parteirollen im ProzeB zur Folge haben (BGE
87 11 125,90 II 114 E.2); endlich die Widerklage, sofern sie mit der Hauptklage konnex
ist (BGE 47 I 182 = Pr 10 Nr.99). Diese Auslegung steht im Gegensatz zu einer andern,
cinschrankenden, die in allen vom GStV nicht ausdriicklich geregelten Fragen dem
Landesrecht den Vorrang einrdumen will (BarTiN, Principes de droit international
privé, Paris 1930 I § 359). Im vorliegenden Falle kénnen daher die Beklagten Hachette
und Nouvelles Messageries sich aufihren natiirlichen Richter, d. h. auf den franz. Richter
berufen, sofern die Streitigkeit einen beweglichen und persénlichen Anspruch betrifft.

6. Das KG umfal3t zwel Kategorien von Vorschriften, von denen die eine dem Zivil-
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recht (II. Titel), die andere dem Verwaltungsrecht (III. Titel) angehort. Die letzteren
sind im vorliegenden Fall nicht anwendbar und kénnen daher fiir die Qualifikation der
streitigen Anspriiche nicht herangezogen werden. Daf3 die Bestimmungen des I1. Titels
zivilrechtlicher Natur sind, 148t sich nicht bezweifeln. Der Gesetzgeber hat sie selber
ausdriicklich als solche bezeichnet («Zivil- und prozeBrechtliche Bestimmungen»). Die
hauptsichlichsten von ihnen waren iibrigens schon vor dem Inkrafttreten des KG von
der Rechtsprechung aus ZGB 28 (Schutz gegen widerrechtliche Verletzungen in den
persénlichen Verhiéltnissen) abgeleitet worden. SchlieBlich steht auch die Rechtslehre
eindeutig auf dem Boden, daf3 das durch KG Art.41T. geschiitzte Recht auf freien Wett-
bewerb zivilrechtlicher Natur ist (DEscHENAUX, L’esprit de la loi fédérale sur les cartels,
in Mélanges Carry, 1964, S.214ff.; MEerz, ZbJV 1967, S.191.). Demgegeniiber kann
nicht etwa eingewendet werden, der Gesetzgeber habe beim Schutz der Wettbewerbs-
freiheit das 6ffentliche Interesse im Auge gehabt. Das trifft letzten Endes auf jeden durch
das Zivilrecht gewihrten Schutz in gleicher Weise zu.

7. Ebensowenig 148t sich die Anwendbarkeit des GStV mit der Begriindung verncinen,
daB es der franz. Richter offenkundig ablehnen wiirde, die von den Kldgerinnen behaup-
tete Wettbewerbsbehinderung aufgrund des schweiz. Gesetzes zu beurteilen.

Das KG will zwar die 6ffentlichen und privaten schweiz. Interessen schiitzen; seine
Anwendbarkeit ist hinsichtlich seines Gegenstandes auf das Gebiet der Schweiz be-
schriankt. Es ist daher méglich, daB3 der franz. Richter die vorliegende Klage nicht nach
den gleichen Grundsitzen beurteilt, die der schweiz. Richter anwenden wiirde, ja sogar,
daB sein Entscheid zu einer Liicke in der Anwendung des KG fiihrt, soweit Wettbewerbs-
behinderungen in Frage stehen, die von in Frankreich domizilierten Franzosen ausgehen.
Daraus darf aber nicht gefolgert werden, daf3 der GStV auf den vorliegenden Fall nicht
Anwendung finde. Weder sein Wortlaut noch sein Sinn berechtigen zu einer solchen
SchluBifolgerung. Es kann vorkommen, dafl der natiirliche Richter des Beklagten diesen
aus Griinden schiitzt, die der Richter am Gerichtsstand des Klidgers nicht beriicksichtigen
wiirde. Das ist ein unvermeidliche Folge der durch Art.1 GStV geschaffenen Garantie.
Sofern sich daraus fiir den einen Vertragsstaat schwerwiegende Unzukémmlichkeiten
ergeben, steht es ihm frei, eine Anderung des GStV hinsichtlich des in Frage stehenden
Punktes anzustreben. Dagegen ist es keinesfalls Sache des Richters, auf dem Wege der
Auslegung des GStV einzuschreiten.

Wiirde der schweiz. Richter aus dem angegebenen Grunde seine Zustandigkeit be-
jahen, so wiirde er damit zudem der Entscheidung vorgreifen, die der franz.Richter
aufgrund der ihm durch den GStV eingerdumten ausschlieBlichen Zustindigkeit még-
licherweise zu treffen hitte. Das darf nicht sein. Der GStV gibt ihm dazu keinerlei
Befugnis.

8. Art. 1 GStV bezieht sich auf Streitigkeiten, die sowohl bewegliche Sachen als auch
personliche Anspriiche betreffen. Nach der Systematik des GStV bildet die Streitigkeit
itber eine bewegliche Sache das Gegenstiick zu derjenigen iiber eine unbewegliche
Sache, und der dingliche Anspruch das Gegenstiick zum persénlichen Anspruch (Ro-
cuin, Conflit des lois suisses, 1891, S.691; E.Curti, Der Staatsvertrag zwischen der
Schweiz und Frankreich, Diss. Ziirich 1879, S.21; PiLLeT, Les conventions internationa-
les relatives & la compétence judiciaire, 1913, S.75). Dergestalt in ihrer iiblichen techni-
schen Bedeutung verstanden, bezeichnet die persénliche Klage jede Klage, die «auf die
Erfiillung einer vermogensrechtlichen oder nicht vermogensrechtlichen, gesetzlichen
oder vertraglichen Schuldverpflichtung» gerichtet ist (NiBoveT, Traité de droit inter-
national privé francais, 1949, Bd. VI, 5.482).
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Im Lichte dieser Begriffsumschreibung betreffen die Klagebegehren 3-7 unbestreitbar
personliche Anspriiche. Sie zielen darauf ab, bestimmte Leistungen der Beklagten zu
erwirken, namlich die Belieferung der Kldgerinnen mit Zeitungen und Zeitschriften,
deren Verteilung in der Schweiz die Berufungskldgerinnen besorgen, oder die Bezahlung
von Schadenersatz.

Die Klagebegehren 1 und 2 bezwecken, die Rechtswidrigkeit der behaupteten Behin-
derung feststellen und den Beklagten die Weiterfithrung derselben verbieten zu lassen.
Das in cine negative Form gekleidete Klagebegehren 2 deckt sich in Wirklichkeit mit
dem Klagebegehren 3 (... Die Beklagten seien zu verhalten, die Klidgerinnen ... zu
beliefern). Es betrifft also zweifellos einen persénlichen Anspruch. Gleich verhalt es sich
mit Klagebegehren 1, sofern man ihm iiberhaupt eine selbstindige Bedeutung zubilligen
und es darum als zulissig betrachten will.

9. Die Vorinstanz hat jedoch entschieden, selbst wenn der GStV grundsatzlich zur
Anwendung kidme, wire wegen der Konnexitit der Klagen cine Abweichung gerecht-
fertigt; die streitigen Abreden bildeten cine Einheit, so dafl die Frage, ob sie zulissig
oder unzulissig seien, nur durch einen einzigen, den Fall in seiner Gesamtheit erfassen-
den Entscheid beantwortet werden kénne; die von den franz.Beklagten geforderte
Aufspaltung wiirde einen nur die schweiz. Beklagten betreffendcn Entscheid illusorisch
und unwirksam machen.

Der franz. Kassationshof hat in einem Urteil vom 29. November 1948 (NIBOYET, op.
cit. S.485; FrarTer, JdT 1949 1 125, Journal de droit international, CLuNeT, 1964,
S.322) entschieden, daf3 im Falle mehrerer Beklagter die Regel des Landesrechtes an-
wendbar sei, weil der GStV hieriiber nichts bestimme; im Falle konnexer Klagen gegen
mehrere Beklagte, von denen der eine Franzose, der andere Schweizer sei, bleibe dem
Kliger die thm nach Art. 59 II des Code de procédure civile zustehende Befugnis gewahrt,
die Klage am Wohnsitz eines einzigen Beklagten, den er frei auswihlen kénne, anzu-
bringen. Diese Auslegung hat der franz. Kassationshof in zweli spiteren Entscheiden vom
17.Juni 1958 und 3. Januar 1964 bestitigt (s. obige Zitate).

Diese Rechtsprechung des franz. Kassationshofes beruht offensichtlich auf der engen
Auffassung iiber den Anwendungsbereich des GStV: Da dieser von der gemeinrechtli-
chen Regelung abweiche, miisse er einschrankend ausgelegt werden. Diese Rechtspre-
chung geht jedoch von einer Auffassung aus, die, wic oben dargelegt wurde, derjenigen
des Bundesgerichtes diametral entgegengesetzt ist: Nach letzterer kommt dem Art. 1
GStV eine ganz allgemeine Tragweite zu; da fiir Regrefiklagen, bei denen die Konnexi-
tat mit der Hauptklage am engsten ist, kein Entzug des natiirlichen Gerichtsstandes
eintritt, muf3in den iibrigen Fillen von Konnexitat um so cher dem vom GStV gemachten
Vorbehalt zugunsten des natiirlichen Richters der Vorrang zukommen (PILLET op. cit.
S.87; GurpeNer, Das internationale und interkant.Zivilprozefirecht der Schweiz,
S.126). Das Bundesgericht hat es denn auch bei der Anwendung von BV 59 (wonach der
aufrechtstehende Schuldner fiir persénliche Ansprachen vor dem Richter seines Wohn-
ortes gesucht werden mu@) im interkant. Verhaltnis stets abgelehnt, in den Fillen von
Solidaritit, Streitgenossenschaft oder unerlaubter Handlung (Begehungsort) vom er-
wéhnten Grundsatz abzuweichen. Es hat nur in seltenen Féllen eine Ausnahme zuge-
lassen, so fiir die Widerklage, fiir die adhésionsweise Geltendmachung von Zivilansprii-
chen im Strafprozefl, und fiir Klagen am Gerichtsstand des Geschiftssitzes oder der
Zweigniederlassung (BGE 90 T 108 = Pr 54 Nr.5 und Zitate).

10. Im Falle der Streitgenossenschaft von Beklagten hat das Bundesgericht allerdings
eine Ausnahme von der Regel von BV 59 gemacht, wenn die Beklagten notwendige
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Streitgenossen sind, d. h. wenn die gegen sie erhobenen Anspriiche identisch sind und die
Vollzichung des Urteils notwendigerweise die Verurteilung aller voraussetzt (BGE 51 T
47 = Pr 14 Nr. 79, Klage auf Verurtcilung von Gesamteigentiimern cines Grundstiicks
zur Ubertragung des Eigentums). Diesem Fall hat es denjenigen gleichgesetzt, wo man-
gels einer alle Beteiligten erfassenden Instanz eine entscheidende BeweismaBnahme nicht
getroffen werden kénnte (BGE 90 I 109 = Pr 54 Nr.5). BloBe prozessuale Unzukémm-
lichkeiten oder die Gefahr, daB3 es zu einander widersprechenden Urteilen kommen
kénnte, rechtfertigen dagegen keine Abweichung von der Gerichtsstandsgarantie, die
BV 59 dem Burger gewihrt.

Fiir die oben genannten Fille lieBe sich, mit den gleichen Vorbehalten, zweifellos
eine Abweichung von dem nach Art.1 GStV gegebenen Gerichtsstand rechtfertigen;
denn die Garantie des natiirlichen Richters soll nicht eine gerichtliche Entscheidung
itberhaupt verunméglichen (GULDENER a.a.0.).

11. a) Die Kldgerinnen behaupten, Naville und Schmidt hétten mit andern schweiz.
Verteilern eine Kartellabrede getroffen, durch die sie die schweiz. Kundschaft unter sich
aufgeteilt hitten. Selbst wenn man annimmt, dall die Klagebegehren 1 und 2 gegen
diese Abrede gerichtet sein kénnten, ist nicht einzusehen, wieso fiir ein Verbot, diese
Abrede den Kligerinnen gegeniiber in die Tat umzusetzen, eine Einbeziehung der
franz. Beklagten in das Verfahren unerlaBlich sein sollte. Die Aufhebung der Abrede
wiirde lediglich den Kligerinnen gestatten, sich bei irgendeinem dem Kartell angehé-
renden Auslieferungsagenten zu bedienen. Es ist aber weder erwiesen, noch auch nur
behauptet worden, dal3 die Abrede auf Verlangen der franz. Gesellschaften getroffen
worden sel, und es ist auch nicht ersichtlich, welches Interesse diese an ihr haben kénn-
ten... Die Vorinstanz gibt ibrigens im angefochtenen Entscheid zu, daf3 ein gerichtliches
Verbot, die Kartellabrede durchzufiihren, die zwischen den schweiz. Verteilern und den
franz. Agenturen getroffenen Vereinbarungen unberiihrt lieBe. Gerade auf diese Verein-
barungen haben es die Kldgerinnen aber abgesehen, fiihren sie doch in ihrer im kant.
Verfahren eingercichten Rechtsschrift aus: «Die Société coopérative d’Achat et de
distribution des négociants en tabacs et journaux hat ein Interesse daran, direkt durch
die Librairie Hachette und die Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne und nicht
durch eine andere Verteilungsorganisation, wie Naville oder Schmidt Agence beliefert
zu werden, die ihr nicht gleich giinstige finanzielle Bedingungen einrdumen kénnten wie
die auslidndischen Lieferanten». Es ist daher nicht ersichtlich, daB die Abrede der schweiz.
Beklagten betreflend die Aufteilung des Marktes mit dem Vertrag, durch den sie sich
die ausschlieBliche Belieferung seitens der franz.Beklagten gesichert haben, rechtlich
verkniipft ist oder sonstwie mit ihm im Zusammenhang steht. Die gegenteilige Annahme
der Vorinstanz 148t sich nicht halten.

b) Nur ein Rechtsstreit, der den zwischen den schweiz. und den franz.Beklagten
abgeschlossenen Vertrag zum Gegenstand hitte, konnte infolgedessen diese zu notwen-
digen Streitgenossen machen. In Frage steht eine vertikale AusschlieBlichkeitsvereinba-
rung; deren Vorhandensein darf als von der Vorinstanz stillschwcigend festgestellt
gelten. Mit Klagebegehren 3 verlangen die Kldgerinnen, Hachette und die Nouvelles
Messageries seien zu verurteilen, die Genossenschaft chne Riicksicht auf diese Verein-
barung mit allen Zeitungen und Zeitschriften zu den fiir die tibrigen schweiz. Agenturen
geltenden Bedingungen zu beliefern. Es fragt sich somit, ob die Klage auf Unterlassung
weiterer Lieferungsverweigerung notwendigerweise gegen beide am vertikalen Aus-
schlieflichkeitskartell beteiligten Parteien gerichtet werden muB3 oder ob sie auch nur
gegen die Partei gerichtet werden kann, welche diese Belieferung unmittelbar verweigert.
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Nur im zuerst genannten Fall bestiinde Anlaf3, von der Anwendung des Art.1 GStV
abzusehen.

Falls diese Klage Erfolg hitte, wiirde die vertikale Kartellabrede wenn nicht beseitigt,
so doch mindestens ins Wanken gebracht oder abgeidndert. Die Klage wiirde sich somit
auf einen Vertrag auswirken, an dem die Klidgerinnen nicht beteiligt sind. Man kénnte
daher zu der Annahme neigen, dal die Klagerinnen gegen alle an diesern Vertrag
Beteiligten vorgehen miissen und daB dies der Sinn des durch KG Art. 7 ITa geschaffenen
cinheitlichen Gerichtsstandes sei. Aber wenn diese Bestimmung, die im Bereich des
Landesrechts BV 59 einschriankt, den Fall der notwendigen Streitgenossenschaft im
Auge hiitte, wire sie ubecrfliissig, da ja nach der Rechtsprechung die Verfassungsvor-
schrift bei notwendiger Streitgenossenschaft ohnehin nicht anwendbar ist. Zudem geht
KG Art.7 weniger weit als die Rechtsprechung, die gegeniiber notwendigen Streit-
genossen dem Kliger freie Wahl 1483t, seine Klage beim Wohnsitzrichter irgendeines der
Beklagten anzubringen (BGE 69 18 = Pr 32 Nr.73), wahrend KG Art.7 dieses Wahl-
recht einschrénkt.

Dieses aus dem Gesetzeswortlaut gewonnene Argument wird durch die Rechtspre-
chung des Bundesgerichtes bestitigt, die noch nie die siamtlichen an einem Ausschlie3-
lichkeitsvertrag Beteiligten als notwendige Streitgenossen betrachtet hat. Sie 143t gegen-
teils die nur gegen den Lieferanten (den Alleinimporteur, den Fabrikanten- oder Gros-
sistenverband) gerichtete Klage zu, und zwar selbst dann, wenn dieser Lieferant durch
AusschlieBlichkeitsvertrige gebunden ist (vgl. insbesondere BGE 82 IT 292, 86 II 365,
91 II 31 = Pr 45 Nr. 122, 50 Nr. 14, 55 Nr.22). Mit Recht: Nach KG Art.4 sind die
Lieferungsverweigerung oder Diskriminierung durch ein Kartell unerlaubte Handlun-
gen; als solche verletzen sie ein absolutes Recht, das Recht der Persénlichkeit. Der in
diesem Recht Verletzte ist befugt, den Urheber der Verletzung zu belangen, und zwar
ohne Riicksicht auf eine von diesem mit einem Dritten getroffene Vereinbarung (Kartell-
abrede). Denn eine solche Vereinbarung kann rechtlich den Verletzten nicht betreffen;
sie ist eine res inter alios acta, die thm nicht entgegengehalten werden kann, weil er in
einem absoluten Rechte verletzt ist. Es geniigt daher fiir den Verletzten, wenn er die
Verurteilung des Urhebers der Verletzung erwirkt.

Es ist allerdings méglich, daB dieser allein verurteilte Verletzer seinerseits aufgrund
des Vertrages durch den oder die andern Vertragspartner belangt wird, denen das Urteil
nicht entgegengehalten werden kann. Das ist jedoch vom Gesichtspunkt des Verletzten
aus betrachtet unerheblich, Ubrigens steht es dem Urheber der Verletzung frei, den
andern Vertragspartnern den Streit zu verkiinden. Im vorliegenden Falle ist es nicht
ausgeschlossen, daB3 die Berufungskligerinnen sich dieser Moglichkeit dadurch begeben,
daB sie sich der gemeinsamen Belangung am schweiz. Gerichtsstand entziehen. Diese
Besonderheit dndert jedoch an den rechtlichen Grundlagen des Problems nichts und
vermag keine Ausnahme zu rechtfertigen. Die Berufungskldgerinnen sind nicht not-
wendige Streitgenossen der schweiz. Beklagten, so daB sie befugt sind, sich auf den durch
Art.1 GStV vorgesehenen Gerichtsstand zu berufen.
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Internationale Abkommen auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(1.Oktober 1967 bis 1. Marz 1968)

Pariser Verbandsiibereinkunft (Lissaboner Fassung)

Mitglieder der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsiibereinkunft
wurde:

Malta (20. Okt. 1967).

Damit sind 79 (oder, falls man die DDR als Vertragspartner anerkennt,
80) Staaten Mitglied der Pariser Verbandsiibereinkunft.

Mit Wirkung aufden 20. Okt. 1967 ist die Pariser Verbandstibereinkunft
(Lissaboner Fassung) auch auf die Bahamas anwendbar (gemi3 Art. 16bs
Abs. 1 der Pariser Verbandsiibereinkunft).

An der Stockholmer Konferenz iiber geistiges Eigentum (1967) wurde
die Pariser Verbandsiibereinkunft revidiert (Art.4 betr. den Erfinder-
schein sowie gewisse Artikel betr. die Verwaltung und Struktur der Union).

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)
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Aus der Praxis des Auslandes

Deutschland

Lur Auslegung von § 20 GWB

1. Urteil des BGH vom 25.10.1966 (WuW/E BGH 823, vgl. Kritik von
Rasch in WuW 1968, 16).

Der BGH unterstellt einen Werklieferungsvertrag den Spezialbestim-
mungen iiber Patentlizenzen des § 20 GWB, da, wenn eine iiber den Inhalt
von Schutzrechten hinausgehende Beschrankung des Vertragspartners im
Geschiftsverkehr zur Diskussion stehe, diese Bestimmung als lex specialis
den allgemeinen und weniger einschneidenden Vorschriften (Mibrauchs-
prinzip) des § 18 GWB iiber Absatzbindungs-, AusschlieBlichkeits- und
Koppelungsvertrige vorgehe.

2. Entscheid des BGH vom 5. Mai 1967 (GRUR 1967, 670 mit Anmer-
kungen von Schwartz).

Unter Bezugnahme auf zahlreiches Schrifttum stellt der BGH fest, daB
§ 20 GWB auch auf Vertrige Anwendung findet, die ausldndische Lizenz-
geber mit deutschen Lizenznehmern iiber auBBerdeutsche Patentrechte
abschlieBen, insoweit sich die darin allenfalls enthaltenen Wettbewerbs-
beschriankungen im Gebiet der BRD auswirken. Daneben wird auch dann
die Anwendbarkeit von § 20 bejaht, wenn der Lizenzgeber zwar nicht iiber
den Inhalt der auslindischen Schutzrechte hinausgeht, sich aber iiber das
Nichtbestehen eines deutschen Parallelrechts hinwegsetzt.

Holland| EWG

Entscheid des Gerichtshofes der Europdischen Gemeinschaften vom
29.2.1962 (Rechtssache 24/67 vgl. dazu Mitt. 1967, 172).

Im Vorlageverfahren des Gerechtshof te ’s-Gravenhage lautete die Ant-
wort des EuGH dahin, daB (a) die Patentrechte, die ein EWG-Staat erteilt,
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durch Art.85 und 86 EWGYV nicht beeintrachtigt werden, dafl (b) die
Ausiibung dieser Rechte an sich und in Ermangelung wettbewerbs-
beschrinkender Vereinbarungen, Beschliisse oder abgestimmter Verhal-
tensweisen und in Abwesenheit einer miB3brauchlichen marktbeherrschen-
den Stellung weder unter Art.85 Abs. 1 noch unter Art.86 EWGYV fallen,
und daf} (¢) in der Anwendung verschiedener Preise fiir verschiedene
EWG-Staaten im Zusammenhang mit patentgeschiitzten Produkten nicht
notwendigerweise ein MiBlbrauch liegen muB.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der Firma J.R. Geigy A.G., Basel)



Buchbesprechungen

Weidlich Hans Adolf, Spengler Albrecht: Patentschutz in der Wetthewerbswirt-
schaft. (1967, FIW-Schriftenrethe, Forschungsinstitut fiir Wirtschafts-
verfassung und Wettbewerb Heft 44.)

Im nationalen wie im internationalen Raume werden auch neuerdings wieder Erwé-
gungen zur Einschriankung des geltenden Patentschutzsystems angestellt, weil es angeb-
lich mit den Erfordernissen der modernen Wettbewerbswirtschaft nicht vereinbar sei.
Um dieses Problem durch ein sachkundiges Gremium diskutieren zu lassen, fiihrte das
FIW am 17.Februar 1967 eine Vortragsveranstaltung durch, fiir die Prof. Weidlich von
BASF als Chemiker und Bundesrichter Dr. Spengler als Jurist ein Referat hielten. Diese
Referate, flammende Verteidigungsreden fiir das geltende und namentlich das deutsche
Patentrecht, sind im Heft 44 der FIW-Schriftenreihe wiedergegeben. Es enthilt ferner
Dokumente, die iiber die Bedeutung des Patentschutzes in der Wettbewerbswirtschaft
Aufschlufl geben. Die beiden Vortrige, die Diskussionsbeitrdge und Dokumente geben in
iibersichtlicher und komprimierter Form Aufschlufl iiber die GréBe der geistigen und
finanziellen Anstrengungen wie auch iiber die Riickschlige und Risiken industrieller
Forschung, angesichts derer der Patentschutz als unabdingbares und angemessenes
Aquivalent angesehen werden muf. P. Ziklmann

von Eyben W.E., Heinonen Keijo, Bull Fohan Storm, Bergquist Hans, Tengelin
Sten: Das Recht des unlauteren Wetthewerbs in den nordischen Lindern. Verlag
Chemie GmbH, Weinheim/Bergstralle, 1967, XI + 211 S., DM 32.-
(GRUR-Abhandlungen Nr.2, herausgegeben von Prof. Dr. Kurt Buss-
mann, Dr. Ludwig Heydt, Prof. Dr. Eugen Ulmer und Prof. Dr. F.-K.
Beier.

Das zweite Heft dieser Reihe, welche im GRUR bereits veréffentlichte Arbeiten in
handlicher Form zuginglich macht, vereinigt eine Reihe von Aufsédtzen zum unlauteren
Wettbewerb der nordischen Staaten (Danemark, Finnland, Norwegen und Schweden),
gefolgt vom jeweiligen Gesetz. Den SchluB3 bildet eine Ubersicht iiber den Stand der
nordischen Vereinheitlichungsbestrebungen auf diesem Gebiet, unter Ubersichtlicher
Nebeneinanderstellung der wichtigsten Bestimmungen in den vier Entwiirfen.

Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb sind erfahrungsgema kurz und begniigen
sich meist mit einer Generalklausel und einigen allgemeinen Prinzipien. Mit Leben
erfillt werden sie erst durch die Rechtsprechung, was sich aus der Natur der Sache
ergibt. Die Aufsidtze dieser Veréffentlichung legen daher viel Gewicht auf die Praxis.
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Den Anlaf3 zu diesen Arbeiten haben die Vereinheitlichungsbestrebungen in den
nordischen Landern ergeben, die denjenigen der EWG parallel gehen. Fiir den AuBBen-
stehenden stellen diese Zusammenfassungen eine wertvolle Ubersicht in dieses wegen
seiner Sprache sehr schwer zugingliche Gebiet dar. Im Hinblick auf die Rechtsverglei-
chung wurde eine den EWG-Berichten des Max-Planck-Instituts fiir ausldndisches und
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in Miinchen angepafite Syste-
matik gewdahlt.

Arbeiten, wie sie in dieser Reihe versffentlicht werden, sind fiir den rechtsvergleichend
Arbeitenden wie auch den praktisch titigen Juristen unerldflliche Hilfsmittel. Ob sie
allerdings die Rechtsvereinheitlichung zu férdern vermogen, ist unabhingig von ihrem
wissenschaftlichen Rang und wird allein von politischen ZweckmaBigkeitsiiberlegungen

bestimmt. Paul Griesinger

Haertel K., Schneider G.: Taschenbuch des Urheberrechts. 2. A.1967,S. X1V, 414;
DM 42,—

Der AuBenstehende sieht das Gebiet des Urheberrechts als eine kleine Doméane, auf der
sich Spezialisten umtun. Wenn er dann sich selber darin umsehen will, so merkt er zu sei-
nem Erstaunen, wie weit die urheberrechtliche Regelung sich erstreckt und wie viele Ge-
setze, Verordnungen und multilaterale und bilaterale Staatsvertrige ihr zugehoren.

Die beiden fachkundigen Autoren haben alle einschligigen westdeutschen Gesetze,
auch das Geschmacksmustergesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb,
alle Verordnungen, samtliche mehrseitigen und zweiseitigen internationalen Abkommen,
denen die BRB beigetreten ist, die « Rechtsvorschriften im sowjetischen Besatzungsgebiet
Deutschlands», die Richtlinien und Geschiftsbedingungen auf dem Gebiet des Urheber-
rechts zusammengefaf3t (Stichtag 1. Jan. 1967). Das sind 61 Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse, Staatsvertrage, Richtlinien und Vereinbarungen.

Das Taschenbuch ist somit ein zuverldssiger Fithrer durch das Normengewirr des
deutschen und internationalen Urheberrechts. Auch der schweizerische Jurist wird es
gerne in Reichweite behalten, umkein Gesetz, keine Verordnung und keinen Staatsvertrag
zu iibersehen und tiber ihren Inhalt rasch Bescheid zu wissen. A. Troller

Bar Rolf: Kartellrecht und Internationales Privatrecht. Abhandlungen zum
schweizerischen Recht, Heft 369; Verlag Stimpfli & Cie., Bern 1965,
440 S., gebunden I'r.45.—

Dieses auch in der Sprache anspruchsvolle Werk hat Rolf Bir aus der im Jahrbuch fiir
internationales Recht 1961 verdffentlichten Skizze als Habilitationsschrift zur Erlangung
der venia docendi an der Universitdt Bern verfaBt. Es {iberrascht durch die gewohnte
Rahmen sprengenden Fragestellungen und durch verbliiffend einfache Schluf3folgerun-
gen. Die bis heute fehlende Gerichtspraxis muflte aber zu solchem Vorgehen geradezu
einladen.

Ausgangspunkt bildet das Spannungsverhiltnis zwischen den klassischen Ankniip-
fungsregeln des IPR und dem raumlichen Geltungsanspruch von Kartellgesetzen, wor-
unter Bar alle Normen gegen Wettbewerbsbeschrankungen versteht, mit der Bezeichnung
von Entflechtungsverfahren als normalerweise nicht privatrechtlich (S.264) indirekt
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aber das Monopolproblem elegant umschifft. Nach welchen Regeln hat der Richter zwi-
schen Kartellmitgliedern oder im Verhiltnis dieses Kartells zu Auenseitern zu entschei-
den, wenn die Kartellwirkung ein anderes als sein Land betrifft?

Nach einldBlicher Priifung gelangt Bir zum SchluB3, daf3 im Bereich des Kartellrechts
zur Beriicksichtigung forum- cder lex causae-fremden Rechts die iiblichen Ankniipfungen
des IPR wenig taugten und nur die Sonderankniipfung am.Recht des betroffenen Mark-
tes weiterhelfen kénne im Sinne eines medus vivendi nationaler Egoismen. Bestirkt fin-
det der Verfasser sich darin nicht zuletzt durch die weitgehende Identitit der Zielsetzun-
gen der Kartellgesetze, wie er sie namentlich fiir Deutschland, die USA und die Schweiz
zu erkennen glaubt, als Sicherung der wirtschaftlichen Freiheit durch eine Verfassung
der Privatwirtschaft (S.283).

Die Kritik von Kurt Reichlin in ZSGV 1964 130f. gegeniiber der ersten Skizze des
Verfassers schofl wohl etwas iiber das Ziel hinaus. Aber die aufgezihlten Beispiele bisher
praktizierter Sonderankniipfungen (S. 1881.), wie etwa fiir die Vertragsfahigkeit oder die
Form von Grundstiickgeschiften, lassen Zweifel an dieser Einordnung aufkommen und
die Identitit der Zielsetzungen der Kartellgesetze ist vielleicht etwas stark durch die Op-
tik der neuesten schweizerischen Boykottregelung gesehen. Immerhin diirfte sich die an-
schauliche Diskrepanz, wie sie sich aus dem schweizerischen (BGE 85 II 489) und dem
amerikanischen (1963 CCH Trade Cases § 70, 600 S.D. N.Y. 1962) Entscheid iiber Boy-
kottmafBnahmen der Uhrenindustrie ergab, nach Erlal des schweizerischen Kartellge-
setzes in dieser extremen Form kaum mehr wiederholen. Der Verwirklichung der Thesen
des Verfassers diirften aber auch mannigfache praktische Schwierigkeiten im Wege ste-
hen: Die Feststellung des oder der betroffenen Mirkte, des Grades der Marktbeeinflus-
sung, soweit es nicht um per se Tatbestinde gehtund, nicht zuletzt, des jeweiligen Standes
des zur Anwendung gerufenen Rechts aufgrund vielfach schwankender Rechtsprechung.

Die einen reichen Uberblick iiber die einschligigen Fragen des IPR bietende Arbeit
und der Mut des Verfassers gebieten Achtung. Ob ihm von seiten der Gerichte mehr
beschieden sein wird, muf} die Zukunft zeigen. Nachdem das Bundesgericht in BGE 93 11
192 fir die Klage schweizerischer, durch Exklusivbindungen ausgeschlossener, Kiosk-
unternchmen gegen franzésische Lieferanten aufgrund des franzésisch-schweizerischen
Gerichtsstandsvertrages vom 15.Juni 1869 die franzésischen Gerichte fiir zustindig
erklirte, da es sich um eine «contestation en matiére mobiliére et personnelle» handle,
haben nun, wenn die Kldger durchhalten, die franzésischen Gerichte das Wort.

Fritz Kind

Widmer, Max: Die Gewerbefreiheit nach schweizerischem Recht und die Berufsfrei-
heit nach deutschem Recht, Abhandlungen zum schweizerischen Recht,
Heft 379; Verlag Stampfli & Cie., Bern 1967, 103 S., broschiert I'r. 16.—

Eine Fiille von Einzelheiten zu den beiden Grundbestimmungen hat der Verfasser zu-
sammengetragen, bleibt indessen den wertenden Vergleich, der von einer rechtsverglei-
chenden Studie wohl zu erwarten wire, teilweise schuldig. Interessant sind die Hinweise
zur Gewerbefreiheit und Berufsfreiheit juristischer Personen, die im Rahmen der Kartell-
rechtsdiskussionen beziglich der wirtschaftlichen Personlichkeitsrechte weiterer Vertie-

fung wiirdig wéaren. Fritz Kind



Personelles

Ehrung

Herrn Prof. Dr. P. J. PoINTET ist in Wiirdigung seiner bedeutenden Verdienste auf dem
Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes am 24. Oktober 1967 durch die Universitat
Lyon der Titel eines Ehrendoktors verliechen worden.

Gleicherweise ist Herr Prof. Dr. A. TROLLER in Anerkennung seiner grof3en wissen-
schaftlichen Leistungen auf dem Gebiete des Immaterialgiiterrechtes von der schwedi-

schen Universitdt Lund am 31.Mai 1967 geehrt worden.

Die Redaktionskommission gratuliert herzlich.












Einweihung der neuen Markendokumentation des Amtes
fiir geistiges Eigentum am 31.Mai 1968 in Bern

Ansprache von Bundesrat L. von Moos

Wenn der Vorsteher des Eidgendssischen Justiz- und Polizeideparte-
ments Sie auch seinerseits zu einer kleinen Zeremonie in den Rdumen des
Amtes fir geistiges Eigentum willkommen heiflen darf, so fiihlt er sich
dazu unter verschiedenen Gesichtspunkten legitimiert. Unser Departe-
ment hat sich von der Justiz bis zur Fremdenpolizei, von der Versiche-
rungsaufsicht bis zum Zivilschutz mit den verschiedensten Aufgaben zu
befassen, die im allgemeinen schwer schaubar zu machen sind. Es kann
naturgemil selten oder nie Errungenschaften oder Neueinrichtungen vor-
fihren, die man etwa wegen ihrer raumlichen GréBe oder technischen
Bedeutung oder dank dem Z#sthetischen Eindruck, den sie vermitteln, als
spektakuldr bezeichnen kénnte. Auch die neue Markendokumentation
des Amtes fiir geistiges Eigentum darf unter diesem Gesichtspunkt sicher
nicht als eine eigentliche Sehenswiirdigkeit angesprochen werden, wie dies
etwa fiir 10 km neue Autobahn oder fiir ein modernes Kampfflugzeug der
Fall wire. Wenn wir von GroBenordnungen sprechen, mag es zwar nicht
unbeachtlich erscheinen, dal} in dieser Kartothek zurzeit auf insgesamt
80 Laufmetern Gestellen iiber 1 Million Karteikarten vereinigt sind. Nicht
diese an sich héchst beachtenswerten Zahlen sind es jedoch, die den heu-
tigen Anlafl rechtfertigen, sondern vielmehr die wirtschaftliche Bedeutung,
die der Kartothek als zentraler Markendokumentation zukommt, und da-
mit in etwa auch die wirtschaftliche Leistung, die sich dahinter verbirgt.

Seit der Schaffung des ersten schweizerischen Markenschutzgesetzes im
Jahre 1879 hat die Marke als Warenkennzeichen einen gewaltigen Auf-
schwung genommen. Die Marken stellen heute mehr denn je ein wirt-
schaftliches Potential fiir ihre Inhaber dar, und ihr Goodwill bestimmt in
weitem MaBe den Absatz der schweizerischen Produkte im In- und Aus-
land. Fiir den an rezeptives Schauen sich gewShnenden Menschen unserer
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Tage bedarf es keiner langen Hinweise. Die Marken begegnen ithm in stets
zunchmender Anzahl auf Schritt und Tritt. In vielen Fillen sind sie fir
ihn zum einzigen Mittel geworden, aus der Fiille des Angebots gleich-
artiger Erzeugnisse das von ihm bevorzugte herauszufinden. Aber nicht
nur fiir den Konsumenten, zu denen wir alle uns zihlen, sondern vor allem
auch fiir die Fabrikanten und Handeltreibenden ist der auBBerordentlich
starke Zuwachs an Marken ein Problem geworden. Thnen bereitete es
immer mehr Schwierigkeiten, aus dem Bereich der Phantasie neue Zeichen
zu schopfen, die sich von ilteren, bercits registrierten Marken abheben
und sie nicht verletzen. Eine zentrale Dokumentation, die imstande ist,
den Markensuchenden in umfassender Weise Auskunft zu geben tber
dltere Marken, die threm neugeschaffenen Zeichen entgegenstehen kénn-
ten, driangt sich daher geradezu auf. Wohl fithrt das Amt fiir geistiges
Eigentum seit 1924 eine solche Karfothek. Thr allzu einfacher Aufbau
mochte den damaligen Anforderungen an methodische Markennachfor-
schungen gentigen; er liefl aber schon seit Jahren nur noch einen geringen
Teil der moglichen Kollisionsfélle wirklich erfassen. Damit war aber den
Bediirfnissen der Markenanmelder schlecht gedient. So ist es namentlich
das Verdienst der Schweizergruppe der Internationalen Vereinigung fiir
gewerblichen Rechtsschutz, ein reges Interesse der schweizerischen Wirt-
schaft an einer besseren Dokumentation aufgezeigt und den Impuls fiir
eine ginzliche Reorganisation des Markenforschungsdienstes des Amtes
fiir geistiges Eigentum gegeben zu haben. Die dabei sich ergebenden kost-
spieligen und zeitraubenden Arbeiten waren keineswegs einfach. Es mu-
ten die Vorziige und Nachteile der im In- und Ausland bestechenden Nach-
torschungskartotheken einschlieBlich elektronischer Systeme im einzelnen
und eingehend untersucht werden. Es muBite eine auf schweizerische Ver-
hiltnisse zugeschnittene Losung gesucht und gefunden werden, die ge-
eignet sein wiirde, sowohl den Interessen der Markenanmelder als auch
den arbeitstechnischen Anspriichen des Amtes sclbst zu dienen.

Die Kartothek, die aus diesen Uberlegungen und Anstrengungen her-
vorgegangen ist, darf als ein gut abgewogenes, als cin auf lange Sicht lei-
stungsstarkes Nachforschungsinstrument betrachtct werden. Sie darf als
eine Errungenschaft des Amtes bezeichnet werden, an dercn Zustande-
kommen den sachkundigen zustindigen Mitarbeitern, den Herren Hein-
rich Arbogast und Alex Blaser, ein besonderes Verdienst zufillt. Ich darf
darauf hinwcisen, daf3 die Kartothek bercits auch seitens auslindischer
Stcllen Anerkennung gefunden hat.

Damit verbleibt mir, allen jenen leitenden und mitarbeitenden Kriften
des Amtes gebiithrend zu danken, die am Aufbau der Markendokumenta-
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tion mitgewirkt haben. Dem Amt fiir geistiges Eigentum gratuliere ich zu
dieser Neuerung. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daB sie die Erwartun-
gen der am Markenschutz interessierten Kreise erfiillen und damit auch
der Wirtschaft des Landes den erwarteten Dienst leisten wird.

Wesen und Bedeutung der Markennachforschung *

Lic. iur. P. Braendli

Herr Bundesrat,
sehr verehrte Damen und Herren,

Die Markendokumentation, die wir heute aus der Taufe heben kénnen,
ist — wie thr Name sagt — eine systcmatische Sammlung von Fabrik- und
Handelsmarken. In mehreren Karteien speichert sie alle bel unserem Amt
hinterlegten schweizerischen Marken sowie die beim Internationalen Biiro
zum Schutz des gewerblichen Eigentums in Genf mit Wirkung fur unser
Land registrierten internationalen Marken. Was die technischen Gesichts-
punkte anbelangt, nach denen die Marken systematisch klassiert sind, be-
gniige ich mich an dieser Stelle mit dem Hinweis, da3 die Dokumentation —
mit Ausnahme gewisser Spezialkarteien — auf dem Prinzip von Marken-
dhnlichkeiten aufgebaut ist. Die Grundsitze, die von der schweizerischen
Rechtsprechung in bezug auf die Verwechselbarkeit von Marken ent-
wickelt worden sind, haben dabei besondere Berticksichtigung gefunden.
Die Einordnung der Wortmarken erfolgt daher im wesentlichen nach
ihrem Wortklang und dem Schriftbild, die den Gesamteindruck einer
Marke maBgebend beeinflussen, diejenige der Bildmarken nach den wie-
dergegebenen Bildmotiven. Auf diese Weise ermdoglicht die Dokumenta-
tion in erster Linie, methodisch und gezielt hinterlegte Marken ausfindig
zu machen, mit denen ein Zeichen, das dem Amt unterbreitet wird, ver-
wechselt werden konnte.

Was ist der Zweck solcher Nachforschungen?

Ausgangspunkt fir die Beantwortung dieser Frage ist die wohl jeder
markenrechtlichen Gesetzgebung eigene Grundregel, dal3 sich eine neue
Marke von bereits fiir Waren gleicher Natur hinterlegten Marken zu
unterscheiden hat, und zwar so, daB eine Verwechslung ausgeschlossen ist.
Im Unterschied zu gewissen ausldndischen Gesetzgebungen erhebt das
schweizerische Markenschutzgesetz solche Verwechslungstatbestdnde

* Kurzreferat des Chefs der Markenabteilung anldlich der Einweihung der neuen
Markendokumentation des Amtes fiir geistiges Eigentum, Bern, den 31. Mai 1968.
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nicht schon zum Gegenstand des Registrierungsverfahrens. Zwar kann —
oder besser gesagt — mufl das Amt Marken zuriickweisen, deren Gebrauch
dem Allgemeininteresse zuwiderlaufen wiirde, insbesondere also sitten-
widrige, tiuschende Marken, gemeinfreie Zeichen u.a. Fragen, die sich
auf bloBe Markenkollisionen bezichen, sind jedoch der Entscheidungs-
befugnis des Amtes entzogen. Die Folge ist, daBl der Hinterleger einer
Marke im Verfahren vor dem Amt die Eintragung auch dann durchsetzen
kann, wenn die Marke Drittrechte beeintrachtigt. Der Hinterleger fafit
diesen EntschluBl — wie das Gesetz ausdriicklich sagt — auf seine eigene Ver-
antwortung, und nur der Zivil- oder Strafrichter wird ihm im Verletzungs-
streit verbindlich sagen konnen, ob er gut beraten war, sich zu weit in
fremde Markengefilde vorgewagt zu haben.

Diese Situation zeigt, dafl methodische Nachforschungen nach hinter-
legten Marken nicht zur eigentlichen Priif- und Registriertitigkeit des
Amtes gerechnet werden koénnen. Die Markendokumentation ist denn
auch nicht oder nur zum geringen Teil auf diese spezifischen Verwaltungs-
aufgaben ausgerichtet. Sie stellt vielmehr ein Instrument dar, das dazu
bestimmt ist, allen am Markenschutz in der Schweiz interessierten privaten
und o6ffentlichen Betrieben einen moglichst umfassenden Aufschluf3 iiber
bestehende Markenlagen zu geben.

Einer solchen Dokumentation bedirfen vornehmlich die Markenbe-
werber. Das System des geltenden Markenschutzgesetzes, das wie erwdhnt
von einer administrativen Kollisionspriifung absieht, zwingt sie, vor der
Hinterlegung der Marke oder zumindest vor der Eintragung abzukliren,
ob das Zeichen, das sie als Rufnamen ihrer Produkte den Konsumenten
vorsetzen wollen, vor den Marken der Konkurrenz standhilt. Nur eine
frithzeitige und sorgfiltige Feststellung vorbestehender Rechte wird sie
dabei vor unliebsamen finanziellen Tiefschligen bewahren und ihnen den
Verdruf3 langwieriger Auseinandersetzungen ersparen. Um die Jahrhun-
dertwende, als der gesamte schweizerische Markenbestand erst etwa die
Zahl von 15000 erreicht hatte, mochte eine solche Abklarung noch nicht
auf allzu groBe Schwierigkeiten stoBen. Heute, da diese Zahl auf rund
270000 eingetragene Marken angestiegen ist, ist der Markenbewerber auf
eine methodisch angelegte Markendokumentation geradezu angewiesen,
die in der Lage ist, ihn tiber hinterlegte Marken zu orientieren, welche in
den weitesten Ahnlichkeitsbereich seines in Aussicht genommenen Zei-
chens fallen konnten. Der Markenbewerber muf} sich jedoch bewuf3t sein,
dafl der Nachforschungsbericht, den ihm das Amt erstatten kann, kein
Entscheid ist, der ihm den selbst zu fassenden FEntschluf iiber die Eintra-
gung und den Gebrauch der Marke abnehmen wiirde. Diesem Bericht
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kommt eher die Bedeutung eines unparteilichen Gutachtens zu, dessen
Schlulifolgerungen vom auftraggebenden Markenbewerber beherzigt oder
in den Wind geschlagen werden kénnen, selbst wenn sie fiir ihn ungiinstig
lauten.

Wichtig scheint mir der Hinweis, daf3 die Nachforschungen des Amtes
stets nur diejenige Markenlage erfassen, die das Markenregister wieder-
gibt. So werden beispielsweise auch Marken miteinbezogen, die infolge
Auflésung des Betriebes oder Todes des Markeninhabers oder wegen ldn-
geren Nichtgebrauchs untergegangen sind und im Register nur noch ein
Schattendasein fithren. Aufder andern Seite vermag die Markendokumen-
tation Marken, die zwar im Geschiftsverkehr gebraucht werden, die indes
noch nicht hinterlegt wurden, nicht zu erfassen. Da das geltende Gesetz
der ersten Ingebrauchnahme einer Marke und nicht der ersten Hinter-
legung rechtsbegriindende Wirkung verleiht, kann sich das nachteilig auf
die Vollstandigkeit der Nachforschungen auswirken ; der Markenbewerber
ist ndmlich so der Gefahr ausgesetzt, daB trotz sorgfiltiger Abklarungen
ein Erstgebraucher dieser Marke ihm sein vermeintliches Recht streitig
machen wird. Sollte das neue Markenschutzgesetz, das zurzeit in Vor-
bereitung steht, das Prinzip anerkennen, daf3 die erste Hinterlegung einer
Marke dem fritheren Drittgebrauch desselben oder eines dhnlichen Zei-
chens vorgeht, so wiirde dieser Unsicherheitsfaktor, welcher der Doku-
mentation anhaftet, zumindest nach einer Ubergangszeit beseitigt. Gleich-
zeitig wiirde die Aussagekraft methodischer Markennachforschungen ent-
scheidend erhoht.

Die Markendokumentation wird auch den Inhabern eingetragener Mar-
ken wertvolle Dienste bei der Verteidigung ihrer Rechte leisten kénnen.
Wohl kann jeder Fabrikant, Produzent oder Handeltreibende, der ver-
wechslungsfahige Neueintragungen seiner Marke wirksam bekdmpfen
will, laufend die Markenversffentlichungen durchsehen und so friihzeitig
allfallige Rechtsverletzungen feststellen. Diese Vorkehren, die vor allem
fiir Kleinbetriebe eine Last bedeuten, sind jedoch zeitraubend und mit
Personalaufwand verbunden. Der Markeninhaber wird ihnen aus dem
Weg gehen konnen, wenn er sich sporadisch oder in regelmifBigen Zeit-
abstinden anhand methodischer Nachforschungen iiber den jeweiligen
Stand des Markenregisters dokumentieren 1483t. In diesem Zusammenhang
mul} erwdhnt werden, dal3 sich die Markendokumentation insbesondere
auch demjenigen anbietet, dessen Marke vom Inhaber eines dlteren Rech-
tes mit der Nichtigkeitsklage angefochten wird. Die sehr oft kritisierte
Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. etwa BGE 91 II 4, 90 IT 43) er-
moglicht es ndmlich in einem solchen Falle dem Beklagten, die an sich
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berechtigte Klage mit Erfolg von sich abzuweisen und als Sieger aus dem
Prozel3 hervorzugehen, wenn ihm der Nachweis gelingt, daf die klige-
rische Marke ihrerseits ein dlteres Recht verletzt. Sie sehen, daf hier
der Markendokumentation des Amtes die eher etwas unrithmliche Rolle
zufallen kann, dem Markenusurpator denjenigen ProzeBstoffzuliefern, den
er braucht, um ungestraft sein marktverwirrendes Tun fortsetzen zu diir-
fen. Es ist zu hoffen, daB auch in diesem Punkt die Gesetzesrevision dieser
Situation, die vor allem fiir die Konsumentenseite unerfreulich ist, ein
Ende bereiten und eine Handhabe bieten wird, das zunehmende Dickicht
nebeneinander bestehender verwechslungsfahiger Marken zu lichten.

Wie ich schon bemerkt habe, ist die Markendokumentation nicht ein
spezifischer Teil der dem Amt im Markenwesen zugeteilten Aufgaben.
Das will aber nicht heiBlen, daf3 sie nicht Wertvolles zur Erfullung dieses
Mandats beitragt. Im Gegenteil, auch das Amt selbst ist ein NutznieBer
dieser Neueinrichtung; denn diese wird ein niitzliches Hilfsmittel der
Markenpriifung sein. So kénnen methodisch durchgefithrte Nachfor-
schungen in weitem MaBe zu einer gleichférmigen und gesetzeskonformen
Amtspraxis beisteuern. Sie werden es im besonderen erméglichen, Ruck-
schliisse auf die allféllige Freizeicheneigenschaft angemeldeter Zeichen zu
zichen, also darauf, ob diese Zeichen ihren urspriinglichen Phantasie-
charakter infolge des ungehinderten Mitgebrauchs durch Konkurrenten
verloren haben. Wohl mul3 das Amt diese Wertung auf Grund der im
Verkehr herrschenden Auffassung vornehmen. Je haufiger jedoch eine als
Sachangabe verdichtige Bezeichnung im Registcr anzutreffen ist, um so
mehr driangt sich die Annahme auf, sie habe denjenigen Verwisserungs-
grad erreicht, der zur Vernichtung ihres Markencharakters fithrt. Die
Markendokumentation erleichtert es dem Amt, den treffenden Zeitpunkt
zu erfassen, von dem an das ohnehin tiberfiillte Markenregister von MINI-,
MAXI-, MULTI-, POLY-, BIO-Zcichen freigehalten werden kann, und
wie alle diese in die Mode geratenen dem geschéftlichen Sprachgebrauch
einverleibten Worter heilen mogen.

Diese Anwendungsmoglichkeiten der neuen Markendokumentation
sind keineswegs als abschlieBend zu betrachten. Es lassen sich viele weitere
Beispicle nennen, wo ein virtuelles Nachforschungsinteresse bestechen kann.
Ich denke dabei etwa an Unternehmungen, die sich im Hinblick auf Wirt-
schaftsverhandlungen tber das Markenpotential des Vertragspartners in-
formieren wollen, an Firmen, die den Uberblick iiber ihren eigenen Mar-
kenbestand, den sie verloren haben, wieder zuriickgewinnen méchten, an
Marktforschungsinstitute, die eine Markenanalyse durchfithren méchten,
und selbst an Konsumentenschutzverbinde, welche das Publikum tber



— 135 —

irgendwelche Markensachverhalte aufkliren wollen. Auch in all diesen
Fillen wird die Dokumentation im Rahmen der ihr gesetzten Grenzen
konkrete Informationen iiber bestimmte Markenlagen liefern kénnen.

Meine Damen und Herren. Wenn ich versucht habe, Ihnen in groen
Zigen die vielgestaltige Zweckbestimmung der Nachforschungskartothek
des Amtes aufzuzeigen, so stand es mir fern, auch nur versteckt fiir diese
Neueinrichtung zu werben. Die Tatsache, daB sie ihre¢ Verwirklichung
dem ziindenden Funken mafBgebender schweizerischer Wirtschaftskreise
verdankt, also derjenigen, die als ihre wichtigsten Nutzniefler zu betrach-
ten sein werden, wirbt fiir sie selbst! Auch liegt mir daran festzustellen,
daB die Dokumentation bereits bestehende dhnliche Kartotheken privater
oder éffentlichrechtlicher Organisationen keinesfalls aus dem Wege riu-
men mochte. Eine friedliche Koexistenz ist ohne weiteres méglich, zumal
solche Kartotheken zumeist auf die Sonderinteressen eines einzelnen
Unternehmens oder einer Wirtschaftsgruppe abgestimmt oder aber — wie
die Dokumentation des Internationalen Biiros zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums in Genf — auf internationale Markensituationen zuge-
schnitten sind.

Damit hoffe ich, Thnen einen Einblick in das Wesen der Markendoku-
mentation des Amtes gegeben zu haben, einer Neueinrichtung des schwei-
zerischen Markenwesens, von der wir erwarten, dal3 sie das Ihrige zur
Rechtssicherheit auf diesem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bei-
triagt und mithelfen wird, das schon recht dicht gewordene schweizerische
Markenfeld nicht zu einem Markendschungel werden zu lassen.

Aufbau der neuen Markendokumentation des Eidg. Amtes
fiir geistiges Eigentum und das Nachforschungssystem *

Heinrich Arbogast

Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Gestatten Sic mir, IThnen in einigen wenigen Ziigen darzulegen, wie das
Eidgendssische Amt fiir geistiges Eigentum die Nachforschungen nach
hinterlegten Marken bis auf den heutigen Tag durchgefiihrt hat und wel-
ches System inskiinftig zur Anwendung gelangen wird.

* Lichtbildervortrag des Chefs des administrativen Dienstes der Markenabteilung,
gehalten anlaBlich der Einweihung der Dokumentation am 31. Mai 1968.
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Seit dem 1. Januar 1924 stand dem Amt fiir seine Nachforschungen eine
einfache Kartei zur Verfiigung, in der die Wort- und Bildmarken in 23
Warenklassen unterteilt waren. Bei den Wortmarken erfolgte innerhalb
jeder Warenklasse eine streng alphabetische Klassierung. Die Nachfor-
schung wurde in dieser Kartothek unter all jenen Marken durchgefiihrt,
die mit den gleichen beiden ersten Buchstaben begannen wie das dem
Amt unterbreitete Zeichen. So konnten wir z.B. fiir ein unterbreitetes
Zeichen BINACA bereits eingetragene, dhnliche Marken wie BINOCA,
BIRASA oder BINASAN ohne weiteres feststellen, nicht aber Marken wie
RINACA, FINACA, SINACA oder BENACA. Die festgestellten Wort-
marken muBten anschlieBend noch in einer Markensammlung nachge-
schlagen werden, um diese in bezug auf Waren, Hinterleger und Hinter-
legungsjahr zu berprifen. Eine gréBere Anzahl der notierten Marken
muBte anldBlich dieser Uberpriifung jeweils wieder gestrichen werden.
DaB ein solches Nachforschungssystem groe Mangel aufwies und fiir die
interessierten Kreise sehr unbefriedigend war, konnten wir selbst zur Ge-
niige immer wieder feststellen.

Die Bildmarken waren innerhalb jeder Warenklasse im wesentlichen in
14 Bildklassen unterteilt. Sie waren in grof3en Binden eingeklebt, die dann
bei jeder Nachforschung durchgeblittert werden muBlten. Da die Unter-
teilung der Markenbilder nur sehr grob war, was anfanglich sicherlich
vollkommen geniigte, gestaltete sich eine solche Nachforschung jeweils als
sehr zeitraubend. Es ist interessant festzustellen, daB heute nur noch ca.
259, der eingetragenen Marken Bildmarken sind, wihrenddem in den
Anfingen des Markenschutzes sozusagen nur Bildmarken zur Eintragung
gelangten.

Das neue Nachforschungssystem werde ich Thnen mit Hilfe einiger Dia-
positive veranschaulichen. Dabei muf3 ich zum besseren Verstindnis vor-
ausschicken, daf3 die Schweiz dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni
1957 iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistun-
gen fiir Fabrik- und Handelsmarken beigetreten ist, dem bis heute weitere
22 Staaten angehoren. Dem neuen Nachforschungssystem liegt daher die
internationale Warenklassifikation mit 34 Warenklassen zugrunde. Die in
der Schweiz eingetragenen rund 270000 schweizerischen und internatio-
nalen Marken muBiten daher von den eingangs erwihnten 23 schweizeri-
schen Klassen auf diese Klassifikation umgeschrieben werden.

(Bild 1) Da Marken fiir Erzeugnisse génzlich verschiedener Natur mit-
einander nicht kollidieren, wurde diese internationale Warenklassifikation
in 5 grofBe Warengruppen unterteilt. Die erste Gruppe umfaf3t: Die che-
mischen Produkte; die zweite: Metalle, Maschinen, Apparate, Instru-
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mente und Geréte; die dritte: Biiromaterialien, Papiere, Kunststoffe,
Leder, Moébel, Haushaltartikel; die vierte: Textilien, Sportartikel; die
fiinfte: Lebensmittel, Getranke. Eine sechste Warengruppe schlieBlich
wurde geschaffen fiir Marken, die fiir Erzeugnisse eingetragen sind, welche
in mehr als eine dieser Warengruppen fallen. Interessant ist es sicher, auch
den approximativen Anteil in Prozenten der eingetragenen Marken nach
einzelnen Warengruppen festzuhalten. So entfallen 359, der eingetrage-
nen Marken in die Warengruppe 1, 17% in die Warengruppe 2, 5% in die
Warengruppe 3, 10% in die Warengruppe 4, 159, in die Warengruppe 5
und schlieBlich sind 189, der Marken fiir Erzeugnisse eingetragen, die in
mehr als eine Warengruppe fallen und daher in der Warengruppe 6 erfalit
werden.

Der ganze Nachforschungsstoff gliedert sich aufin:
3 Hauptkarteien, ndmlich in

eine alphabetische

eine kombinierte und

eine Bildmarkenkartei.

Ferner stehen uns 3 Hilfskarteien zur Verfugung:
eine numerische Markenkartei
eine Markeninhaberkartei und
eine Gesuchskartei.

In der alphabetischen Markenkartei sind die Marken innerhalb jeder Wa-
rengruppe streng alphabetisch klassiert. Grundsétzlich wird jede Marke
bis zu ihrem vorletzten Vokal zerlegt und unter ihrem Wortlaut und dessen
Unterteilungen in die Kartei aufgenommen. So wird z.B. die Marke
PURISOL viermal klassiert,nimlich unter PURISOL, URISOL,RISOL
und ISOL. Die Nachforschung wird entsprechend der Klassierung durch-
gefithrt, und zwar jeweils unter den ersten drei Anfangsbuchstaben des
Zeichens und dessen Unterteilungen.

Die kombinierte Markenkartei 1st eigentlich eine Kombination der bekann-
ten Standardkarteien nach Vokalfolge und nach Endungen (Bild 2). Die
erste Unterteilung in dieser Kartei erfolgt nach der Vokal- und Konsonan-
tenfolge der Marken. Jede dieser beiden Gruppen ist unterteilt in Marken,
die mit Vokalen und in Marken, die mit Konsonanten beginnen. Hierauf
folgt die weitere Unterteilung in die bekannten 6 Warengruppen und
schlieBlich die letzte Aufgliederung in Marken mit einem, zwei, drei, vier
und funf Vokalen. Marken, die sechs oder mehr Vokale aufweisen, werden
nur in die alphabetische Kartei aufgenommen, da sie selten sind und in
der alphabetischen Kartei ausreichend erfa3t werden kénnen.
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Fiir alle denkbaren Nachforschungsmoglichkeiten wurde ein «Schliis-
sel» ausgearbeitet, auf dem genau abgelesen werden kann, welche Nach-
forschungsoperationen im einzelnen Falle durchzufithren sind. Es wiirde
an dieser Stelle zu weit fithren, das Prinzip dieses Schliissels zu erkldren,
aber anhand des bereits erwidhnten Beispiels PURISOL kann ich Thnen
erklaren, welche einzelnen Operationen in diesem Falle durchzufiihren

wiren (Bild 3).

Dic als entgegenstehend festgestellten schweizerischen und internatio-
nalen Marken werden in einem internen Nachforschungsprotokoll fest-
gchalten. Dieses gelangt dann zur numerischen Markenkarter. In dieser Kartel
sind, in der Reihenfolge der Markennummern und getrennt nach schwei-
zerischen und internationalen Marken, alle in der Schweiz eingetragenen
Marken cingeordnet. Fiir jede Marke besteht eine Karte (Bild 4). Alle
seit der Eintragung der Marke erfolgten Anderungen sind in dieser Kartei
nachgetragen. Die Karten der im Nachforschungsprotokoll noticrten Mar-
ken werden der Kartei entnommen zur Anfertigung von Photokopien.
Diese Photokopien bilden die Grundlage unseres Nachforschungsberich-
tes. Der Auftraggeber hat somit das vollstindige Nachforschungsresultat
vor sich und braucht nicht wie bisher in die in den groBeren Schweizer
Stadten aufliegenden Markensammlungen Einsicht zu nchmen.

Wir verfiigen weiter iiber eine Bildmarkenkartei. Die Bildmarken sind
hier zuerst unterteilt in 6 Warengruppen. Die weitere Unterteilung erfolgt
in Bildkategorien wie Menschen, Tiere, Pflanzen, Naturerscheinungen
usw. Die Bildkategorien sind unterteilt in Abteilungen (z. B. die Kategorie
«Menschen» in die Abteilungen Minner, Frauen, Kinder, fremde Rassen,
Korperteile usw.). SchlieBlich sind dic Abteilungen noch in Bildgruppen
unterteilt, z. B. die Bildabteilung «Minner» in die Gruppen «Ménner ein-
zelny, «Minner trinkend und essend », «Ménner sporttreibend», «Méin-
ner mit Waffen und Riistungen» usw. So finden wir z.B. die Abbildung
eines Sportlers in der Kategorie 1 = Menschen, Abteilung 1 = Mainner
und Gruppe 6 = sporttreibende Minner (= 1.1.6). Fiir jedes das Gesamt-
bild der Marke beeinflussende Elementin ciner Bildmarke wird eine Karte
erstellt. Es werden hierfiir Randlochkarten verwendet, die eine Klassie-
rung nach 39 Bildkategorien, 19 -abteilungen und 19 -gruppen erlauben
(Bild 5). AuBer der Kerbung der bildlichen Einteilung werden auf diesen
Karten auch die Warengruppen und -klassen, die Markennummer und
das Hinterlegungsjahr gekerbt. Die Karte enthilt einen Ausschnitt der
Markenveroffentlichung, aus dem alles zur Entscheidung Notwendige
ersichtlich ist.
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Fir die Bildnachforschung steht ein alphabetisches Verzeichnis aller
vorkommenden bildlichen Elemente zur Verfiigung. Anhand dieses Ver-
zeichnisses kann der Nachforscher rasch feststellen, wo er die entgegen-
stechenden bildlichen Elemente findet (z.B. die Abbildung cines Biren
unter Bildkategorie 2 = Tiere, Abteilung 1 = VierfiiBler und Gruppe 6 =
Biren), so dal3 hier von einer «geziclten» Nachforschung gesprochen wer-
den kann (Bild6).

Die ebenfalls erwidhnte AMarkeninhaberkarter gibt AufschluB3 dariber,
welche Marken auf den Namen eines bestimmten Inhabers im schweizeri-
schen Markenregister eingetragen sind.

Die Gesuchskarter ist etwas gdnzlich Neues. Diese Kartei erlaubtinskiinftig
die Durchfithrung von Nachforschungen tiber schwebende Markeneintra-
gungsgesuche, d.h. in dieser Kartei sind die Marken vom Moment ihrer
Hinterlegung bis zum Zeitpunkt ihrer Eingliederung in die eigentliche
Nachforschungsdokumentation erfaf3t. Immer wieder hat es Fille gegeben,
daB kurz hintereinander identische oder sehr dhnliche Marken fiir gleiche
oder dhnliche Erzeugnisse hinterlegt wurden und keiner der beteiligten
Hinterleger hatte Kenntnis davon, was oft zu unerfreulichen Folgen fiihrte.
Gleichzeitig mit der Anpassung der Vollzichungsverordnung zum Mar-
kenschutzgesetz an das ncue Nachforschungssystem wurde dieser Mi3-
stand beseitigt. Der Bundesratsbeschlufl vom 1. Mai 1968, der diese Teil-
revision durchfiihrt, sieht deshalb vor, daB3 unser Amt auf solche schwe-
bende Markeneintragungsgesuche aufmerksam machen kann. Der Stoff
in dieser Gesuchskartei ist begreiflicherweise nicht so detailliert klassiert,
wie dies bei der eigentlichen Nachforschungsdokumentation der Fall ist.

Vielleicht werden Sie sich fragen, ob dieses ganze Nachforschungspro-
blem auf elektronischem Wege nicht einfacher hitte gelost werden kénnen.
Diese Frage hat uns natiirlich auch sehr beschiftigt. In einer Computer-
Anlage kénnen zweifellos Millionen von Begriffen gespeichert werden. Bei
jeder einzelnen Markennachforschung miilte aber jeweils der Schlussel
aufgestellt werden, meterlange Listen der ermittelten Marken wiirden
ausgeworfen und erst dann kénnte die eigentliche Nachforschungsarbeit
durch den Spezialisten beginnen. Unserem neuen System liegt u.a. der
Gedanke zugrunde, daB wir mit den Nachforschungen gerade dort be-
ginnen, wo die Elektronik aufhért. Der Nachforscher geht direkt an die
einzuschende Markenfolge und findet dort, im Gegensatz zur Elektronik,
alles vollstandig vor, was ihm zur Entscheidung dient. Zudem wiirde bel
eincm Einsatz der Elektronik fiir unsere Markennachforschung die be-
stehende, selbstkostentragende Gebiihrenordnung von Fr. 50.— pro Nach-
forschung ganz anders aussehen, wenn man bedenkt, daB allein die War-
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tung einer Computer-Anlage in der erforderlichen GréBenordnung, ob
Tag oder Nacht, pro Minute ca. Fr.25.— betrigt.

Die jetzige Losung fiir die Unterbringung der Wortmarken-Dokumen-
tation ist in enger und intensiver Zusammenarbeit mit der Firma Rud.
Fiirrer Sohne AG, Ziirich, entwickelt worden. Es handelt sich um eine
Karteianlage in Stafettenform. Sie werden jetzt Gelegenheit haben, un-
sere neue Nachforschungsdokumentation eingehend zu besichtigen. Alle
Sie noch interessierenden Fragen werden wir Thnen anschlieBend gerne
beantworten.
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Bild 1

Internationale Klassifikation der Waren

Abkommen von Nizza Ober die internationale Klassifikation
von Waren fiir Fabrik- oder Handelsmarken, vom 15. Juni 1957

1. Ci isch i for hatt 16. Papier und Papierwaren, Pappe (Karton) und Pappwaren;
che, photographischs, land-, garten- und forstwirtschaft- Druckschriften, Zeitungen wund Zeitschriften, Buicher;
liche Zwecke; Kunstharze und synthetische Harze, Kunst- Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren, Kleb-
stofte im Rohzusiand (m Form von Pulvem Flussngkelten atoffe (fir Papler- und Schreibwaren); Kinstlerbedaris-
ader Pasten); D artikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Biiroartlkel (ausge-
Feuerldschmittel; Hartemlnel und chemlsche Praparate nommen Mé&bel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-
zum Léten; ch Er zum F und men Apparate); Spielkarten; Drucklettern; Druckstécke,

h ittoln: N obaion
Z on L d d 17. , K Balata und deren Ersatzstofle so-
tor gewarbliche Zwecke. wie Gegsns!ande daraus, soweit sie nicht in anderen Klas-

2. Farben, Firnisse, Lacke; R i t vie- Sﬁﬂﬂ H sind; Fohsr,!\ Platten und Stangen aus !;urst-
rungsmittel; Farbemittel; Beizen; Natuvharza, Blattmetalla Istc en '( Ach 9 s“"l 80-
und Metalie'in Pulverform fiir Maler und Dekorateure. (‘:‘fc"r“':?us Mss‘:ﬁ)‘ Glimmer und Waren daraus; Schiducha

3. Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfornungs- 15, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit
und Schlelfmittel; Seifen; Parfumerien, &therische Osle, sie nicht in anderen Kiassen enthalten sind; Haute und
Mittel zur Kdrper- und Schénheitspflege, Haarwésser; Felle; Meise- und F ; irme, S
Zahnputzmittel. sehirme und ‘oratocke: B P

4. Tochnische Qele und Fette (keine Speisesle und -fatte und und Sattlerwacen.
kalnea!hanschsn Oala) S:hmlsrmmel 19. talien, Natur- und Kunststeine, Zement, Kalk, .

Motol und Mértel, Gips und Kies; Réhren sus Sandstein oder aus /°
L Kerzen, ¥ lichte und Doch- Zement; Strassenbaumateriallen; Asphalt, Pech und Bitu-
te. men; transportable Hauser; Steindenkmaler; Schorneteine.

5 P he und veterinar 20. MBh:II, Splagel,hﬁzihmar]; Waren}:s?wiil sie nicht in ande-
acwio e dls Z ren Klassen enthalten sind) aus Holz, Kork Rohr, Binsen-,
Erzougnisse fur Kindar und Kranko; P"““”' Verband- Schilaptt, Bernstain, Perlmuttr, Mesrschaum, Zelluloid
meterial; Z und Abdr fur zahn- und deren Ersatzstofien oder aus Kunststofien.
arztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung -
von Unkraut und schadlichen Tieren. 21. Kleine Haus- und Kiichengerite sowie iragbare Behalter

- - fur Haushalt und Kiiche {nicht aus Edeimetall oder plat-

6. Aohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle und deren tierty; Kamme und Schwamme; Birsten (m.( Ausnahme

Legierungen; Anker, Ambosse, Glocken, gewalzte und von Pinseln); Blrsten material; i

Bauteile; und iges Material aus und Putzzeug; Stahlspine; Glaswaren, Porzellan und
Metall fir Schlenenwege; Ketten (mit Ausnahme von Steingut, soweit sie nicht in anderen Kiassen enthalten
Treibketten tir Fahrzeuge); Kabel und Drahte (nicht fir sind.
elektrische Zwecke); Schlosserwaren; Metatlrohre; Geld- Py
schranka und Kassotion; Stahlkugeln; Hufsisen; Nagslund 2 S04, Bindiaden, otze, Zae, Pianen, Seqo), Sacke: o
Schrauben; sonstige Waren aus unedion Metallen, soweit o oho Geomimstinaamm 1 | apots » 9000 )i
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze. P .

23. Garne.

7 n und W inen; Motoren (ausge- gy wehstafle; Bett- und Tischdecken; Textilwaren, sowsit sie

nommen fir Landiaﬂhrzeuga);Kupp[ungen und Trelhrlarr{an nicht in anderen Kiassen enthalten sind.

(ausgenommen fiir Landfahrzeuge); grosse landwirt-

schattliche Gerite; Brutapparate. 25. a hn Stiefel, Schuhe und
ausschuhe.

8. Handwerkzeuge und -instrumente; Messerschmiedewaren, ¢ Spitzen und Stickereien, Bander und Schniirbander;
Gabetn und Loflel; Hieb- und Stichwaffen. Kndpfe, Druckknbpfe, Haken und Oesen, Nadeln; hinstli-

8 Wi I . . olektri- che Blumen. 10 °/
sche (auch solche fir drahtlose Talegraphla und Tale-  27. Teppiche, Strohmatten, Matten, Linoleum und anders °
phonis}, i Fiim-, he, Wige-, Mass-, Waren, die als Fussbodenbalag dienen; Tapeten (ausge-
Signal-, Kontroli-, gs- und U ate und nommen aus Stoff}.

-instrumente; Automaten, die durch Einwurf von Minzen . . R " "
oder Jetons betitigt warden; Sprochmaschinen; Rogi- 2. vsfr""',?' s".'“""“g'..T”'")_‘”(':d Sportartikel ("‘u':‘kA“s"ahma
PF 29. Fleisch, Fisch, Gefliget und Wild; Fleischextrahte; koneer-

10. Chirurgische, arzﬂlche zahn< und t|erarzﬂ|cha|nstrumen(e viertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemusse;
und Apparate Gallerten (Gelses), Konfitiiren; Eier, Miich und Milchpro-
Augen und Zihne}. dukte; Speisedle und -fette; Konserven, Pickles,

30. Kaffes, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sego, Kaffee-

11. Beleuchtungs-, Helzungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, M | ’ [ 4 " :
Kohl-, Trocken-, Liiftungs-, Wasserleitungs- und sanitare irsa;zmlt'tql. MBehI: ”"% (}zetrg!depraparatse, Brot, B.[s'““'s'
Anlagen. uchen, feine Back- und Konditorwaren, peiseeis; Honlg,

Metassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Pfeffer, Esslg,
12, Fahrzeuge; Apparate zur Beférderung euf dem Leade, in Saucen; Gewirze; Eis.
der Lutt und auf dem Wasser. 31, Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowle
13 N .. 4 o Samenkdrner, soweit sie nicht in anderen Kiassen enthal-
F Kskary " P ten sind; lobando Tiers; frisches Obst und Gemise;
uerwerkskorper. Samorelon, lobends Pflanzen und natirliche Blumen; Ful- g6 9/
14, Edelmetalle und deren Leglerungen sowie deraus herge- termittel, Malz,
stellte Gegenstande und plattierte Gegenstande (ausge-  32. Bier, Ale und Porter; Mi a und kohl
nommen Messerschmiedeweren, Gabeln und Loffel); Ju- ge Wisser und andere alkoholfreie Getranke; Slrupe und
welierwaren, Edelsteine; Uhren und andere Zeitmessin- anders Priparate fir die Zubersitung von Getrénken.
strumente. 33. Weine, Spirituosen und Lik&re.
15, umente (mit A h von Spr h 3. und Tabakfabrikate; Raucherartikel; Streichhd}-
und App fur und Tel zer.

518d - 2.68. - 6000 - 17880/t

Erzeugnisse, die in mehr als
eine Warengruppe fallen.

6

128 %
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Bild 2

Kombinierte Wortmarkenkartei

Vokalfolge Konsonantenfolge

-

Marken mit Marken mit Marken mit Marken mit
Vokal beginnend Konsonant Vokal Konsonant
beginnend beginnend beginnend

l

Waren- Waren— Waren-— Waren- Waren- Waren-
gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe
1 2 3 4 5 6

mit 1 mit 2 mit 3 mit 4 mit S

Vokal Vokalen Vokalen Vokalen Vokalen




Operations-Nr. u.
synoptisch.Zeichen

2

34/11T1 o-o0-0-

28/II1 -0-p-o0~

29/11  -o-—-0=

31/111 —X--—0—

31/1v —X-—-0-
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Schlissel

fiir das Zeichen "P U R I S O L"

I. Alphabetische Markenkartei

unter den 3 ersten Buchstaben des
Wortes und dessen Unterteilungen

II.Kombinierte Markenkartei

1.

2.

Yokalfolge

a)

b)

Marken mit Vokal beginnend

innerhalb der gleichen Endung
unter allen Marken mit gleicher
Vokalfolge

Marken mit Konsonant beginnend

innerhalb der gleichen Endung
unter allen Marken mit gleicher
Vokalfolge

Konsonantenfolge

innerhalb der gleichen Endung
unter allen Marken mit gleichem
Anfangskonseonanten + gkichem

1. Vokal

innerhalb der gleichen Endung
unter allen Marken mit gleichem
Anfangskonsonanten

innerhalb der gleichen Endung
unter allen Marken mit gleichem
Anfangskonsonanten

Bild 3

es:

L]
(=]
[]

o]
[
w

I

k]
[e=]
[}

I
o
o
=

]
o
o
c

l

'O
=

(=}
w
o
[

Dieser Schliissel entspricht dem Programm, das man bei

einem

Einsatz

der Elektronik dem Computer eilngeben miusste.
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No 201655.
Cede
Fabrication et commerce.

Date de dépdt: 11 décembre 1963, 10 h.
dos—Ri du-Niton—i7—Gend

(WY
vy

Toutes sortes de rubans adhésifs & support de toile, plastique, papier, chlorure
de polivynile, polyethyléne, cellulose, acétate, aluminium, fibre de verre.
{(Cl. int. 5, 16, 17)

Marque Ne 201655 (SAIP). - Cederroth International S.A., Genéve. - Trans-
mission a k deree; S ' H 4

trodds: f &
ynre—hrotdrmg;2bout —Rey

). - Enregistré le 31 octobre 1967.

SHAB Nr. 278 vom 27. NOV. 1957

201655 (SAIP). — Lunalux, société anonyme hoiding, Luxembourg
{Luxembourg). . Transmission a Borg Service Holland N.V., Keizers-
gracht 586, Amsterdam (Pays-Bas). — Enregistré le 1r mars 1968.

FOSC No 85 dy 10 AVR 1968

Bild 4
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Bild 5
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KATEGORIE

L4 Nr. 132761, Hinpterlegungsdatum: 2. Marz 1950, 16 Uhr.

o Hans Aeschbach, LinggaBstrasse 40, Bern (Schweiz). — Fabrikmarke. 21 f 1
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Baby (siehe unter -
Bébé)

Bidche

Bachstelzen

Backsteine

Backwaren

Badehosen

Badetiicher

Badewannen

Badekleider

Bagger (nicht fahr-
bare)

Bagger (Raupenfahr-
zeuge )

Bahnen (Eisen—)
Bahnen (Kegel-)
Bahnhofhallen
Bahren (Trag-)
Bakterien

Balken (Eisen-)
(T-Balken)

Balken (Holz)
Balkone
Bdlle

Ballen (Stoff- u. Tuch-)

Ballen (Verpackung)

Ballone (Luftballone
als Spielzeug
siehe - 9.6.19)

Ballspieltore
Bambusstédbe
Bananen

Binder (Schreibma-—
schinen-)

Binder (Stahl-)

fiir Kistenver-
schluss
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Bdnder u.

Streifen
auch Textil-)
(Bander konnen aus

. 4.3 den verschieden-
2. 2.3 sten Materialien
6.13. 1 hergestellt §ein
z.B. aus Papier,
16. 1. 1 Textil, Metall,
9. 3. 8 Kunststoff etc.)
9. 3. 1 Biander und Streifen
* in Wellenform
8.15. 1 Binder und Streifen
9. 3. 8 in Zickzackform
Binder und Streifen
13. 1. 2 um Globen, Ku-
geln und Kreise
7. 1.3 Bander (Wortmarken
7.1.7 aus)
9. 6 Bidnke
6. 1.19 Binke (Hobel-)
7.1.5 Banknoten
2. 5. 4 Banner
Baren
6.13.19 Biren (Wappen mit..)
6.13.19 Barenkopfe
6.10.19 Biarentatzen
9. 6. 1 Barometer
9. 3. 2 Barren (Metall-)
9. 9.12 Barren (Turngerite)
7. 3.1 Barrieren
Barte
9. 5.19 Baslerstidbe
3.1 Bassgeigen
3. 6. Bassschliissel
Batterien
12. 9. 1 Batterien (Taschen-
lampen-)
Bau (Ameisen-)
17.13.19

Bau (Fuchs-)

Bau (Maulwurfs-)

Bild

17.13.

17.13.

17.13.

17.13.

17.11.
9. 4.
13. 1.
14.18.
14.16.
2. 1.
14, 2.
2. 1.
2. 1.
10. 4.
13.19.
9. 5.
7. 1.
1. 7.
14.16.
11. 1.
11. 7.

[AC T SR S e ]
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—
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Les clauses de fond de la Convention de Berne
révisée a Stockholm le 14 juillet 1967

PIERRE CAVIN, LAUSANNE

L

Dans la teneur qu’elle a regue & Bruxelles en 1948, la Convention de
Berne assure sur le plan international une protection des droits d’auteurs
qui, dans ’ensemble, peut étre qualifiée de satisfaisante. Encore que cer-
taines améliorations fussent souhaitables, on ne pouvait objectivement
attendre d’une nouvelle conférence un progres sensible de la protection
des auteurs. L’objet de telles conférences est moins de promouvoir sur le
plan international une extension de cette protection que de réduire les
divergences et d’adapter la Convention aux techniques nouvelles de diffu-
sion des ceuvres, telles notamment la radio et la télédiffusion. A cela est
venu s’ajouter un phénomeéne non enti¢rement nouveau mais qui n’avait
pas été aussi marqué lors de la Conférence de Bruxelles. D’une part cer-
tains membres de I'Union sont aujourd’hui des pays a régime socialiste,
plus enclins & limiter le droit d’auteur dans I'intérét public qu’a en assurer
un large exercice dans Uesprit de la Convention, fondée sur le respect de
la propriété individuelle. D’autre part de nombreux pays en voie de déve-
loppement, introduits dans ’Union par les puissances mandataires, et
ayant depuis lors accédé a I'indépendance, «consommateurs » d’ceuvres
littéraires et artistiques plus qu’ils ne sont «producteurs», marquent une
tendance trés accusée a I’exploitation des ccuvres littéraires et artistiques
sans prendre en suffisante considération les intéréts 1égitimes des auteurs,
Ils font valoir leur point de vue avec une vivacité confinant parfois a I'acri-
monie, appuyés généralement par les délégations des pays socialistes et

Rapport a 'intention de la Commission d’experts instituée par le Département fédéral
de justice et police en vue d’une révision de la loi fédérale concernant le droit d’auteur
sur les ceuvres littéraires et artistiques du 7 décembre 1922.
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bénéficiant souvent d’une bienveillance, dictée par des mobiles de politique
générale, de la part de certains pays occidentaux. Cette tendance s’est ma-
nifestée non seulement par ’adoption du protocole relatif aux pays en voie
de développement — et ce fut un grand succes de la délégation anglaise
d’avoir, lors des travaux préparatoires, relégué ces dispositions dans un
protocole additionnel au lieu qu’elles fussent insérées dans la convention —
mais elle a pesé tout au long des débats de la CGommission I chargée de la
révision des clauses de droit matériel.

Ainsi les tenants de la doctrine classique du droit d’auteur ont-ils eu le
sentiment d’étre le plus souvent sur la défensive: les intéréts des « consom-
mateurs» recevaient appui de délégations pour lesquelles la conception
classique du droit d’auteur représente un des aspects du capitalisme ou du
colonialisme.

Il convient d’avoir ces données présentes a I’esprit pour apprécier les
résultats de la Conférence de Stockholm et pour formuler un pronostic sur
les perspectives de la collaboration internationale dans ce domaine. Ces
résultats sont modestes. Sauf quelques précisions et adaptations, relatives
surtout au cinéma et a la radio et télédiffusion, le seul progres sur le plan
des principes est la consécration expresse du droit fondamental de repro-
duction, assorti néanmoins de sérieuses restrictions qui nous paraissent en
restreindre la portée pratique.

Nous procéderons a ’examen des dispositions nouvelles dans 'ordre des
articles de la nouvelle rédaction.

Nous désignerons dans la suite par « Programme» les «Propositions de
revision des dispositions relatives au droit d’auteur» préparées par le Gou-
vernement de la Suede avec le concours des BIRPI, document qui a servi
de base au travail de la Conférence.

11

La liste des @uvres protégées (art.2) a été modifiée sur deux points.

1. Selon le texte de Bruxelles, la protection des euvres chorégraphiques et
des pantomimes était subordonnée a la fixation, par écrit ou autrement, de
leur mise en scene. Cette condition n’était requise pour aucune autre des
catégories d’ceuvres protégées.

Le Programme proposait de renoncer a cette discrimination, illogique
en soi et instituant pour une catégorie d’ccuvres une condition de la pro-
tection, et cela dans une regle dont I'objet est une simple énumération des
ceuvres protégées. A cela certaines délégations ont opposé que la fixation
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se justifie d’une part pour permettre de distinguer 'apport de 'auteur et
celui de l'interpréte, d’autre part pour identifier auteur.

Le texte du Programme a été adopté. Toutefois, un nouvel alinéa 2 ré-
serve, de fagon générale, aux législations des pays de I’'Union la faculté de
prescrire que les ceuvres littéraires et artistiques, ou telles catégories d’ceu-
vres, «nesont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support
matériel».

2. Laseconde modification est relative a ’assimilation des wuvres télévisuelles
aux ceuvres cinématographiques. Le texte de Bruxelles mentionnait: «les
ceuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue a
la cinématographie».

L’idée a 1a base du Programme était d’assimiler aux ceuvres cinémato-
graphiques «les ceuvres exprimées par un procédé produisant des effets
visuels analogues a ceux de la cinématographie et fixées sur un support
matériel».

La condition de fixation étant réglée comme telle, par la regle générale
de ’al.2 nouveau, la proposition tendait a assimiler I’ccuvre télévisuelle a
une ceuvre cinématographique.

Certaines délégations proposérent de créer une catégorie nouvelle: les
ceuvres télévisuelles. Toutefois le principe de 'assimilation 'a emporté:
il se justifie par I'identité des procédés d’expression tant esthétiques que
techniques dans ces deux catégories d’ccuvres. Le critére de ’analogie a
cependant été corrigé: il a paruillogique de se référer a 'effet visuel produit
sur le public, s’agissant de protéger la création artistique et son expression.
La Conférence a préféré recourir au critére de I’analogie du procédé: «les
ceuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les ccuvres expri-
mées par un procédé analogue a la cinématographie».

L’innovation principale a ainsi pour effet de soumettre I’ccuvre télévi-
suelle, fixée ou non, sauf dérogation de la loi nationale selon I’al.2, au
méme régime conventionnel que I'ceuvre cinématographique. Les dispo-
sitions spéciales relatives aux ceuvres cinématographiques s’appliquent de
plein droit a I’ceuvre télévisuelle.

3. Pour les ceuvres des arts appliqués et des dessins et modeles industriels,
Part. 2 al. 7 réserve la durée minimum de protection instituée a I’art. 7 al. 4.
De plus, les pays n’ayant pas une protection spéciale pour les dessins et
mod¢les doivent protéger ces ccuvres comme ceuvres artistiques, selon la
loi sur le droit d’auteur.

4. Une proposition de I'Inde, tendant a protéger comme une catégorie
d’ceuvres particulieres les euvres folklorigues, n’a pas été retenue. Nous re-
viendrons ci-dessous sur le probléme que pose le folklore.
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5. Les exceptions

I’art. 25 al. 2 instituant une réserve en faveur de la reproduction par la
presse voit son champ d’application étendu a la radiodiffusion, sonore et
visuelle et 4 la transmission par fil au public. Cette extension se justifie par
le réle de la presse radiophonique et télévisée.

Toutefois, deux restrictions ont été apportées, qui soulignent mieux la
portée limitée de cette exception:

— les conférences et allocutions ne peuvent étre utilisées que si elles ont
été «prononcées en public»;

—utilisation doit étre justifiée par le but d’information, en d’autres termes,
le caractere d’actualité ne doit pas se référer au sujet traité dans la confé-
rence, mais au fait méme de la conférence ou allocution, dont la presse,
écrite ou télédiffusée, rend compte comme d’un fait d’actualité.

Enfin les sermons ont été biffés: dans la mesure ol ils ne rentrent pas dans
la catégorie des «conférences et allocutions» et ot il n’en est pas rendu
compte dans un but d’information, une dérogation aux droits de "auteur
d’un sermon ne se justifie pas.

111

Le champ dapplication. — art.3a 6

1. Les régles relatives au champ d’application de la Convention ont été
sensiblement améliorées et élargies dans une certaine mesure.

D’abord leur ordonnance, fort confuse dans le texte de Bruxelles, a été
complétement remaniée selon une proposition du Prof. Ulmer. Remis en
ordre avec logique et clarté, les art. 3 a 6 sont d’'une compréhension beau-
coup plus aisée.

2. Les personnes protégées, art. 3

Selon le texte nouveau, sont protégés en vertu de la Convention (art. 3
al.let2):

~les auteurs ressortissant a 'un des pays de I’Union, pour les ccuvres
publiées ou non;

- les auteurs étrangers a 'un des pays de I'Union, mais ayant dans un
pays de ’Union leur résidence habituelle; ces auteurs sont assimilés aux res-
sortissants des pays de I’Union;

— les auteurs étrangers a I'un des pays de I’Union pour les ceuvres qu'’ils
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publient pour la premiére fois dans ’un de ces pays, ou simultanément dans
un pays de I’Union et dans un pays étranger a I’Union.

Ainsi, appliquant concurremment le principe de la nationalité et le prin-
cipe du domicile, la Convention étend sa protection de facon générale aux
auteurs unionistes, auxquels sont assimilés les auteurs étrangers aux pays
de 1’Union, mais domiciliés dans I’'un de ces pays, alors que selon le texte
de Bruxelles le principe de la nationalité ne s’appliquait que pour les
ceuvres non publiées. Cet élargissement de I’application des principes de
la nationalité et du domicile constitue une simplification, un élargissement
du champ de la Convention et une harmonisation avec la plupart des lois
nationales et avec la Convention universelle.

C’est dans un esprit de simplification également que la Conférence a
remplacé le mot «domicile» par «résidence habituelle», plus souple, et
ayant ’avantage d’éviter une confusion avec des notions techniques de
«domicile» qui ont, dans certains pays, anglo-saxons notamment, une
portée différente. Cette modification peut étre considérée, du point de vue
du droit suisse, comme de simple terminologie.

L’art.3 al.3 définit la notion de publication: il faut entendre par la «les
ccuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode
de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise & disposition de ces
derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public,
compte tenu de la nature de I’ccuvre. » Cette définition innove par rapport
al’art.4 al.4 ancien:

~ la publication suppose le consentement de I’auteur, ce qui exclut non
seulement les ceuvres éditées illicitement mais également celles publiées
en vertu d’une licence obligatoire;

— 1l n’est plus nécessaire que les exemplaires de 1’ceuvre soient «mis en
quantité suffisante a la disposition du public» (art.4 al.4 Br.), mais il
suffit que la mise a disposition des exemplaires soit telle «qu’elle satisfasse
les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de ’ccuvre».
Cette exigence, moins stricte, tient compte des moyens de diffusion de
certaines catégories d’ceuvres et du désir d’adopter une définition générale.
Les films de cinéma, les partitions d’orchestre ne sont pas «mis a la dis-
position du public», mais d’orchestres ou d’exploitants de cinéma, qui
rendent I’ceuvre accessible au public. Aussi bien cette distribution, le plus
souvent sous la forme de location d’un nombre limité d’exemplaires, suffit-
elle pour que 'ceuvre soit réputée publiée. Il a été relevé que ce critere
permettrait également de faire échec a des pratiques malthusiennes de
certains éditeurs de partitions musicales.

L’art. 4 nouveau introduit deux régles spéciales complétant I’art. 3:
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— en ce qui concerne I’ccuvre cinématographique, en I’absence des con-
ditions possées a 'art. 3, sont protégés les auteurs des euvres cinématographi-
ques dont le producteur a son si¢ge ou sa résidence habituelle dans I'un des
pays de I'Union. Cet art.4 litt.a introduit ainsi une circonstance de rat-
tachement subsidiaire, le domicile du producteur;

—la litt. b adopte un critére spécial pour les ccuvres architecturales et
les ccuvres des arts graphiques et plastiques incorporées a un immeuble.

3. Les bases de la protection, art.5

Le texte de Stockholm n’a pasinnové. Il reprend les régles de Bruxelles,
soit:

— dans les pays autres que le pays d’origine, ’auteur étranger jouit des
mémes droits que les auteurs nationaux ainsi que des droits minima que
confére la Convention (al. 1) ;

— dans le pays d’origine, la protection est régie par la législation natio-
nale; si 'auteur n’est pas ressortissant du pays d’origine, il a les mémes
droits que les auteurs nationaux (al. 3).

L’alinéa 2 reproduit le texte de I’art. 4 al. 2 Br., en vertu duquel la jouis-
sance et ’exercice des droits reconnus par la Convention ne sont subordon-
nés a aucune formalité et ne dépendent pas d’une protection dans le pays
d’origine.

Quant a la détermination du pays d’origine, dans ses observations sur
les propositions de révision contenues dans le Programme, le Gouverne-
mentsuisse proposait une modification profonde. Rompant avec le systéme
traditionnel qui prend comme critére le pays de la publication, il suggérait
que soit considéré comme pays d’origine le pays de I’Union dont 'auteur
est ressortissant. Cette proposition a été reprise a la Conférence par la dé-
légation suisse, qui I’a concrétisée sous forme d’un projet condensant en
deux articles les art. 4 a 6.

Cette définition simplifiait de fagon considérable le systeme de la Con-
vention. Elle élargissait la protection des droits de I'auteur. Elle soumettait
au méme régime juridique toutes les ceuvres d’un auteur, quel qu’en soit
le pays de premiere publication.

En revanche, pour les ceuvres publiées dans un pays connaissant une
longue durée de protection (Allemagne, par exemple), ce systéme aurait
privé auteur étranger a ce pays de certains avantages que lui procure la
réglementation actuelle.

Cette proposition a regu un accueil sympathique et fut ’objet d’un débat
nourri. Néanmoins, elle innovait par trop et il était difficile de demander
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a la Conférence d’apporter une modification aussi profonde sur la base
d’un texte que les commissions préparatoires n’avaient pas étudié.

En présence des objections, de valeur inégale d’ailleurs, de la grande
majorité des délégations, cette proposition a été retirée, la délégation
suisse se réservant de la reprendre a une conférence ultérieure. A en juger
par 'intérét qu’elle a rencontré, par les avantages qui lui ont été reconnus,
on peut penser que, formulée dés les premiers travaux préparatoires, cette
proposition aura des chances séricuses et mérite d’étre reprise a la prochaine
Conférence, prévue pour 'année 1986. Le seul obstacle réel parait devoir
venir des intéréts des éditeurs des pays a longue protection, Allemagne
notamment.

Le texte de Stockholm ne comporte ainsi aucune innovation quant a
la définition du pays d’origine. Il se borne a 'adapter aux régles particu-
lieres de I’art. 4 nouveau, relatives aux ceuvres cinématographiques et aux
ceuvres d’architecture (art.5 al. 4 in fine).

.
Les drotts minima garantis par la Convention

1. Le droit moral, art. 6%

La Conférence ne s’est occupée que de la durée du droit moral.

Le texte de Bruxelles impose aux pays de I’Union de protéger le droit
moral de auteur sa vie durant. Il ajoute qu’apres la mort de 'auteur le
droit moral sera maintenu au moins jusqu’a ’extinction des droits patri-
moniaux dans la mesure o la législation nationale le permet

Le Programme de la Conférence, supprimant les mots «pendant toute
sa vie» de ’art.6 al. 1 Br., conférait & "auteur un droit moral non limité
expressément dans sa durée. D’autre part, supprimant a ’al.2 les mots
«dans la mesure ol la législation nationale... le permet», le Programme
imposait 4 titre de protection minimum jure conventionis la reconnais-
sance du droit moral jusqu’a extinction des droits patrimoniaux.

La rédaction proposée de I’al. 1 a été admise, le droit moral n’étant ainsi
pas limité expressément a la vie de 'auteur au titre de protection minimum.

De plus, le principe a été admis de la prolongation post mortem auctoris
du droit moral jusqu’a Pexpiration du droit pécuniaire, au profit des «per-
sonnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays ou la
protection est réclamée donne qualité» (art.6° al. 2™°). Toutefois, il n’a
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pas été possible d’imposer cette extension a tous les pays. D’olt la réserve,
assez confuse, de I’al.2 in fine, qui permet aux pays dont la législation ne
protége pas tous les droits moraux énumérés a I’al. 1 de prévoir que certains
de ces droits s’éteindront au déces de’auteur. Ce texte parait exclure qu’un
pays puisse refuser de reconnaitre post mortem foutes les prérogatives de
’art. 6 al. 1°".

Qu’en sera-t-il d’un pays ignorant tout droit moral post mortem? Je
pense que Papplication stricte de Part. 6°* al. 2 implique que la protection
conventionnelle minimum peut étre invoquée faute de régle législative
faisant usage de la faculté instituée in fine. Mais encore faudrait-il que la
lo1 interne détermine les personnes ayant qualité pour invoquer ce droit.

2. La durée de la protection (art.7).

Aucun changement notable n’a été apporté sur ce point, la durée mini-
mum demeurant fixée a cinquante ans.

La substitution a ’al.3 de la «publication» par la date & laquelle
Veuvre anonyme a été «licitement renduc accessible au public», est de forme
et explicite ce qui résultait des art. 7 et 4 Br., avec le correctif que ’art. 3
al. 3 nouveau apporte a la notion de publication.

L’al. 4 introduit pour les ccuvres photographiques et celles des arts appliqués
protégées en tant qu’ceuvres artistiques une durde minimum de vingt-cing
ans a compter de la réalisation.

Enfin ’al. 7 contient une réserve en faveur des pays liés par 1’Acte de
Rome, de 1928, les autorisant a conserver les délais de protection moins
longs qu’ils appliquent lors de la ratification de la présente convention,
en conformité de leur législation.

3. L’art. 8, relatif au droit de traduction, est repris sans modification.

Il ressort toutefois du rapport général de Ja Commission I que les regles
de la Convention qui prévoient J'utilisation d’une ceuvre sans ’autorisa-
tion de l'auteur (tels par exemple les art. 9 al. 2, 10, 10°*) permettent égale-
ment, aux mémes conditions, une utilisation de I’ceuvre traduise.

4. Dans le texte de Bruxelles, les art. 9, 10 et 10°* traitent certains aspects
du droit de reproduction, sans que ce droit essentiel soit expressément reconnu
a Pauteur en vertu de la Convention. Ce droit est aujourd’hui consacré
de fagon générale par l’art.9 al. 1%, qui reconnalit aux auteurs «le droit
exclusif d’autoriser la reproduction... de quelque maniére et sous quelque
forme que ce soit». L’al.3 précise que «tout enregistrement sonore ou
visuel» constitue une reproduction.

Cependant les limites de ce droit de reproduction ont donné lieu a de
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vifs débats, manifestation de tendances fort divergentes. Adoptant une
formule plus générale que ne le prévoyait le Programme, I’art.9 al.2 ré-
serve aux législations des pays unionistes d’autoriser la reproduction «dans
certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas at-
teinte a I’exploitation normale de I’ccuvre ni ne cause un préjudice injustifié
aux intéréts légitimes de ’auteur» (traduction qui vaut ce qu’elle vaut de
la notion anglo-saxonne «does not unreasonably prejudice»; la notion
allemande «zumutbar» serait plus proche).

Cette disposition, que nous devons a une proposition de la délégation
britannique, laisse ainsi les législations nationales déterminer quels sont
les «intéréts légitimes» de I'auteur et a partir de quand l’exploitation
«normale» de ’ceuvre est atteinte. C’est dire que le droit de reproduction
voit son champ défini en dernier ressort par la conception que les diverses
lois nationales se feront de la propriété intellectuelle. Si dans certains pays
ces exceptions, fondées sur une législation ou un droit coutumier éprouvés,
seront contenues dans des limites conformes a I’esprit de la Convention,
on peut douter en revanche qu’une communis opinio se dégage de cette
disposition. Il est & craindre que la consécration du droit de reproduction
ne soit décevante en fin de compte pour les auteurs et que ce droit essentiel
ne soit dans certains pays assorti de réserves qui I’entament dans sa subs-
tance.

5. Le droit de citation est une des exceptions dont est assorti le droit de
reproduction.

Le texte de Bruxelles n’autorise que les «courtes citations» de journaux
et périodiques.

Le Programme de la Conférence proposait une extension de la régle
actuelle de Part.10 al.1®. Il supprimait le qualificatif «courtes» et en
étendait’application a toutes les catégories d’ceuvres. Il limitait cependant
la liberté de citer aux ceuvres «rendues licitement accessibles au public»
et exigeait qu’elles fussent «conformes aux bons usages» et faites «dans
la mesure justifiée par le but a atteindre».

Cette extension pouvait se défendre dans une certaine mesure du mo-
ment que le Programme avait biffé I’art. 9 al. 2 du texte de Bruxelles auto-
risant la reproduction des articles d’actualité, de discussion économique,
politique ou religieuse. Mais la Conférence a rétabli cette faculté a 1’art.
10°5 al. 1, I’étendant 4 la radio et télédiffusion.

La délégation suisse a proposé de limiter de fagon plus précise le droit
de citation, soit de rétablir la formule «courtes citations» et en outre de
préciser que les citations n’étaient autorisées qu’autant qu’elles «servent
d’illustration, de référence ou d’illustration dans le contexte ou elles sont
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placées». Il apparaissait nécessaire de distinguer la citation d’une repro-
duction pure et simple.

Bien que coincidant pour l’essentiel avec une proposition francaise et
malgré qu’elle fiit appuyée par plusicurs délégations, cette proposition a
été écartée au profit d’une rédaction plus souple, plus imprécise aussi pré-
sentée par le délégué anglais: «Sont licites les citations tirées d’une ceuvres
déja rendue licitement accessible au public, & condition qu’elles soient
conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but & atteindre,
y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous
forme de revues de presse ».

Le texte ne spécifie pas quel est le «but a atteindre», que ’emprunteur
parait libre de déterminer a sa guise. Quant a la conformité aux bons
usages, si c’est 1a une notion précise pour le juriste anglo-saxon, on peut
craindre qu’elle soit susceptible d’interprétations déconcertantes dans bien
des pays unionistes.

6. La réserve en faveur des lois nationales quant aux utilisations — et non
plus aux «emprunts» — d’ceuvres littéraires ou artistiques pour des publi-
cations destinées a ’enseignement, art. 10 al.2, est étendue aux émissions de
radiodiffusion, aux enregistrements sonores ou visuels, vu I'importance de
cette forme d’enseignement dans certains pays. Mais, en contrepartie, ces
utilisations sont limitées a I’enseignement — par quoi il faut entendre tous les
degrés d’enscignement, dans les écoles privées et publiques —, elles doivent
étre justifiées par le but a atteindre, qui, 1, est déterminé: I’illustration
de enseignement, elles doivent étre conformes aux bons usages.

7. L’art. 10 al. 3 impose, dans les cas visés par les al. 1 et 2, la mention de
la source et du nom de I'auteur.

8. Les articles de presse et événements d’actualités, art. 10°%.

Ainsi que nous I’avons relevé, I’art. 10 reprend I’art.9 al.2 Br., dont
le Programme proposait la suppression. Il étend expressément la réserve
ala radiodiffusion et la transmission par fil et inversément prévoit la possi-
bilité pour la presse de faire des emprunts a 'actualité radiodiffusée, met-
tant ainsi sur pied d’égalité les deux modes de diffusion.

L’art. 10°* al.2, sous une rédaction moins concise, reprend le texte de
Bruxelles avec les extensions habituelles aux nouveaux moyens de diffu-
sion. La limitation aux «courts fragments» tombe. En contrepartie, nous
retrouvons la mesure «justifiée par le but a atteindre», lequel selon une
saine interprétation ne saurait étre que d’information sur des faits d’actua-
lité.

9. Les art. 11 2 13 n’ont subi aucune modification notable.

La suppression de I’art. 13 al. 1 du texte de Bruxelles résulte de ce que



— 156 —

le droit d’enregistrement est compris dans le droit de reproduction prévu
a lart.9 al. 1 nouveau et le droit d’exécution publique résulte de I’art. 11
al. 1.

V.
Les wuvres cinématographiques et télévisuelles

1. I’introduction d’une réglementation spéciale pour les ceuvres ciné-
matographiques et pour les ccuvres télévisuelles est I'une des questions
majeures qui se posait a la Conférence.

Le texte de Bruxelles, art. 14, reconnait le droit exclusif des auteurs
d’autoriser I'adaptation cinématographique de leurs ceuvres et la repré-
sentation publique de ces ccuvres ainsi adaptées. Sans préjudice des droits
de 'auteur de I’ccuvre adaptée, ’ccuvre cinématographique est protégée
comme telle. Les art. 14 et 14" al. 1" reprennent sans aucune modification
de fond ces dispositions de ’art. 14 Br.

2. Mais cette réglementation s’achoppe a une difficulté majeure. A la
différence de la plupart des autres ceuvres, un film cinématographique est
le produit de la coopération d’une part de plusieurs auteurs dont 'impor-
tance et le réle créateur varient, d’autre part de personnes dont la contri-
bution, technique ou économique, ne ressortit pas au droit d’auteur. D’otx
la nécessité, reconnue par plusieurs législations, d’adopter des régles spé-
ciales a I’ccuvre cinématographique. Des divergences existent a cet égard
entre les pays de I’Union: systéme reconnaissant comme auteurs les seuls
créateurs intellectuels de I'ccuvre, systéme du «film copyright», systéme
de la cession légale. Les efforts tentés lors de la Conférence de Bruxelles
pour aboutir & une unification ont échoué.

Cette complexité, jointe aux divergences entre les législations nationales,
est génératrice de difficultés dans les échanges internationaux de films,
notamment dans le domaine de la télévision. Dans quelle mesure le pro-
ducteur d’un film peut-il exploiter et ’acquéreur ou le preneur peut-il
le présenter sans s’exposer au risque d’une interdiction de tel coopérant
faisant valoir soit son droit exclusif de représentation publique, soit son
droit moral?

Le Programme de la Conférence, dans le but de pallier a ces difficultés
et de faciliter I’exploitation internationale des films, introduisait a ’art. 14
un alinéa 4 en vertu duquel les auteurs ayant autorisé ’adaptation et la
reproduction cinématographique de leurs ccuvres ou s’étant engagés a
apporter des contributions littéraires ou artistiques a la réalisation de
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Pceuvre cinématographique «ne pourront, sauf stipulation contraire ou
particuliére, s’opposer a la reproduction, la mise en circulation, la repré-
sentation et ’exécution publique,... la radiodiffusion... de Pceuvre ciné-
matographique». Selon le Programme, cette disposition posait une regle
d’interprétation des conventions liant les auteurs au producteur, en vertu
de laquelle ils étaient réputés avoir cédé a ce dernier les droits de reproduc-
tion et d’exploitation. Mais dans le Programme déja, a la suite d’opposi-
tions soulevées au cours des travaux préparatoires, cette régle était atténuée
par des facultés données aux pays de I’'Union a) de «prévoir au profit des
auteurs... une participation aux recettes» d’exploitation; b) d’exclure de
cette réglementation les ccuvres musicales — ce faisant, le Programme s’in-
cline devant un état de fait, les auteurs musiciens se réservant en fait leurs
droits d’exploitation par 'entremise de leurs sociétés de perception; c) de
de pas appliquer cette régle aux ccuvres préexistantes, dont ccuvre ciné-
matographique est tirée — par opposition aux ccuvres spécialement créées
en vue du film; d) de subordonner a un contrat écrit 'engagement des
auteurs envers le producteur (art. 14 al.4 & 7 du Programme).

3. Méme pourvue de ces cautéles, la disposition du Programme se heurta
4 une opposition importante, manifestée par des propositions de suppres-
sion des al. 4 a 7, soit d’en rester au texte de Bruxelles, et par de nombreux
amendements allant souvent en sens contraire. Ge n’est qu’a une faible
majorité que la Commission I a admis d’entrer en maticre et a chargé un
groupe de travail de revoir le texte du Programme en tenant compte des
avis exprimés en commission pléniere.

Cela explique que les propositions, déja édulcorées, du Programme, ont
été atténuées encore et que le compromis péniblement mis au point — et
remis en question lors de la séance pléniére ultime de la Conférence — se
caractérise par sa complexité et soit trés éloigné des propositions premieres.

4. La réglementation finalement adoptée figure a Vart. 14", dont I'al. I pose
la régle selon laquelle ccuvre cinématographique est protégée comme une
ccuvre originale, le titulaire du droit d’auteur jouissant des mémes droits
que auteur d’une ceuvre originale.

Sont nouveaux les alinéas 2 et 5.

L’essentiel de la régle nouvelle est d’instituer en faveur du producteur
une présomption selon laquelle les auteurs qui se sont engagés a contribuer
a la réalisation d’une ccuvre cinématographique ne peuvent, sauf stipula-
tion contraire ou particuli¢re, s’opposer a ’exploitation de cette ceuvre.

a) Premiére question: que faut-il entendre par «les auteurs»? Clest, on I'a
vu, un point sur lequel les lois divergent. Conformément au principe gé-
néral de la Convention de Berne, I’art. 14°* al. 2 litt. a dispose que «la dé-
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termination des titulaires du droit d’auteur sur I’ceuvre cinématographique
est réservée a la législation du pays ol la protection est réclamée».

Aussi bien faudra-t-il d’abord se demander si, selon la loi du pays ot1 la
protection est demandée, ’auteur d’une contribution apportée a la réali-
sation du film est reconnu comme un «titulaire du droit d’auteur» — et
non comme 'auteur sculement. Tel ne sera pas le cas dans les pays con-
naissant le «film copyright» (tels les pays anglo-saxons, Israel, Japon,
Turquie), ol le producteur est considéré de par la loi comme le titulaire
originaire des droits d’auteur, ni dans les pays ot le producteur est titulaire
dérivé soit du droit d’auteur, soit de certains droits d’exploitation, cela
en vertu d’une «cessio legis» (Italie, Autriche). Dans ces pays, la présomp-
tion que la Convention institue en faveur du producteur est sans objet,
le producteur ayant de par la loi des droits plus étendus. Ce n’est donc que
si la loi du pays ol la protection est demandée reconnait comme titulaire
du droit d’auteur les auteurs des contributions a I’ccuvre cinématographi-
que que la reégle trouvera application. Ce sera le cas en Suisse.

b) Sont exclus de la réglementation conventionnelle instituée par I’art. 14%*:

aa) les auteurs d’euvres préexistantes, littéraires, artistiques, musicales,
d’olt est tirée I’ceuvre cinématographique;

bb) parmi les auteurs qui ont apporté leur contribution spéciale, créée pour
I’'ccuvre cinématographique, les auteurs des scénarios, des dialogues et des
ceuvres musicales, et enfin le réalisateur principal — a moins que la légis-
lation nationale n’en décide autrement.

c) La présomption ne vise ainsi que les personnes qualifiées auteurs par
la lo1 du pays ou la protection est demandée, qui se sont engagées par con-
trat a apporter des contributions spéciales a la réalisation du film, a I’ex-
ception des scénaristes, dialoguistes, musiciens et du réalisateur principal.
Elle ne s’applique ainsi qu’a des personnes dont ’apport, fait spécialement
pour le film, est inséparable de ’euvre cinématographiqgue. Ce sera le cas, par
exemple, des aide-régisseur, cameramen, cutters, dessinateurs, ainsi que
les acteurs, dans la mesure ot la loi du pays oti la protection est demandée
assimile ces derniers aux auteurs.

I1 parait normal que s’étant engagées par contrat a cette contribution
pour la réalisation d’une ccuvre destinée a étre exploitée, ces personnes
solent réputées avoir renoncé a s’opposer a cette exploitation, a défaut tout
au moins de stipulation contraire. La logique commande que Pauteur
d’une contribution inséparable de 'ccuvre cinématographique céde son
droit d’utilisation au producteur.

d) Quant 4 la nature de cette présomption, la conception, lors des travaux
préparatoires, était celle d’une présomption de cession ou d’une présomp-
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tion d’nterprétation du contrat. Au cours des travaux de la Commission,
puis du Groupe de travail, la conception d’une présomption de légitimation,
formulée par le délégué suisse et appuyée par le Prof. Ulmer, a regu ’agré-
ment de plusieurs délégations. La régle devrait étre entendue en ce sens
que le producteur est réputé avoir qualité pour exploiter I’ccuvre cinéma-
tographique, pour en autoriser la présentation publique. C’est ainsi
qu’elle est qualifiée dans le rapport de la Commission I, ch. 322, 323. Cette
conception écarte les objections tirées d’une intrusion de la Convention
dans le domaine des contrats entre auteurs et producteurs, exclusivement
régis par la loi du contrat. Il est en effet difficilement acceptable que la
Convention pose une reégle interprétative régissant un contrat soumis au
droit interne. Elle laisse d’autre part intacts les droits de 'auteur visé par
la régle de l'art. 14" a]. 2 a P’égard de son cocontractant, contre lequel il
lui est loisible de se retourner.

Aussi bien la notion de présomption de légitimation — qui n’est pas in-
connue de la Convention, voir art. 15 al. 3 qui reprend le texte de Bruxelles
— peut-elle servir de base aux régles légales ou jurisprudentielles que les
pays de I’'Union devront établir.

e) Deffet de la présomption est que les auteurs auxquels elle s’applique
et auxquels est opposé leur engagement de contribuer au film devront,
s’ils entendent s’opposer a 'exploitation de I’ccuvre, renverser cette pré-
somption et établir leur légitimation par la preuve d’une «stipulation con-
traire ou particuliére» en vertu de laquelle 1ls ont conservé les éléments du
droit d’auteur sur lesquels ils fondent leur opposition.

) Reste une derniére difficulté. Certaines délégations et notamment la
délégation frangaise insistaient avec vigueur pour que ’engagement de
contribuer a ’ccuvre cinématographique revéte la forme écrite pour étre
pris en considération. Un compromis de la derniére heure aboutit a la ré-
glementation bien compliquée de Part. 14" al.2 litt.c: Pexigence de la
forme est régie par la loi du pays du siege du producteur ; mais il est loisible
a la loi du pays ou la protection est demandée de prévoir que cet engage-
ment doit étre un contrat écrit.

5. Résultat d’un compromis laborieux, l'art. 14°* ne parait pas destiné
a faciliter dans une large mesure I’exploitation internationale des ccuvres
cinématographiques et télévisuelles.

Il convient de relever que, de propos délibéré, il laisse intact le droit moral
des auteurs, quels qu’ils soient, reconnus comme tels par la loi du pays o1
la protection est demandée. Or dans la pratique c’est bien souvent ce droit
moral qui est brandi, en cas de coupures notamment.
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I’art. 15 reprend les régles de Bruxelles, ajoutant a son alinéa 2 une
présomption relative au producteur de I’ceuvre cinématographique.

Il n’est pas sans intérét, je pense, d’attirer I’attention sur la régle nou-
velle de I’alinéa 4:

«Pour les ceuvres non publiées dont I'identité de I'auteur est inconnue, mais pour
lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d’un pays de I'Union,
il est réservé a la législation de ce pays la faculté de désigner I'autorité compétente re-
présentant cet auteur et fondée a sauvegarder les droits de celui-ci dans les Pays de
I’Union.»

Cette disposition, bien énigmatique & premiére vue, est la suite d’une
proposition de la délégation de I’Inde tendant a insérer les euvres folkloriques
dans I’énumération des ceuvres protégées, a I’art.2 de la Convention. Pro-
position pour le moins saugrenue, puisque, étant par définition ’ensemble
des traditions, légendes et usages populaires d’un pays, le folklore, quelle
qu’en puisse étre la valeur artistique, n’est pas une ceuvre délibérément
créée. Il est le produit, 'addition d’apports multiples et le plus souvent
anciens. Par définition, le folklore n’appartient a personne. Néanmoins
cette proposition a été soutenue avec vigueur, non seulement par plusieurs
pays africains, mais par des délégations de pays de I’Est. Certaines déléga-
tions occidentales, la France notamment, lui ont fait bon accueil.

Cette prétention a été expliquée par le désir de certains pays asiatiques
et africains, riches en traditions originales, de se défendre contre I’exploita-
tion de leur folklore par la voie d’enregistrements sonores et visuels. Re-
maniées et arrangées, ces productions folkloriques sont enregistrées sur
disques ou sur films, pour la présentation publique desquels les auteurs
des arrangements prétendent a des droits d’auteurs, qu’en vertu de la
Convention les pays-mémes d’ot1 I’ccuvre folklorique a été extraite doivent
respecter. Ainsi Radio-Dakar doit payer des droits pour diffuser des disques
de chants populaires sénégalais enregistrés au Sénégal et «arrangés».

Qu’il y ait la des abus, c’est incontestable. Mais la proposition de la dé-
légation de I'Inde heurte par trop tout le systéme de la Convention et la
notion méme du droit d’auteur pour pouvoir étre sérieusement prise en
considération.

La Conférence a fort habilement éludé I’introduction de la notion de
«folklore», dont la définition ett été bien périlleuse. Elle a refusé d’instituer
une protection spéciale d’ceuvres d’auteurs indéterminés. Elle s’est bornée
a autoriser les pays qui entendraient déduire des droits d’auteurs de leurs
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ceuvres populaires & désigner une autorité habile a exercer ces droits. Ainsi
la seule facilité accordée est la légitimation pour agir, instituée paralléle-
ment a la légitimation de I’éditeur d’une ceuvre anonyme. L’autorité ainsi
désignée qui entendra exercer les droits pour des «ceuvres non publiées
dont I'identité de Pauteur est inconnue» aura le fardeau de la preuve de
Pexistence d’une ceuvre, de Pabsence de publication et surtout du fait que
la durée de protection n’est pas écoulée. Probatio diabolica! Une propo-
sition du Prof. Ulmer d’introduire une présomption cn sens contraire n’a
fort heureusement pas cu de suite.

Il y a vraiment peu de chances pour que I’art. 15 al. 4 de la Convention
soit d’une application courante et surtout qu’il soit efficace. Silégitime que
soit la prétention de pays riches en traditions originales de préserver ce
patrimoine culturel contre une exploitation mercantile, c’est par d’autres
voies, pensons-nous, qu’il convient d’assurer cette protection.

Les art. 14" /devenu 14", 16 a4 20 n’ont été I’objet d’aucunes modifica-
tions autres que rédactionnelles.

VII.

Il n’est pas facile ctil est d’ailleurs prématuré de porter un jugement sur
le résultat des travaux de la Conférence de Stockholm. Ces résultats doivent
d’ailleurs étre appréciés en tenant compte des autres textes adoptés et no-
tamment de 'important Protocole en faveur des pays en voic de développe-
ment. L’impression dominante est que le souci de tendre a I'universalité,
de faciliter adhésion de nouveaux pays — notamment des deux grands
absents: USA et URSS —, d’éviter des dénonciations, a conduit les délé-
gués a des compromis parfois difficilement compatibles avec une concep-
tion rigourcuse du droit d’auteur. La tendance vers I'universalité de la
protection s’est manifestée par des sacrifices quant a la rigueur, D'eflica-
cité et I'uniformité de la regle.

Dans quelle mesure est-ce justifié? C’est une bien délicate pesée d’'inté-
réts, car une convention de ce genre n’est pas réellement utile si elle se ré-
duit a un club de quelques pays que rapprochent leurs intéréts et leurs con-
ceptions.



Patentanmeldungen und Patente im Ausland®

THOMAS RITSCHER, ADLISWIL ZH

Empirische Kosten

P.A. Gorman, Prasident von Western Electric, sprach im Marz 1968 vor
dem Patentkomitee der amerikanischen Arbeitgebervereinigung tiber die
Auslandspatentarbeit seiner Firma und der Firmen der Bell-Gruppe:

In einem Jahr melden diese Firmen zusammen etwa 1750 Patente im
Ausland an und geben dafiir rund 2 Millionen US Dollar aus.

Dies entspricht einem durchschnittlichen Aufwand von etwa sFr. 5000.—
pro Auslandspatent.

Dervon der Internationalen Patentanwaltsvereinigung vorgelegte Plan 2
zur Reform des Patentwesens gibt als Beispiel die Kosten an, die 1959 bei
der Hinterlegung von Auslandspatentanmeldungen des LEGO-Spiel-
systems entstanden sind. Diese Kosten lagen zwischen U.S. $12000.— und
15000.—. Wenn man annimmt, dafl die LEGO-Anmeldungen in 40-50
Lindern hinterlegt wurden, ergibt sich ein Mittelwert von sir. 1000.— bis
1600.— pro Anmeldung.

Wie weit kénnen diese Zahlenangaben zur Orientierung dienen?

Die Firmen Western Electric und Bell arbeiten auf einem technisch und
sprachlich komplizierten Gebiet; auch ist der Aufwand amerikanischer
Anmelder erfahrungsgemil groBer, als der vergleichbarer européischer
Firmen. Das LEGO-Beispiel dagegen betrifft einen curopdischen An-
melder und cin technisch vergleichsweise einfaches Gebiet.

Die eigenen praktischen Erfahrungen mit Patentanmeldungen im Aus-
land zeigen, daB Kosten von sFr.5000.— pro Anmeldung fiir die reine Hin-

* Vortrag im Seminar des Management Centre Europe, Briissel, 30.9.—-2.10.1968.

1 Bericht von E.]J.BreNNEr, Commissioner of Patents, International Commerce,
5. August 1968.

2 Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle
(F.I.G.P.1.), International Tiling of Convention Applications, «The FICPI Plan», A
Proposal for an Alternative to the PCT.
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terlegung auch bei hohem Aufwand und technisch komplexen Anmel-
dungsgegenstinden im Normalfall zu hoch sind. Die plausible Erklirung
dieser Diskrepanz liegt darin, dafl die von Gorman genannten Kosten
offenbar nicht nur die Hinterlegung, sondern auch das Verfahren bis zur
Erteilung decken.

Erfahrungsgemil sind die nach der Hinterlegung von Patentanmel-
dungen bis zur Erteilung der Patente entstehenden Kosten etwa ebenso
hoch, wie die reinen Hinterlegungskosten, so daf sich aus den angegebe-
nen Beispielen ein durchschnittlicher Aufwand von sFr. 1000.— bis 2500.—
fiir die reine Hinterlegung von Auslandsanmeldungen ableiten 148t. Dies
entspricht annihernd auch den in der amerikanischen Literatur genann-
ten Erfahrungswerten?2.

Der sich so ergebende rechnerische Mittelwert von sFr. 1750.— far die
durchschnittlichen Hinterlegungskosten ist eine sehr globale Zahl, die je-
der Anmelder entsprechend seinem technischen Sachgebiet (z.B. durch
Multiplikation mit einem Faktor von 0,5-1,5 entsprechend einfach-mecha-
nisch bis komplex-technisch), dem durchschnittlichen Umfang (z. B. durch
Multiplikation mit einem Faktor von 1-3 entsprechend 10-100 Schreib-
maschinenseiten seiner Anmeldungen) und anderen aus der Praxis ableit-
baren Werten (z. B. Festkosten fiir Vertretung und Anmeldung in den be-
vorzugten Anmeldungslandern, Zeichnungen und dergleichen) korrigieren
kann. Die Festkosten (amtliche Anmeldungsgebithr und Vertreterhono-
rar) betragen im Durchschnitt etwa sFr.400.—. Die Hinterlegungskosten
stellen aber nur den ersten Kostenfaktor der Patentarbeit im Ausland dar.

Der zweite, wieder nur empirisch erfalbare Kostenfaktor sind die Auf-
wendungen fiir die Priifung, d.h. die Diskussion mit den fiir die formale
oder materielle Priiffung von Anmeldungen zustindigen Abteilungen der
Patentdmter, einschlieilich von allfilligen Einspruchs- und Beschwerde-
verfahren bzw. Erteilungskosten. Hier sind empirische Werte schwieriger
zu gewinnen und beziiglich ihrer Brauchbarkeit fraglicher. In den reinen
Registrierldndern entstehen praktisch iberhaupt keine Verfahrenskosten;;
in den Priifungslindern dagegen ist das Verfahren erheblich und haufig
um ein Mehrfaches teurer als die Hinterlegung. Im Extremfall, z. B. kom-
plizierten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren oder dem Interference-
Verfahrenin den USA, kénnen die vor Erteilung entstehenden Kosten die
GroBenordnung von ProzeBkosten erreichen. Druckkostenbeitrige kon-
nen crheblich sein. Die Erteilungs- oder AbschluBBkosten sind es in der
Regel nicht.

3 Joun R.SuipmaN, International Patent Planning, in Harvard Business Review,

Mrz/April 1967.
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Trotzdem kann als OrientierungsgréBe der gleiche Wert eingesetzt wer-
den, der fur die reinen Hinterlegungskosten abgeleitet wurde. Die erforder-
lichen Korrekturgréflen fiir die betriebsinterne Berechnung kénnen durch
systematische Auswertung der Verfahrenskosten und Erteilungsgebiihren
in den bevorzugten Anmeldungsldndern iiber eine langere Zeitspanne er-
mittelt werden.

Der dritte Kostenfaktor sind die Jahresgebiihren. Den zwei Landern
ohne Jahresgebithren (USA und Canada) steht eine Vielzahl von Lindern
mit ganz unterschiedlichen Patenterhaltungskosten und Gebiithrenpro-
gressionen gegeniiber. Hier handelt es sich aber um Festkosten, die sich im
Spezialfall vorhersagen lassen.

Fir die vorliegende Diskussion kann man davon ausgehen, a) dal} die
Kosten fir die Erhaltung eines Patentes iiber die gesamte Laufzeit ein-
schlieBlich Uberwachung der Zahlungsfristen im Durchschnitt bei etwa
skr.3000.~liegen und b) daf3 die mittlere Laufzeit bei etwa 30 9, der maxi-
malen Laufzeit liegt. In erster Niherung kann man daher fur diesen Ko-
stenfaktor einen Betrag von sFr. 1000.— einsetzen.

Die Zusammenfassung dieser empirischen Werte ergibt folgende Uber-
sicht:

Hinterlegungskosten . . . e e - o v« o o . . . sFr.1000.- bis 2500.—
Verfahrenskosten bis und mit Ertellung .« . . . . .. . .sFr.1000.- bis 2500.—
Jahresgebithren . . . . . . . . . ... L. L. sFr. 1000.—

Durchschnittliche Kosten pro Auslandspatent . . . . . . . . sFr.3000.— bis 6000.-

Jeder souverdne Staat kann ein nationales Patentgesetz erlassen und Pa-
tente unter diesem Gesetz erteilen. Da es zurzeit rund 120 souverdne Staa-
ten gibt, 1dBt sich aus den empirischen Werten ein Betrag von skr. 360 000.—
bis 720000.- als Preis fiir einen hypothetischen universellen Schutz einer
einzigen Erfindung errechnen. Diese Kosten sind prohibitiv.

Territoriale Auswahl

Durch Streichung der Staaten ohne Patentgesetz, wie Sudan, Thailand
und Afghanistan, wird das Auswahlproblem nur unbedeutend vermindert,
selbstwenn man die sogenannten Konfirmationslander,wie Nigeria, Kenya,

¢ E.J. Gorx, Economic Value of Patents, in The Encyclopedia of Patent Practice and
Invention Management, R. CaLvert (Ed.), New York 1964.
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Tansania, Kambodscha und Burma, dazu nimmt, die lediglich die terri-
toriale Bestatigung eines in einem anderen Land erteilten Patentes kennen.
Es verbleiben dann immer noch mehr als 100 potentielle Anmeldungs-
lander.

Ein weitaus brauchbareres Kriterium ergibt sich aus der jahrlichen Pa-
tentstatistik der BIRPI. Die Auswertung der letzten Statistik® iiberrascht
selbst den Praktiker: in nur 12 Lindern wurden 1966 jahrlich mehr als
15000 Patente angemeldet (wenn man von den beziiglich ihrer Schutz-
wirkung mindestens problematischen Erfindungszertifikaten der Sowjet-
union® absieht).

Die folgende Tabelle zeigt die Unterteilung genauer:

Anzahl der 1966 eingereichten Patentanmeldungen

mehr als 40000: USA, Japan, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, GroBbritannien

mehr als 20000: Canada, Italien

mehr als 10000: Australien, Belgien, Niederlande, Schweden, Schweiz, Osterreich

mehr als 5000: Tschechoslowakei, Siidafrika, Brasilien DDR, Dinemark, Mexiko,
Argentinien, Polen, Indien, Norwegen

mehr als 1000: Finnland, Neuseeland, Griechenland, Isracl, Luxemburg, UdSSR (Pa-
tente), Jugoslawien, Ruminien, Ungarn, Chile, Columbien, Irland,
Korea, Pakistan, Portugal, Venezuela, Bulgarien.

Die Zahl der in einem Land pro Jahr eingereichten Patentanmeldungen
ist eine summarische Grof3e, die ganz unterschiedliche Gegebenheiten, wie
wirtschaftliche Aktivitit, Industrialisierungsgrad, Wirksamkeit des Pa-
tentsystems und Rechtssicherheit, umfafit. Abgesehen von den speziellen
wirtschaftlichen Interessen des Anmelders stellt diese einfache Zahl das
brauchbarste einzelne territoriale Auswahlkriterium dar. Ein verniinftiger
«weltweiter» Patentschutz, d.h. in den Lindern mit mehr als 1000 Pa-
tentanmeldungen pro Jahr, ist somit bereits mit einem Drittel der oben er-
wihnten Globalkosten zu erzielen, d.h. sFr.120000.— bis 240000.—. Be-
schrankt man sich gar auf die Lander, in denen jéhrlich wenigstens 10000
Patentanmeldungen hinterlegt werden, reduzieren sich die empirischen
Patentkosten nochmals auf etwa ein Drittel, ndmlich auf sFr.42000.— bis
84000.—. Diese Zahlen stehen in cinem verniinftigen Verhiltnis zu den
allgemeinen Entwicklungs-, Markteinfithrungs- und Marktsicherungs-
kosten einerseits bzw. zu den mit Patenten normalerweise effektiv erziel-
baren Marktvorteilen andererseits.

5 La Propriété Industrielle, 83¢ année, Déc. 1967, Annexe au N° 12.
8 HarorLp L.Ropit, Patent Protection in the USSR and in Eastern Europe, The
Americ. Rev. of East-West Trade, Bd. 1, Nr. 1.
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Sachliche Auswahl

Auch der reduzierte «weltweite» Patentschutz ist der Ausnahmefall,
einfach schon deshalb, weil Patentkosten normalerweise Teil einer vor-
geplanten Ausgabenverteilung? sind und von Anmeldern mit eigener Pro-
duktion in der Praxis mehr als Defensiv- oder Sicherungsinvestitionen
(Schutz der Forschungs- bzw. Produktionsinvestitionen und Marktein-
fithrungskosten), denn als direkte Ertragsinvestitionen angesehen werden.

Das Budget begrenzt natiirlich auch beim Anmelder ohne eigene Pro-
duktion, d.h. dem individuellen Erfinder und den Patentverwertungs-
gesellschaften mit eigener Anmeldungstétigkeit, die Aufwendungen fur
Patentanmeldungen im Ausland.

Um die durch das Budget fiir Auslandspatente begrenzten Mittel opti-
mal zu verteilen, sind weitere Kriterien erforderlich, die sich auf den Ge-
genstand der Patente bezichen, genauer gesagt, auf dessen Marktwert %2,
Hierzu ist zunachst der Begriff der Neuheit zu kldren: im Patentrecht be-
deutet Neuheit stets die technische Neuheit. Die Verbesserung eines Erd-
oldestillationsverfahrens kann z.B. technisch neu, aber in bezug auf den
Markt «alt» sein, etwa deshalb, weil sie mit tiblichen oder nur geringfiigig
veranderten Anlagen erreicht werden kann. Hier liegt ein definierter be-
kannter Marktbereich vor, der durch die bestehende oder vorhersagbare
Raffinerie-Industrie begrenzt ist. Die Auswahl der Auslandspatente kann
sich daher auf die Lander beschrinken, die eine solche Industrie in nen-
nenswerter GroBe besitzen.

Fir die Auswahl der Anmeldungsldnder bei einer marktmaflig neuen
Erfindung kann der potentielle Markt nur geschitzt werden, und zwar im
Hinblick auf Hersteller und Verbraucher. Die Technik der Marktanalyse
kann bei marktmaBig neuen Objekten heute meist noch keine zuverlassi-
gen Prognosen liefern und es gibt zahlreiche Beispiele fiir volliges Versagen
der Prognose von Marktchancen. So hat beispielsweise der Erfinder des
Xerox-Systems seine Rechte praktisch allen in den USA auf dem Sektor
der Biirotechnik titigen Firmen angeboten, ehe er schlieflich mit Hilfe
des Batelle-Institutes Erfolg hattelo.

Da die Marktanalyse die einzige Alternative zum «Fingerspitzenge-

? W.R. SuermaN, Effective Foreign Patenting, in Patent Procurement and Exploita-
tion, Washington, D.C., 1963.

8 W. ALDERSON,V.TERPSTRA, S. J. SHAPIRO : Patentsand Progress, Homewood, I11.,1965.

9 W.E. ScHEER, Market Surveys and Patents, in R. CALVERT (Ed.) The Encyclopedia
of Patent Practice and Invention Management, New York 1964.

10 R.T.Dogrt, Strategy for Patent Profits, Park Ridge, N.J. 1967.
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fiihl» ist, sollten die Ergebnisse dieser Arbeit aber grundsitzlich bei der
Entscheidung, wo im Ausland anzumelden ist, berticksichtigt werden.

Besonders wertvoll {fiir die Orientierung sind die Ergebnisse der Markt-
analyse dann, wenn sie nach einer Erfahrung aus der Lizenzpraxis aus-
gewertet werden: bei der Analyse von Lizenzabkommen in verschiedenen
Lindern mit gleichem Lizenzgegenstand zeigt sich, dal ein Bruchteil der
Lizenzabkommen einen tiberwiegenden Teil der Lizenzeinkiinfte des Li-
zenzgebers bringt. Diese ungleichmiBige Verteilung der Effizienz ist ein
taglich auf allen Gebieten des Lebens zu beobachtendes Phinomen und
kann als zusitzliches oder selbstindiges Kriterium fiir Auslandsanmel-
dungen praktisch verwertet werden.

Man kann beispielsweise aufgrund der Marktanalyse eine additive oder
multiplikative Grofle der berechneten Umsatz- und Herstellungszahlen
fir jedes einzelne Land ableiten. Die so erhaltenen GréBen werden gra-
phisch nebeneinander fuir die in Frage kommenden Lander dargestellt und
dann in méglichst guter Anndherung an die Gauf3sche Glockenkurve ge-
ordnet. Die im Randbereich der Glockenkurve liegenden Linder kénnen
nun sukzessive abgestrichen werden, bis im Zentralbereich der Glocken-
kurve eine relativ geringe Anzahl von Landern verbleibt, die einen Grof3-
teil, z.B. 809, des erwarteten Verkaufs- bzw. Herstellungsumsatzes ver-
sprechen',

Eine weitere wesentliche Orientierungshilfe sind die bestehenden Struk-
turen, mit denen der Anmelder direkt oder indirekt auf den Auslands-
markt einwirken kann, z.B. Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften mit
eigener Produktion bzw. Vertriebsorganisation, oder bestehende Lizenz-
abkommen??, Auch das internationale Anmeldungsspektrum der Kon-
kurrenzfirmen kann in Rechnung gestellt werden.

Ferner sind die bekannten patentrechtlichen Gesichtspunkte zu be-
riicksichtigen, ndmlich a) der Ausschluf3 oder die Beschrinkung der Pa-
tentierbarkeit bestimmter Erfindungstypen®3, wie Pharmazeutika, Le-
bensmittel, Computerprogramme und chemische Stoffe, durch die Pa-
tentgesetze der verschiedenen Lidnder; b) die Frage des Produkt- oder
Verfahrensschutzes und der daraus sich ergebenden praktischen Folgen fiir

1 Hermut E. SEIFERT, Auswahl von Auslandsanmeldungen mit statistischen Metho-
den, unveroffentlichte Arbeit, mit freundlicher Genehmigung des Autors.

12 A.Scamipt, Aktive Patent- und Lizenzpolitik in Industrie und Wirtschaft, Dissel-
dorf 1967.

13 8.D. GoLpsmitH, Foreign Patents, und I.L. WorLk, Pharmaceutical Patent Prac-
tice, beide in The Encyclopedia of Patent Practice and Invention Management.
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die Uberwachung des Marktes auf Patentverletzung™; c) die Frage der
Unionszugehorigkeit des Erstanmeldungslandes und der geplanten Lian-
der fiir die Parallelpatente.

AbschlieBend zu diesem Abschnitt sind noch zwei weitere Gesichts-
punkte fiir die Auswahl der Auslandspatente zu erwihnen, nimlich die
unterschiedliche Besteuerung von Lizenzeinnahmen und kartellrechtliche
Fragen. Eine allgemeine Darstellung wiirde hier aber zu weit fithren.

Technik der Patentarbeit im Ausland

Die Intensitit der Patentarbeit eines Anmelders, d.h. die Zahl seiner
Erstanmeldungen pro Jahr, bestimmt die Arbeitstechnik im Inland und
Ausland 5

Eine Firma, die nur gelegentlich Erfindungen hervorbringt, wird wie
der individuelle Erfinder zunéchst einen selbstindigen Patentanwalt her-
anzichen, weil eine eigene Patentabteilung bei weniger als etwa 10 Erst-
anmeldungen pro Jahr normalerweise unrentabel ist. Das erste Modell fur
die Patentarbeit ist daher der «Kleinbetrieb» ohne eigene Patentabtei-
lung, hiufig auch ohne formelle Entwicklungsabteilung.

Das zweite Modell ist der «Mittelbetrieb», d.h. eine Firma mit mehr als
10 und bis etwa 100 Erstanmeldungen pro Jahr. Ein solcher Betrieb hat
meist eine eigene Patentabteilung und betreibt systematische Entwicklung
bzw. Forschung auf einem begrenzten Gebiet. Er hat ferner Lizenzinterces-
sen im In- und Ausland.

Das dritte Modell ist der « GroB3betrieb». Er wird in der Regel ein sorg-
faltig gepflegtes Forschungs- und Entwicklungsprogramm haben und
mehr als 100 Erstanmeldungen pro Jahr hervorbringen. Die Patentabtei-
lung kann zentral oder dezentral aufgebaut sein und wird im Extremfall
eine ecigene Auslandspatentabteilung haben. Bei dieser Kategorie ist eine
allgemeine Kostenempirik der gesamten Patentarbeit moglich. Das Budget
fiir alle Patentkosten (Inland, Ausland, Jahresgebiihren, aber ohne die
Kosten gerichtlicher Auseinandersetzungen) kann danach etwa 3-5 9 der
Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung betragen. Dividiert man
die Forschungs- und Entwicklungskosten durch die Zahl der Erstanmel-
dungen, so ergibt sich iiberraschend hiufig ein Mittelwert von ca. 0,5 Mil-

U J.ScuwANHAUSSER, Stoff- und Verfahrensschutz chemischer Erfindungen, Koéln
1962.
15 W.WabE, The Corporate Patent Department, Ardmore, Penn. 1963.
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lionen sFr. Forschungs- und Entwicklungskosten'® pro angemeldete Er-
findung. Die eben genannten Zahlen sind aber schon wegen der schwieri-
gen Erfassung der Forschungs- und Entwicklungskosten problematisch
und nur fiir eine sehr grobe Orientierung brauchbar.

Die Bezeichnung « Klein-, Mittel- und GroBbetrieb» gilt hier natiirlich
nur fiir die Patentarbeit und es gibt Firmen, die zwar wirtschaftlich Gro8-
betriebe, in bezug auf die Patentarbeit aber hochstens Mittelbetriebe sind.
Umgekehrt konnen manche Forschungsfirmen oder Patentverwertungs-
gesellschaften trotz relativ geringer wirtschaftlicher Gro3e patentméifig
als Mittel- oder sogar GroB3betrieb angesehen werden. Die Neigung zu Pa-
tentanmeldungen (in der amerikanischen Literatur als « Patent Propensi-
ty» bezeichnet) ist in den Industriezweigen ganz unterschiedlich?.

Die Auslandveriretung

Die gegebene «Patentgrofie» des Anmelders entsprechend den drei
Grundmodellen wirkt sich sofort auf die erste Gegebenheit der Patent-
arbeit im Ausland aus, niamlich Wahl und Verwendung des Vertreters.
Die meisten Patentgesetze verlangen, dafl der ausldndische Anmelder sich
im Inland vertreten 1af3t oder wenigstens eine inldndische Zustelladresse
besitzt. In Lindern, deren Patentgesetze keine gesetzliche Qualifizierung
des Vertreters bzw. nur eine Zustelladresse vorschreiben, kann der An-
melder praktisch direkt mit dem Patentamt verkehren.

Die Verwendung solcher «Postkasten»-Vertretungen ist aber eher die
Ausnahme als die Regel. In kritischen Fallen muf3 haufig doch ein mit Pra-
xis und Gesetz des Landes vertrauter Berater zugezogen werden und dies
kann schwierig scin, wenn im Routinebetrieb kein stindiger qualifizierter
Vertreter eingeschaltet ist.

Der Kleinbetrieb verkehrt normalerweise nicht direkt mit dem Aus-
landsvertreter. Der Haus-Patentanwalt ibernimmt diese Funktion und
wird dem Anmelder lediglich die Fragen zur Entscheidung vorlegen, die
eine technische Detailkenntnis des Anmeldungsgegenstandes erfordern
bzw. mit Kosten behaftet sind '8,

16 R. CaLverT, Evaluating Inventions for Filing, The Encyclopedia of Patent Practice
and Invention Management.

17 R.T. Dorz, loc.cit.

18 F.E.Lorp, The Patent Agent and Company Patent Policy, The Chartered Institute
of Patent Agents, London.
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Beim Mittelbetrieb steht die Patentabteilung hiufig in direkter Ver-
bindung mit dem Auslandsvertreter. Manchmal wird fiir Landergruppen
gleicher Sprache ein zentraler Vertreter eingesetzt.

Der GroB3betrieb wird zum Teil direkt mit den 6rtlichen Vertretern ver-
kehren, zum Teil im Ausland iiber eigene Niederlassungen mit Patent-
abteilungen verfiigen und gelegentlich auch zentrale Vertreter fiir Lander-
gruppen verwenden.

Die Pflege und der Ausbau des Vertreter- oder Vertretungsnetzes ist ein
maBgeblicher Faktor fiir den reibungslosen Ablauf der routinemiBigen
Patentarbeit.

Die notwendige Qualitdt der Vertretung im Ausland kann nach folgen-
den Gesichtspunkten beurteilt und tberpriift werden:

1. sachliche Kompetenz (Verfiigbarkeit cines entsprechenden Spezialisten auf dem in
Frage kommenden Sachgebiet);

2. sprachliche Kompetenz (Fahigkeit, die Erfordernisse des Verfahrens im gegebenen
Land addquat in der Sprache des Anmelders auszudriicken) ;

3. rechtliche Kompetenz (ausreichende Kenntnisse der ortlichen Praxis, Gesetzgebung
und Gerichtspraxis) ;

4. Integritit.

Dazu kommt noch die methodische Qualitit, etwa nach folgenden Kri-
terien:

5. rasche Bearbeitung;

. zuverldssige Fristiiberwachung;

. selbstdndiges Arbeiten bei fehlenden oder unvoilkommenen Instruktionen, und
. Preiswiirdigkeit.

(o=l o))

Es lohnt sich, die Qualitdt der Auslandsvertretung laufend zu iiber-
wachen. Durch personlichen Kontakt und konstruktive Kritik lassen sich
die in der Praxis unvermeidbaren Schwierigkeiten meist {iberwinden. Ist
dies nicht moéglich, muf3 die Auslandsvertretung gewechselt werden.

Qualitit von Anmeldung und Patent

Die Qualitit einer Patentanmeldung ist durch die Qualitit der Erfindung
und die Art ihrer formalen Darstellung (Beschreibung), die Qualitit des
Patentes dagegen durch den daraus ableitbaren Rechtsschutz bestimmt.
Die Qualitit der Erfindung sollte normalerweise fiir die Entscheidung zu
Patentanmeldungen im Ausland mafgeblich sein und gepriift werden. Die
Basis fiir die Beurteilung ist der Stand der Technik, d.h. meist das Ergebnis
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einer Recherche?%2%21, Deren Bedeutung fiir die Auslandsarbeit kann gar
nicht geniigend unterstrichen werden. Die eingangs ermittelten empiri-
schen Patentkosten zeigen, dall ein einziges Auslandspatent wesentlich
mehr kostet, als eine normale Neuheitsrecherche.

Die grofiten Schwierigkeiten treten hier beim Kleinbetrieb oder beim
individuellen Erfinder auf, weil die eigene Dokumentation meist nur un-
geniigend ist, die Marktkenntnis hdufig iberschétzt wird und Recherchen
als zu teuer angesehen werden. Die Entscheidung zu Auslandsanmeldun-
gen ist Sache der Betriebsleitung bzw. des Erfinders, die Beratung durch
einen Patentanwalt unerldfilich.

Der Mittelbetrieb sollte auf seinem Entwicklungsgebiet iiber eine aus-
reichende Dokumentation verfiigen oder wenigstens Zugang dazu haben.
Kosten fiir erginzende Fremdrecherchen werden hier eher in Kauf genom-
men. Die Auswahl der im Ausland zu hinterlegenden Anmeldungen erfolgt
meist durch den Leiter der Patentabteilung. Die Betriebsleitung ent-
scheidet.

Patent-GroBbetriebe verfiigen fast stets tiber eine ausgezeichnete Doku-
mentation, zum Teil schon in computerisierter Form mit der hierfiir cha-
rakteristischen kurzen Zugriffszeit. Die Auswahl von Auslandsanmeldun-
gen und auch die Entscheidung liegt hier meist entweder im Kompetenz-
bereich des Leiters der Patentabteilung oder der Forschungsabteilung.
Wenn die Beurteilung der Marktchancen fiir die Auswahl von Auslands-
anmeldungen wichtig ist, mussen die relevanten Informationen der Pa-
tentabteilung zur Verfiigung stehen. Die Hauptgefahr ist, dal aus Mangel
an Informationen und/oder aus Mangel an zugestandener Entscheidungs-
kompetenz zu viel Auslandsanmeldungen hinterlegt und damit unver-
hiltnismiflig hohe Kosten verursacht werden. Es ist ein Management-
Problem, hier durch Delegation und Informationsverteilung Abhilfe zu
schaffen.

Fiir die formale Qualitdt der Anmeldung des Patentkleinbetriebes oder
individuellen Erfinders ist der Haus-Patentanwalt verantwortlich. Bei Mit-
tel- und Grof8betricben ist dies Aufgabe der Patentabteilung.

Fiir alle Kategorien der Patentarbeit im Ausland gelten folgende Ge-
sichtspunkte:

19 A.Scumipt, Auswahl von Patentanmeldungen im Ausland, Mitt. der deutschen
Patentanwilte, Mai 1968.

20 A.Scuwmipt, Die Patentabteilung im Betrieb, Diisseldorf 1963.

21 A.Bouju, Direction des Entreprises et Brevets d’Invention, Paris 1961.
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. Notwendigkeit einer vollstindigen und sorgfiltigen Neuheitsrecherche des Anmel-

dungsgegenstandes;

. Qualitdt der Erfindung, und zwar Neuheit und Abgrenzbarkeit des Anmeldungs-

gegenstandes gegen den Stand der Technik;

. formale Qualitit des Grundanmeldungstextes. Dieser Gesichtspunkt ist abgesehen von

den vermeidbaren Kosten einer mehrfachen formalen Umarbeitung durch die Aus-
landsvertreter auch fir die sachliche Qualitit der Auslandsanmeldungen deshalb
wichtig, weil der Anmeldungstext in der Regel in mehrere Sprachen iibersetzt werden
muf} und die Unklarheit eines Textes durch Ubersetzung katastrophale Ausmafle an-
nehmen kann. Kritische Zahlenwerte sollten mehr als einmal im Text erscheinen.

Fir die definitive Auswahl der Patentanmeldungen im Ausland kann

bei Grof3- und Mittelbetrieben ein Patentkomitee gebildet werden, bei-
spielsweise vom Leiter der Patentabteilung, dem Leiter der Forschungs-
und Entwicklungsabteilung und dem Marketingdirektor und/oder Ver-
kaufsleiter22, Uber Nutzen und Wirksamkeit dieser Komitees besteht in
der Industrie keine einheitliche Meinung.

Zur Verbesserung der Arbeit und zur Einsparung von Kosten bei Aus-

landsanmeldung kénnen folgende Vorschlidge?? gemacht werden:

1.

Der Text der Erstanmeldung soll rechtzeitig vor der Hinterlegung von Auslands-
anmeldungen in materieller und formaler Hinsicht iiberpriift werden. Hierbei ist der
seit der Anmeldung noch aufgefundene Stand der Technik zu berticksichtigen, ebenso
technische Weiterentwicklungen und zusitzliche Erfahrungen. Es ist auf Ubersetzbar-
keit zu achten, d.h. der Satzbau soll so einfach wie méglich sein. Technischer Jargon
sollte vermieden oder, wenn unvermeidbar, durch entsprechende iibersetzbare Er-
lauterungen ergidnzt werden. Wenn moglich, sind mehrere Erstanmeldungen zusam-
menzufassen;

. Doppelarbeit ist vermeidbar. Dies gilt besonders fiir Ubersetzungen, d.h. man sollte

jeweils nur eine, dafiir aber erstklassige Ubersetzung fiir die Anmeldungslédnder glei-
cher Fremdsprache beschaffen;

. bet bestechenden Lizenzverhiltmissen kann man vorsehen, dafl der Lizenznehmer

cinen angemecssenen Teil der Kosten fir Anmeldung, Verfahren und Jahresgebiihren
Ubernimmt;

. wenn ein Anmelder iiber mehr Auslandspatente verfiigt, als er zusammen mit seinen

effektiven Lizenznehmern verwendet, sollte die Patentverwertung aktiviert werden.
Dies bedeutet, dafl man den Vorrat an Schutzrechten, besonders im Ausland, regel-
miBig, z.B. einmal im Jahr, iiberpriift und feststellt, welche Schutzrechte effektiv ver-
wendet und welche fiir die Patentverwertung vorgesehen werden kénnen;

. nicht beniitzte und nicht verwertbare Auslandspatente, die keine sonstigen erkenn-

baren Wirkungen haben, sollten rechtzeitig fallengelassen werden. Die Methodik bzw.
Kompetenz beim Riickzug oder Fallenlassen von Schutzrechten kann grundsitzlich
gleich sein, wie bel der Entscheidung zur Hinterlegung von Auslandsanmeldungen.

22 W. WADE, loc. cit.
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Informationsaustausch

Auf dem hier behandelten Gebiet gibt es nur wenig fiir den Praktiker
brauchbare curopidische Literatur. Da die Patentarbeit zum Bereich der
betrieblichen Intimsphire gehort, treffen auch Versuche zum Erfahrungs-
austausch auf Hindernisse.

Dieser Mangel an Informationspermeabilitit auf dem Patentsektor gilt
offenbar nicht fiir die Vereinigten Staaten. Von dort kommt eine benei-
denswerte Vielfalt von Veroffentlichungen und Untersuchungen. Eine
Reihe von Instituten sammelt und verteilt Informationen zur Patentarbeit.
Meist bedient man sich dazu der Umfragetechnik. Die Beteiligung ist er-
staunlich gut, doch sind die so erhaltenen Erfahrungswerte auf die ameri-
kanische Praxis zugeschnitten und daher fiir europiische Verhiltnisse
hochstens bedingt relevant.

Es wire sicher im Interesse der am Patentwesen interessierten Indu-
strien, hier Abhilfe zu schaffen. Die Patentkommission (Arbeitsgruppe
Nr. 1) der EIRMA** ist beispielsweise ein Podium fiir Informationssamm-
lung und Informationsweitergabe auf dem Gebiet der betrieblichen Pa-
tentarbeit.

Zusammenfassung

Auslandspatente sind teuer. Die tatsdchlichen Kosten lassen sich mit den
gesetzlichen und tariflichen Festgebiihren nicht hinreichend genau ab-
schitzen. Es werden empirische Werte fiir die hauptsichlichen Kosten-
faktoren, und zwar Hinterlegung, Erteilungsverfahren und Jahresgebiih-
ren, entwickelt. Die so ermittelten Kosten machen es deutlich, daB eine
sinnvolle Beschrankung der Anmeldung von Patenten im Ausland nétig
ist. Es werden Auswahlkriterien diskutiert. Dann werden die Grundziige
der Patentarbeit im Ausland umrissen und Méglichkeiten zur Verminde-
rung der Kosten sowie zur Verbesserung des Nutzungsgrades der aufzu-
wendenden Mittel aufgezeigt.

** European Industrial Research Management Association.



Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

THOMAS RUEDE, ZURICH
(Mitarbeiter JacQUES GUYET, Genf)

PatG Art. 3 Abs. 3 und Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5

Verhaltnis von Art. 3 Abs.3 zu Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5 PaiG beziiglich Erfindungs-
tdentitdt.

Die Gleichheit zweier Erfindungen ist durch Gegeniiberstellung der allenfalls an
Hand der wrspriinglichen Gesuchs- bzw. Prioritdtsunterlagen konkretisierten
Anspriiche zu beurteilen, wobet die Erfindungsdefinitionen als Regeln zu techni-
schem Handeln als Ganzes miteinander zu vergleichen sind.

Gleichheit der Erfindungen kann auch bei abweichender Formulierung der An-
spriiche gegeben sein.

Fiir die Verwirklichung der Erfindung belanglose Merkmale, sog. Uberbestim-
mungen, welche den Kern der Lehre nicht beriihren, bleiben beim Vergleich aufer
Betracht.

Mittel, deren technische Aquivalenz dem Fachmann absolut geliufig ist, sind als
gleich zu betrachten.

Evfindungshihe und technischer Fortschritt bringen den Anmeldungsgegenstand in
Vergleich zum bekannten Stand der Technik und sind daker keine Kriterien der
Ldentititspriffung gemdf Art.3 Abs.3 PaiG.

Im Stnne von Art. 3 Abs. 3 PatG haben ein friiheres Recht einerseits und die spitere
Anmeldung andererseits dann die gleiche Erfindung zum Gegenstand, wenn ihre
allenfalls an Hand der urspriinglichen Unierlagen konkretisierten Anspriiche eine
Lehre zu technischem Handeln offenbaren, die zur Lisung der gleichen Aufgabe auf
demselben Gebiet der Technik die gleichen fiir diese Lisung wesentlichen, d.h. not-
wendigen Mittel vorschligt, oder solche dquivalente Mittel, deren wahlweise Ver-
wendung fiir den Fachmann eine absolute Selbstverstindlichkeit darstellt.

Relation entre art. 3, 3¢ al. et Part. 26, 1°t al., ch.5 LBI concernant I’identité
d’inventions.
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L’identité de deux inventions doit s’apprécier en confrontant les revendications,
concrétisées au besoin & I’ aide des piéces techniques initiales relatives d la demande
ou aux documents de priorité. Il y aura lieu pour ce faire de comparer dans leur
ensemble les définitions considérées comme régles techniques.

1l peut y avoir identité des inventions méme en cas de rédaction divergente de leurs
revendications.

Nentrent pas dans les éléments de comparaison les caractéristiques sans impor-
tance pour la réalisation de I'invention, ¢’est-d-dire les indications superflues qui ne
touchent pas le fond du probléme.

Des moyens, dont ’équivalence technique est totalement familiére @ I’homme du
métier, dotvent étre considérés comme étant identiques.

Le niveau inventif et le progrés technique permettent de comparer [’objet de la de-
mande avec I’état connu de la technique et ne constituent pas, dés lors, des critéres
d’examen d’identité selon art. 3, 3¢ al. LBI.

Au sens de Uart. 3, 3¢ al. LBI, un droit antérieur ¢t la demande de brevet posté-
rieure ont pour objet la méme invention lorsque les deux revendications (concrétisées
au besoin en se fondant sur les piéces techniques initiales ) proposent pour la solu-
tion du méme probléme dans le méme secteur de la technique, le recours soit a des
moyens essentiels (¢ est-d-dire indispensables) pour parvenir d cette solution, soit
a des moyens considérés comme équivalents (¢’est-a-dire des moyens que de toute
évidence [ homme de métier emploierait indifféremment ).

PMMBI. 1968 I 161f., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 15. No-
vember 1967 i.S. Etablissements Kuhlmann gegen Farbenfabriken
Bayer.

A. Am 30.Juli 1965 ist das von den Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (Bayer)
am 28.Februar 1964 als Teilgesuch ihrer Anmeldung 1812/62 vom 14.Februar 1962 —
mit deutscher Prioritdt vom 10. Mirz 1961 — eingereichte Patentgesuch Nr.2472 /64 fiir
cin «Verfahren zum Firben und Bedrucken hydroxylgruppenhaltiger Textilmateria-
lien» im PMMBI. 1965 II 524 gemiB Art.98/99 PatG und Art. 50fT. PatV II bekannt-
gemacht worden. Die Etablissements Kuhlmann in Paris (Kuhlmann) erhoben gegen
die Erteilung des Patentes an Bayer gestiitzt auf Art. 101 PatG Einspruch, indem sie der
Anmeldung Bayer ihr eigenes, am 30. November 1963 im PMMBL. 1963 IT 534 bekannt-
gemachtes Patentgesuch 14895/61 vom 22.Dezember 1961 — mit franzésischen Teil-
prioritdten vom 26. Dezember 1960, 10. August und 9. Dezember 1961 —, betitelt «pro-
cédé de coloration des fibres naturelles ou synthétiques contenant des groupes hydroxy
ou iminoy, als dlteres Recht im Sinne von Art.3 Abs. 3 PatG entgegenhielten.

B. Die Patentabteilung I kam im Verfahren gemif3 Art. 102 PatG sowie Art.48 Abs.3
und 61 Abs. I PatV II — nach Erlal3 von zwel Zwischenberichten — dazu, das von der
Einsprecherin in ihrer Priorititsanmeldung vom 26. Dezember 1960 beschriebene Ver-
fahren wegen der vorhandenen Unterschiede zur bekampften Anmeldung Bayer nicht
als patenthinderndes 4lteres Recht gegeniiber dieser zu betrachten. Sie stellte daher in
ihrem Entscheid vom 21. Oktober 1966 das Vorhandensein der Voraussetzungen f{iir die
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Erteilung eines Patentes auf Grund der ausgelegten technischen Unterlagen des Patent-
gesuches Bayer, Nr.2472/64, fest und wies damit den Einspruch Kuhlmann ab.

C. Hiegegen richtet sich die vorliegende, gemil Art. 106 Abs. 1 erhobene Beschwerde
der Einsprecherin, womit diese der Beschwerdeabteilung beantragt, den Entscheid der
Patentabteilung I aufzuheben und die Erteilung eines Patentes an Bayer auf Grund deren
Anmeldung 2472/64 im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG zu verweigern.

Die Patentbewerberin schlieBt auf Abweisung der Beschwerde und Erteilung des
Patentes im beantragten Umfang.

Die Beschwerdeabteilung weist die Beschwerde mit folgenden Erwigungen ab:

1. Im Verfahren mit amtlicher Vorpriifung kann gegen die Erteilung eines Patentes
gemdB Art. 101 Abs.2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 PatG Einspruch erhoben werden,
wenn die gleiche Erfindung bereits Gegenstand einer friiheren oder priorititsilteren
schweizerischen Patentanmeldung ist.

In der vorliegenden Beschwerdesache behauptet die Beschwerdefiihrerin Kuhlmann,
mit dem bekanntgemachten Teilgesuch 1812/64 vom 14.Februar 1962 begehre Bayer
fir die gleiche Erfindung Patentschutz, die sie selbst unter Beanspruchung der franzési-
schen Prioritdt vom 26.Dezember 1960 in der Schweiz am 22.Dezember 1961 unter
Gesuchsnummer 14895/61 zur Patentierung angemeldet habe.

Die Beschwerdeabteilung hat somit zu entscheiden, ob tatsichlich die erwihnten
Patentgesuche Bayer und Kuhlmann unter Berticksichtigung der von beiden Parteien
geltend gemachten Priorititen die gleiche Erfindung zum Gegenstand haben oder nicht.

2. In einem Falle angeblich resultierender Doppelpatentierung hat die I1. Beschwerde-
abteilung in grundsitzlicher Bezichung folgende Uberlegungen angestellt:

a) Die Prifungsstelle (Art.96 Abs.2 und Art.97 PatG) und auf Einspruch hin die
Patentabteilung (Art. 101 Abs.2 PatG) haben die Erteilung eines Patentes zu verweigern,
wenn dem Patentbewerber gemi Art.3 Abs. 3 PatG kein Recht auf das Patent zusteht.
Diese Vorschrift lautet: «Haben mehrere die Erfindung unabhingig voneinander
gemacht, so steht das Recht auf die Erfindung dem zu, der sich auf die frihere oder
priorititsiltere Anmeldung berufen kann.» Ein im Hinblick auf diese Bestimmung zu
Unrecht fir die gleiche Erfindung erteiltes jiingeres Patent wire durch den Richter auf
Grund von Art.26 Abs. 1 Ziff.5 PatG auf Klage hin nichtig zu erkliren. Danach stellt
es namlich einen Nichtigkeitsgrund dar, «wenn fir die Erfindung auf Grund ciner fri-
heren oder priorititsilteren Anmeldung ein giiltiges Patent erteilt worden ist».

Abgesehen davon, dal3 Art. 3 Abs. 3 PatG das Recht auf das Patent regelt ftr den Fall,
daf3 verschiedene Personen die gleiche Erfindung unabhingig voneinander gemacht
haben, wihrend es nach Art.26 Ziff.5 auch dann einen Nichtigkeitsgrund darstellt,
wenn ein und dieselbe Person fiir dieselbe Erfindung mehrere Patente erwirkt hat (Verbot
der Doppelpatentierung), und abgesehen weiter davon, daB ein jiingeres Patent gemil3
Art.26 Ziff. 5 nur dann nichtig ist, wenn das édltere Patent ein giiltiges ist, sind in bezug auf
die Beurteilung der Tatbestéinde dieser beiden Gesetzesbestimmungen die gleichen Kri-
terien anzuwenden. Insbesondere beurteilt sich zweifellos nach den gleichen Regeln,
worauf es ankommt, damit von gleichen Erfindungen im Sinne dieser Vorschriften die
Rede sein kann (PMMBL. 1967 I 31, Erw.2).

Zwar fehlt in den deutschsprachigen Texten der hier interessierenden Gesetzesbestim-
mungen —im Gegensatz zu den entsprechenden franzosischen und italienischen Texten —
das Wort «gleiche» (Erfindung), jedoch ergibt sich aus dem Sinn beider Vorschriften,
daB unter «der Erfindung» nur eben «die gleiche Erfindung» gemeint sein kann.

b) DaB, unbekiimmert darum, nach welchen Kriterien sich die «Gleichheit» zweier
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Erfindungen beurteilt, nur jeweils die — allenfalls an Hand der urspriinglichen Unter-
lagen konkretisierten — Anspriiche einander gegeniiberzustellen sind, ergibt sich aus
Art.51 Abs. 1 PatG: Firr jedes Patent hat der Patentbewerber einen Patentanspruch auf-
zustellen, in welchem er die Erfindung definiert. Die Erfindung darf also nicht einer
beliebigen Stelle der Patentschrift entnommen werden, sondern ist im Anspruch definiert
(MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des PatentprozeBrechtes,
ZSR 1944, S.61a). Worin die beiden zu vergleichenden Erfindungen bestehen, ist
darum den - wie gesagt, allenfalls konkretisierten — Patentanspriichen zu entnehmen
(vgl. auch BGE 70 II 235).

Die etwa abweichende deutsche Rechtsprechung erklart sich mit der fiir die deutsche
Lehre spezifischen, dem schweizerischen Recht fremden Lehre vom allgemeinen Er-
findungsgedanken (vgl. z.B. das Urteil des Deutschen Bundesgerichtshofes in GRUR
1965, 281f. oder GRUR 1967, 390fT. und die dortigen Zitate auf S.392, FuBlnote 10,
betr. Ablehnung des «allgemeinen Erfindungsgedankens» in der Schweiz).

Hingegen ist die Unterscheidung innerhalb eines Anspruchs zwischen Oberbegriff
und kennzeichnendem Teil ohne Belang (BGE 83 II 225; WeipricH und Brum, Das
schweiz. Patentrecht, Kommentar zum alten PatG, S.157; Brum/Peprazzini, Das
schweiz. Patentrecht, Band II, S.548; vgl. auch BPatGerE Band 7, S.28). Der Patent-
anspruch als Ganzes stellt die Definition der Erfindung dar (im gleichen Sinne vgl. auch
GRUR int. 1967, 15/16). Die Erfindungsdefinitionen als Regeln zu technischem Han-
deln (PMMBIL. 1965 I 33, Erw.2, Abs.2, und dortige Zitate) sind bei der Identitéts-
prifung als Ganzes miteinander zu vergleichen (Brum/Peprazzini, Band 1, S.314
unten).

Dabei ist Gleichheit der Erfindungen nicht nur bei wértlicher Ubereinstimmung der
Anspriiche gegeben. Selbstverstindlich kann nichts darauf ankommen, daB3 zur Defi-
nition der gleichen Erfindung andere Worte verwendet werden, d.h. die glciche Lehre
zum technischen Handeln anders formuliert ist. Da es bei der Identitétspriifung darum
geht, die eigentlichen Erfindungsideen miteinander zu vergleichen, kann es auch nicht
auffiir die Wirkung der Erfindung belanglose Merkmale, sog. Uberbestimmungen (vgl.
etwa GRUR 1951, 81) ankommen, die den Kern der Lehre nicht verandern.

Es haben aber nicht nur die fur die Lésung der dem Erfinder gestellten Aufgabe
belanglosen Merkmale unberiicksichtigt zu bleiben, sondern Mittel, deren Aquivalenz
hinsichtlich der gestellten Aufgabe dem Fachmann absolut geldufig ist, sind einander
gleichzustellen; denn der Ersatz eines Arbeitsmittels als Triger einer bestimmten Funk-
tion durch ein dem Fachmann zur Loésung derselben oder einer dhnlichen Aufgabe
absolut gelaufiges Mittel mit gleicher Funktion und iibereinstimmendem technischem
Effekt verandert, auf dem gleichen technischen Gebiet angewandt, das Wesen selbst der
Erfindung nicht. Vielmehr ist davon auszugehen, die wahlweise Verwendung derartiger
dem Fachmann als technisch-dquivalent absolut geldufiger Mittel sei in jeder Regel fiir
den Fachmann selbstverstandlich mit enthalten. Mit dem einen im Anspruch erwihnten
Arbeitsmittel sind ftir den Fachmann unmittelbar weitere gegeben (MATTER, op. cit. 87 a).
Wiirde man iibrigens den Begriff der Gleichheit absolut verstehen und also dquivalente
Losungen als nicht «gleichy» betrachten, so kénnte nichts gegen die rechtsgiiltige Paten-
tierung einer zu derjenigen des dlteren Rechts Aquivalenten Lésung eingewendet werden,
und dieses Resultat wiirde es dem Anmelder gestatten, vor der Bekanntmachung seiner
frithecren Anmeldung ein auf ein solches selbstverstindliches Aquivalent gerichtetes
Patentgesuch einzureichen und auf diese Weise, nachdem infolge der Aquivalenz die
beiden Patente effektiv denselben Schutz genéssen (TrRoLLEr, Immaterialgiiterrecht,
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Band 1I, S.867), die Schutzdauer seiner Erfindung zu verlangern. (Vgl. PMMBIL. 1967
131/32, Erw.3.)

¢) Der in der Literatur vorherrschenden Ansicht, daf der Gegenstand der jiingeren
Anmeldung gegentiber demjenigen der dlteren, am Prioritéts- bzw. Anmeldungsdatum
der jingeren noch nicht verdffentlichten Anmeldung oder eines entsprechenden Patentes,
iiber Erfindungshéhe (TroLLER, Band II, 712) oder zusitzlich auch noch uber einen
technischen Fortschritt (Buum/PepRAZZINI, Band I, S. 141) verfugen miisse, vermag die
Beschwerdeabteilung nicht zu folgen (PMMBI. 1967 T 32, Erw.4).

Weder der Begriff der Erfindungshéhe noch derjenige des technischen Fortschritts ist
als solcher im PatG enthalten. Art. 1 Abs. ] fuhrt lediglich aus, daf3 Patente erteilt werden
fur neue gewerblich anwendbare Erfindungen. Aus dem Begriff «neue Erfindung» hat
die Rechtsprechung die Folgerung hergeleitet, dal3 das Vorliegen einer neuen Erfindung
nur dann anzuerkennen sei, wenn die Erfindung gegeniiber dem bekannten Stand der
Technik einen technischen Fortschritt darstellt und Erfindungshéhe aufweist (PMMBL
1962 I 46/47). Eine Prifung auf Erfindungshéhe und technischen Fortschritt stellt also
stets den Anmeldungsgegenstand in Vergleich mit dem bekannten Stand der Technik (im
gleichen Sinne WINTER, in Propr.Ind. 1957, S.221). Da das iltere Recht im Sinne von
Art.3 Abs.3 bzw. Art.26 Ziff. 5 PatG nicht zu dem am Anmeldungs- bzw. Prioritdts-
datum der jungeren Anmeldung bekannten Stand der Technik zdhlt, sind Erfindungs-
hohe und technischer Fortschritt, die den Anmeldungsgegenstand eben in Vergleich
mit dem bekannten Stand der Technik stellen, keine Kriterien der Identitatsprufung im
Sinne von Art.3 Abs. 3 PatG (vgl. PMMBL. 1967 T 32, Erw.4a und S.30/31 Leitsatze).

Wiirde der Gegenstand der jiingeren Anmeldung gegeniiber derjenigen der fritheren,
am Prioritidts- bzw. Anmeldetag der jingeren Anmeldung aber noch unbekannten An-
meldung, bzw. des an diesem Datum noch nicht veréffentlichten Patentes auf technischen
Fortschritt und Erfindungshohe gepriift, so liefe das darauf hinaus, den Nichtigkeits-
grund der Zifl. 5 in demjenigen der Ziff. 1 von Art.26 PatG aufgehen zu lassen, d.h., er
wiirde sich von diesem sachlich nicht mehr unterscheiden, sondern nach den gleichen
Kriterien beurteilt. DaB3 er aber separat aufgefiihrt ist, spricht allein schon dafir, da
offenbar das 4ltere Recht bzw. die Doppelpatentierung nach andern Kriterien zu beur-
teilen ist als der Tatbestand des Art.26 Zifl. 1 (PMMBL 1967 I 32, Erw.4b).

Tatsdchlich liegt den Tatbestinden der Ziff.1 einerseits und der Ziff.5 anderseits
eine verschiedene ratio zugrunde: Eine Erfindung, welche nicht iiber die vorgehend
erwihnten Anforderungen, nimlich einen klar erkennbaren technischen Fortschritt und
gentigende Erfindungshohe verfiigt, ist nicht patentwiirdig; und ein Patent, das eine
nicht schutzfahige Erfindung zum Gegenstand hat, ist gema3 Ziff. 1 nichtig. Hingegen
geht Ziff.5 davon aus, dafl das Patent scinem Inhaber das ausschlieBliche Recht ver-
schafft, dic Erfindung gewerbsmiBig zu beniitzen (Art.8 Abs. 1 PatG). Dieses ausschlieB3-
liche Recht soll gemidB3 Art.3 Abs.3 PatG dem Erstanmelder zustehen; es kann per defi-
nitionem nur mit eincm einzigen Patent verkniipft sein (TROLLER, op. cit., 711), denndal3
es an der gleichen Erfindung mehrere ausschliefSliche Rechte gibe, wire cin Widerspruch
in sich selbst (BLum/PEDRAZZINI, Op. cit., 137; WINTER, a.a2.0.). Das Patenthindernis des
dlteren Rechts hat m.a.W. zum Ziel, die Erteilung «mehrerer AusschlufSrechte» fiir die
gleiche Erfindung zu verhindern, weil dies dem Sinn und Zwcck und auch dem Begriff
des AusschlieBlichkeitsrechts ~ wie es in Art.8 Abs. I PatG verankert ist - widersprechen
wiirde. (PMMBL. 1967 I 32, Erw.4c.)

Es kann auch nicht entscheidend darauf ankommen, ob der Gegenstand der jungeren
Anmeldung unter den Schutzumfang des dlteren Schutzrechts fillt oder nicht, indem
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rechtsgiiltige Patente durchaus auch dann erwirkt werden kénnen, wenn dies zutrifft:
Art. 36 PatG betreffend die abhingige Erfindung regelt den Fall, daB} ein jiingeres, zwei-
fellos giiltiges Patent nicht ohne Verletzung eines ilteren Patentes bentitzt werden kann.
Der Gesetzgeber hat also durchaus mit der Erteilung giiltiger Patente gerechnet, die in
den Schutzumfang eines dlteren Patentes eingreifen. Das Verbot der Doppelpatentierung
dient somit nicht der formalen Abgrenzung zwischen zwei Schutzrechten (so auch
Moser v. Fiseck, Das altere Recht, in der Festschrift 1965 fiir Ph. Mohring, 5.251 und
261). (PMMBI. 1967 I 33, Erw.4d.)

3. Die I. Beschwerdeabteilung schlie3t sich diesen grundsitzlichen Erwigungen der
I1. Abteilung an und fiigt ihnen noch die folgenden eigenen Uberlegungen hinzu:

a) Tatsachlich ist die ratio legis von Art. 3 Abs. 3 PatG bzw. die Nichtigerkldrung eines
erteilten Patentes gemid Art.26 Abs.1 Ziff. 5 PatG, d.h. der Fall, daB3 fir ein und die-
selbe Erfindung zwei Patente nachgesucht oder erteilt werden, verschieden von der ratio
legis des Art.1 Abs.1 PatG, d.h. der Vorschrift, dal nur neue gewerblich anwendbare
Erfindungen das Recht auf ein giiltiges Patent vermitteln, Die Neuheit und der erfinde-
rische Charakter einer Erfindung ergeben sich durch einen Vergleich mit dem bekannten
Stand der Technik. In diesem Falle ist der Sinn des Gesetzes klar: Wenn etwas nicht neu
ist oder aus einem andern Grunde keine Erfindung im Sinne des PatG darstellt, verdient
es keinen Patentschutz. Im Falle zweier Patente fir die gleiche Erfindung im Sinne von
Art.3 Abs.3 bzw. 26 Ziff. 5 PatG wire jedoch normalerweise jedes der beiden Patente
hinsichtlich Art.1 Abs. 1 giiltig. DaB trotzdem das eine, ndmlich das jiingere, weichen
mull, ergibt sich nicht daraus, daf3 es gegeniiber dem &lteren keine Erfindung zum Gegen-
stand hat, sondern daraus, daf3 zwei AusschluBSrechte (Art.8 Abs.1 PatG) fir ein und
dieselbe Erfindung unsinnig wiren.

Die beiden Sachverhalte, das Fehlen der Voraussetzungen fiir die Patentfahigkeit der
Erfindung einerseits und die Identitidt mit einer dlteren, aber nicht vorverdffentlichten
Erfindung (andernfalls wire ja der erstgenannte Tatbestand erfiillt) andererseits haben
zwar die gleiche Folge, nimlich die Zuriickweisung der Anmeldung bzw. Vernichtung des
Patentes, sind aber an und fiir sich wesensverschieden. Insbesondere ist durch nichts
gerechtfertigt, vom jingeren Patentgesuch die gleichen Erfordernisse gegeniiber der
dlteren Anmeldung zu fordern, wie wenn letztere zum bekannten Stand der Technik
gehorte.

b) Es triflt ebenfalls zu, daf3 zwar die Mehrheit der schweizerischen Autoren im Falle
einer nicht vorverdffentlichten Erstanmeldung und einer Zweitanmeldung von letzterer
mehr verlangen, als daf3 sie nur nicht die gleiche Erfindung zum Gegenstand habe. Diese
Forderung beruht auf einer allzu geringen Einschitzung der Leistung des Zweiterfinders,
wenn sie z.B. damit begriindet wird, es sei unbillig, daB der Zweitanmelder seine An-
meldung auf eine zufilligerweise in der Erstanmeldung nicht enthaltene Ausfithrungs-
form einschrinken und damit dem Erstanmelder etwas vorenthalten kénne, was ihm von
Rechts wegen gehorte. Es ist ndmlich zu beriicksichtigen, daB3 der Zweitanmelder die-
selbe Leistung wie der Erstanmelder erbracht hat, indem ja beide vom gleichen Stande
der Technik ausgehen muBten. Beide sind in gleicher Weise in der Lage, der Allgemein-
heit als Entgelt fiir das zu erwartende AusschluB3recht cine Erfindung zu offenbaren. Die
im Vergleich zur gesamten Lebensdauer des Patentes geringfiigige Verzogerung der
Zweitanmeldung spielt in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle.

Der Zweiterfinder ist nach den gesetzlichen Vorschriften schon dadurch benachteiligt,
daB er im Regelfall nur ein abhingiges Patent (Art. 36 PatG) erhilt. Hat er nun «Glick
im Ungliick», und enthéilt seine Anmeldung eine vielleicht sogar technisch interessante,
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dem Erstanmelder entgangene Ausfithrungsform der Erfindung, so ist nicht einzusehen,
weshalb er dafir kein Patent erhalten sollte.

¢) SchlieBlich ist auch richtig, daB bei der Priifung der Frage, ob dic Erfindung einer
jiingeren Anmeldung mit derjenigen des ilteren Rechts identisch ist und daher nicht
Gegenstand cines giiltigen Patentes sein kann, ein rein formaler Vergleich der betreffen-
den Anspriiche nicht geniigen kann. Abgesehen von der Méglichkeit, da3 inhaltlich
gleiche Erfindungsmerkmale durch ungleiche Worte und Formulierungen ausgedriickt
sein kénnen, so kann auch eine tatsidchlich vorhandene Differenz zwischen den zu ver-
gleichenden Erfindungen je nach den Umstinden als unwesentlich auBer Betracht blei-
ben, z.B. wenn das den Unterschied ausmachende Merkmal des jiingeren Gesuches
zwar im Anspruch oder den Unteranspriichen des #lteren Rechts nicht enthalten ist,
wenn aber im dlteren Gesuch ein entsprechender Unteranspruch ohne weiteres hitte auf-
gestellt werden kénnen. AuBler Betracht bleiben mul eine solche Differenz auch dann,
wenn das abweichende Merkmal als glattes Aquivalent zu einem entsprechenden Merk-
mal des dlteren Rechts zu betrachten ist.

4. Die I. Abteilung kommt somit dazu, den von der II. Beschwerdeabteilung im Falle
Montres Longines (PMMBIL. 1967 I 33, Erw.5) aufgestellten Grundsatz fiir die Beurtei-
lung der Gleichheit zweier Erfindungen wie folgt zu bestitigen:

Im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG haben ein fritheres bzw. priorititsilteres Recht einer-
seits und die spitere bzw. priorititsjiingere Anmeldung andererseits dann die gleiche
Erfindung zum Gegenstand, wenn ihre allenfalls an Hand der urspriinglichen Unter-
lagen konkretisierten Anspriiche eine Lehre zu technischem Handeln offenbaren, die zur
Losung der gleichen Aufgabe auf demselben Gebiet der Technik die gleichen fir diese
Losung wesentlichen, d.h. notwendigen Mittel vorschldgt, oder solche dquivalente Mittel,
deren wahlweise Verwendung fiir den Fachmann eine absolute Selbstverstindlichkeit
darstellt.

Die Parteien haben iibrigens diesen Grundsatz weder in thren Rechtsschriften noch in
der mindlichen Verhandlung in Diskussion gezogen. Es ist daher ohne weiteres von ithm
auszugehen.

5. Seine Anwendung auf den vorliegenden konkreten Fall ergibt nun folgendes:

Der Vergleich der Auslegeschrift 14895/61, Kuhlmann, mit derjenigen von Bayer,
Nr.2472/64, zeigt, dal zur Durchfithrung der beanspruchten Firbeverfahren die Ver-
wendung von Farbstoffen mit identischer Reaktivgruppe vorgesehen ist. Abgesehen von
Abweichungen, die darin bestehen, dal3 sachlich Gleiches mit andern Worten ausge-
driickt ist (was, wie weiter oben gesagt, selbstverstandlich nicht ausschliefen wiirde, daf3
es sich trotzdem sachlich um die gleiche Erfindung handeln kénnte), oder daB der Patent-
anspruch Bayer gewisse Einschrankungen gegeniiber dem Patentanspruch Kuhlmann
aufweist (die auBer Betracht bleiben kénnen, weil es Kuhlmann mdéglich gewesen
wire, entsprechende Unteranspriiche aufzustellen), Abweichungen, die ibrigens von
keiner Seite hervorgehoben worden sind, besteht ein wesentlicher Unterschied darin,
daB der Anspruch Bayer auf die Bindung der ibereinstimmenden Reaktivgruppe an den
Farbstoffteil durch ein Briickenglied der Formel

CO
(Farbstoffteil) — N — oder — (Reaktivgruppe)
R SO:

beschriankt ist, wihrend im entsprechenden Priorititsbeleg Kuhlmann selbst die Lehre
nicht enthalten ist, Reaktivfarbstoffe mit genau dieser Gruppierung zu verwenden. Die
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Definition der Erfindung Bayer stimmmt somit nicht tiberein mit derjenigen der Erfindung
Kuhlmann, Das Bestehen dieses Unterschiedes ist auch von keiner Partei bestritten
worden.

Hingegen macht Kuhlmann geltend, ihren franzosischen Priorititsunterlagen vom
26.Dezember 1960 sei der Hinweis zu entnehmen, daf3 als Briickenglied u.a. ein solches

der Formel
CcO

(Farbstoffteil) — oder — N — (Reaktivgruppe)

SO, I|{
in Frage komme. Es kann sich somit héchstens fragen, ob die Erfindung Kuhlmann,
konkretisiert durch diese Angabe in den Prioritdtsunterlagen, mit derjenigen von Bayer —
in dem in Erw.4 vorstehend prazisierten Sinne — gemal Art.3 Abs. 3 PatG als identisch
zu betrachten sei oder nicht.

a) Die von der Beschwerdefiihrerin Kuhlmann insbesondere in der miindlichen Ver-
handlung vorgebrachte Argumentation zielte hauptsichlich darauf ab, daf3 die durch
ihr dlteres Recht nétig gewordene Einschriankung des urspriinglichen Schutzbegehrens
Bayer auf Grund deren deutscher Prioritidt vom 10. Marz 1961 unzulissig sei, weil darin
alle, auch die spater weggefallenen Ausfithrungsformen der Erfindung als gleichwertig
dargestellt und die besonderen Vorteile der jetzt ausgewihlten Ausfithrungsform nicht
hervorgehoben seien. Demgegeniiber gentigt die Feststellung, daf3 der Farbstofltyp,
dessen Verwendung in der streitigen Anmeldung nunmehr beansprucht wird, in den
Anspriichen 10 und 11 (auch Anspruch 4), also nicht an einer beliebigen Stelle der Prio-
ritdtsanmeldung mehr oder weniger zufallig erwihnt ist. Damit hat die Beschwerde-
gegnerin Bayer geniigend zum Ausdruck gebracht, daf3 die in den genannten Anspriichen
enthaltenen Erfindungsmerkmale als moglicherweise wesentlich zu betrachten sind, falls
aus irgendeinem Grunde das Schutzbegehren nicht vollumfanglich sollte aufrechterhal-
ten werden kénnen (vgl. Art. 12 Abs. 1 PatV II). Eine Angabe, welche Vorteile ein solches
Merkmal zu bewirken imstande sei, verlangt das Gesetz in diesern Zusammenhang mit
guten Griinden nicht.

b) Die Beschwerdefiihrerin behauptet ferner, in den Unterlagen der von Bayer geltend
gemachten Prioritét seien die verschiedenen Moglichkeiten der Bindung zwischen Reak-
tivgruppierung und Farbstoflteil (z.B. direkte Bindung, Azogruppe, Briickenglieder wie
—-CO-NH-, —-SO,~NH- und deren Umkehrungen) als glatte Aquivalente dargestellt,
indem namlich alle als erfindungsgemil brauchbar bezeichnet seien. Dieser Behauptung
kann nicht gefolgt werden: Wenn es auch im Sinne der ganz allgemein formulierten
Erfindungsidee, wie sie auch der Auslegeschrift 14895/61 der Einsprecherin selbst zu-
grunde liegt, nicht darauf ankommt, wie die Bindung zwischen Reaktivgruppierung und
Farbstoffteil beschaffenist, so darf doch allein daraus niemals der SchluB gezogen werden,
es selen alle in Betracht kommenden Moglichkeiten untereinander glatt dquivalent. In
der Chemie, wo die Forschungsarbeit erfahrungsgemiB immer wieder Uberraschungen
hervorbringt, ist es angezeigt, den Begriff der «glatten Aquivalenz» besonders zuriick-
haltend zu handhaben. Wire die Annahme der glatten Aquivalenz im vorliegenden Fall
berechtigt, so miilte man unterstellen kénnen, der Fachmann kdnne nicht etwa nur ex
post feststellen, sondern er wisse einfach, ohne Nachforschungen oder Versuche anstellen
zu miissen, daB die von Bayer zum Aufbau ihrer Farbstoffe als Zwischenprodukt z.B.
benétigte Benzoxazol- oder Benzthiazol-carbonsiure technisch verniinftig zugénglich
ist, mit Aminogruppen enthaltenden Farbstoffen in der gewiinschten Weise reagiert und
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dann Farbstoffe liefert, welche die gewiinschten Reaktiveigenschafien besitzen. Da dies
verneint werden muB, ist es unrichtig zu behaupten, Bayer habe die verschiedenen
Briickenglieder durch ihre Aufzihlung als «glatte Aquivalente» qualifiziert.

c) Die Anmelderin Bayer hat in der miindlichen Verhandlung im Gegenteil erklart,
sie wire in der Lage, die nunmehr beanspruchte Auswahl sogar als patentfihige Erfin-
dung nachzuweisen, selbst wenn der Priorititsbeleg der Beschwerdefiihrerin vorpubli-
ziert, also ihrer Anmeldung entgegenstehender, bekannter Stand der Technik wire. Ob
dies tatsdchlich mit Erfolg geschehen kénnte, darf dahingestellt bleiben, weil, wie in den
vorangehenden Erwigungen 2 ¢ (unter Bezugnahme auf PMMBI. 1967 I 32, Erw.4) und
3a ausfiihrlich dargetan wurde, es bei der Anwendung von Art. 3 Abs. 3 PatG (im Gegen-
satz zu Art. 1 Abs.1) gerade nicht darauf ankommt, ob die jingere Anmeldung gegen-
iiber dem &lteren Recht eine patentwiirdige Erfindung zum Gegenstand hat, sondern
Patentfihigkeit bereits bei bloBer Verschiedenheit bzw. Nichtgleichheit der beanspruch-
ten Erfindungen gegeben ist.

PaiG Art.7 Abs. 1 1it. b

War das zur Patentierung angemeldete Verfahren zwar vor dem Anmeldungsdatum
als solches bereits in einem verdffentlichten Schriftwerk beschrieben, der Erfolg
der beanspruchien Erfindung aber in der Vorveriffentlichung weder angestrebt noch
als Ergebnis des Verfahrens mit Sicherheit erkannt, so wirkt das Schriftwerk nicht
neuheitsschadlich.

S7 le procédé @ breveter est décrit dans une publication antérieure au dépdt, sans que
Peffet visé par Iinvention revendiquée y soit envisage et sans que [’on puisse y déceler
avec certitude qu’il résulte du procédé, une telle publication n’est pas de nature a
détruire la nouveauté de I’ invention.

PMMBI. 1968 I 28, Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabtei-
lung vom 17.September 1964 i.S. Farbwerke Hoechst gegen die Vor-
prifungssektion I.

3. ... Selbst wenn hier dahingestellt bleibt, ob in der Veréffentlichung die Erfindung
als solche erkannt sein miisse oder nicht, so ist doch keinesfalls zweifelhaft, daf3 sie sich
dem sachkundigen Leser dieser Vorversffentlichung offenbaren muB}, um darin neuheits-
schidlich vorweggenommen zu sein. Die Feststellung, dal die Anmelderin im vorliegen-
den Falle dem franzésischen Patent die Lehre fiir die Uberwindung der von ihr erkannten
Schwierigkeiten nicht entnehmen konnte, fiihrt darum zum Schluf3; daf3 die Neuheit
ihres Anmeldungsgegenstandes durch die Darlegungen in dieser Vorversffentlichung
nicht zerstort ist.

4. Zum gleichen Ergebnisfithren auch die folgenden Uberlegungen: Ist ein Verfahren,
das an sich vorbeschrieben ist, und das sich von der Vorversffentlichung nur durch den
angestrebten Zweck unterscheidet, trotzdem im Sinne des PatG als neu zu betrachten?

Diese Frage scheint in der schweizerischen Rechtsprechung bis dahin nicht beant-
wortet worden zu sein. Es liegen aber die Frage bejahende Entscheide aus einer Reihe von
Lindern vor, in denen die Rechtsprechung beziiglich der Voraussetzungen eines giiltigen
Patentes (insbesondere Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshohe) grund-
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sitzlich mit der schweizerischen Rechtsprechung und Lehre tibereinstimmt. So heiBt es
beispielsweise in einem Entscheid des Deutschen Reichsgerichts aus dem Jahre 1934
(zitiert bei REMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Ausgabe 1958, S.114):
«Ist ein patentiertes Verfahren tatsidchlich mit dem im spiteren Patent erstrebten Erfolg
schon vorher druckschriftlich beschrieben, der Erfolg aber weder erstrebt, noch als
Ergebnis des Verfahrens mit Sicherheit erkannt worden, so ist die Druckschrift nicht
neuheitsschadlich.» Oder in einem amerikanischen Urteil wird ausgefithrt, die Neuheit
einer Erfindung kénne gegeben sein, wenn nichts im entgegengehaltenen dlteren Patent
darauf schliefen lasse, daB sein Erfinder die mit dem jiingeren Patent bezweckte Anwen-
dung der Erfindung in Betracht gezogen habe (GRUR/AIT 1957, S.90, Nr.263).

Die Beschwerdeabteilung sieht im Hinblick auf die in Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG enthal-
tene Legaldefinition der patentrechtlichen Neuheit keine Veranlassung, im vorliegenden
Fall einen strengeren Mafstab in der Auslegung des Neuheitsbegriffes anzulegen, was sie
wiederum zum SchluB fihrt: Die im neugefaf3ten, mit der Beschwerde eingereichten
Patentanspruch enthaltene Lehre zum zweckgerichteten Handeln kann der franzésischen
Patentschrift nicht entnommen werden; das in diesem Patentanspruch definierte Ver-
fahren ist somit in der genannten Vorversffentlichung nicht neuheitsschidlich offenbart.

PatG Art.7 Abs. 1 lit. b

Entscheidend ist der genaue schweizerische Zeitpunkt der Patentanmeldung, sofern
keine Prioritit beansprucht wird.

Der Zeitpunkt einer im Ausland erfolgten Veriffentlichung ist auf Schweizer Zeit
zu beziehen.

Lorsque aucune priorité n’est revendiquée, c’est I heure légale en Suisse au moment
du dépit de la demande de brevet qui est décisive.

L’heure d laquelle a eu lieu une publication & I’étranger doit étre rapportée d I’ heure
légale en Suisse.

PMMBL. 1968 I 20, Auszug aus einer Verfiigung der Vorpriifungssek-

tion vom 8. Mirz 1968.

La recherche des antériorités a tout d’abord révélé le brevet américain no 3190716
dont I’objet correspond 4 celui de la présente demande. Ce brevet a été publié le 22 juin
1965 a 12 heures (heure de Washington). La date de dép6t de la présente demande étant
le 22 juin 1965 a 11.45 heures (heure suisse), nous admettons qu’il faut tenir compte du
décalage des fuseaux horaires et que par conséquent ledit brevet américain a été publié
quelques heures apres le dépot dela demande en Suisse, de sorte qu’il n’est pas opposable
(voir aussi BLum/PEprAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, tome I, page 348, der-
nitres lignes et page 349, premier alinéa; page 361, avant-dernier alinéa).

PatG Art. 17 und Art. 57, PatV II Art.62]63

Kognition von Bundesgericht und Beschwerdeabteilungen hinsichtlich des Priori-

tdtsrechts einer der Vorpriifung unterstellten Anmeldung.

— Das Bundesgericht ist nur zustdndig, dariiber zu befinden, ob die fiir den Genufs
des Prioritdtsrechts aufgestellten Formvorschriften eingehalten sind.
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— Qum Entscheid dariiber, ob eine beanspruchte Prioritdt sachlich begriindet ist,
sind letztinstanzlich die Beschwerdeabteilungen zustindig.

Tetlgesuche

~ Die fiir eine urspriingliche Anmeldung beanspruchie Prioritit kann nur dann auch
Sfiir ein erst nach Ablauf der Priorititsfrist eingereichtes Teilgesuch in Anspruch
genommen werden, wenn das Stammgesuch mindestens im Leitpunkt der tat-
sdchlichen Hinterlegung des abgetrennien Gesuches das Prioritiisrechi geniefit.

— Line mit dem Stammgesuch iibereinstimmende Anmeldung ist kein Teilgesuch im
Sinne von Ari. 57 PaiG.

Compétence respective du Tribunal fédéral et des Sections de recours concernant le

droit de priorité d’une demande de brevet assujettie & [’examen préalable.

— Le Tribunal fédéral n’est compétent que pour juger si les conditions de forme pour
Joutr du droit de priorité ont été respectées.

— Pour décider st une priorité revendiquée doit étre reconnue quant au_fond, ce sont en
derniére instance les Sections de recours qui sont compélentes.

Demandes scindées

— Le bénéfice du droit de priorité revendiqué pour une demande initiale ne peut étre
étendu @ une demande scindée, déposée aprés U expiration du délar de priorité, que
st la demande initiale joutt de ce bénéfice tout au moins lors du dépot effectif de la
demande scindée.

— Une demande réitérant, sous une forme identique, la demande initiale n’est pas
une demande scindée au sens de ’ari. 57 LBI.

BGE 931729ff. und PMMBIL. 1968 I 31 fI. (rés. fr. JT 1968 1635), Urteil
der I. Zivilabteilung vom 28. November 1967 in Sachen Office national
industriel de ’azote gegen Eidg. Amt fir geistiges Eigentum.

A. I’Office national industriel de I’azote, & Toulouse (en abrégé: I’Office de 'azote),
a déposé le 1er décembre 1965, auprés du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (en
abrégé: le Bureau), une demande de brevet avec une déclaration de priorité dérivée d’un
dépot fait en France le ler décembre 1964. La demande fut enregistrée sous numéro
16552/65, puis assujettiec 4 ’examen préalable. Le document de priorité n’ayant pas
été présenté dans le délai prévu par I’art. 8 al. 4 RBI 11, le Bureau, par décision du 28 juin
1966, a constaté I’extinction du droit a la priorité. La décision précisait qu’elle pouvait
étre attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle ne
fit Pobjet d’aucun recours.

B. Le 5 septembre 1966, I’Office de 'azote a déposé aupres du Bureau une demande
de brevet désignée comme scindée de la demande 16552/65 et comprenant la méme
déclaration de priorité. Elle était accompagnée du document de priorité. Elle regut le
numéro 12799/66. Sa description, ses revendications et sous-revendications sont iden-
tiques a cclles de la demande initiale. Elle fut assujettie a I’examen préalable. Le 6 dé-
cembre 1966, la demande 16552/65 a été retirée.
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Par notification du 17 avril 1967, ’examinateur a informé I’Office de 'azote que le
droit ala priorité frangaise du 1 er décembre 1964 ne pouvait étre reconnu pour la demande
scindée, puisqu’il s’était éteint pour la demande initiale faute de présentation en temps
utile du document de priorité. Il exposait d’autre part que, d’aprés la recherche des anté-
riorités effectuée parmiles documents portant une date antérieure au 1¢r décembre 1965,
la seule caractéristique apparemment nouvelle de la demande manquait d’originalité.
L’examinateur s’attendait a son retrait. Un délai de six mois était imparti au déposant en
application de I’art. 96 al.2 LBI pour répondre 4 la notification.

C. L’Office de I’'azote a déposé en temps utile un recours de droit administratif contre
la décision du 17 avril 1967, en tant qu’elle vise le droit de priorité. Il conclut 4 son annu-
lation et prie le Tribunal fédéral de «dire et prononcer que la revendication de priorité
du ler décembre 1964, faite en rapport avee la demande de brevet suisse 12799/66, est
bien fondée et que cette priorité doit, en conséquence, étre reconnue».

Le Bureau propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Selon P’art.99 ch. T litt.a O], le recours de droit administratif est recevable contre
les décisions du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matiére de brevets, &
I’exception de celles qui sont prises par les Sections des recours. Celles-ci statuent notam-
ment sur certaines décisions des examinateurs pour lesquelles le contenu de la demande
de brevet est déterminant (art.62 litt.a RBI II). Elles connaissent en particulier du re-
cours formé contre le rejet de la demande de brevet prononcé par I’examinateur a la
suite de ’avis prévu par I’art. 96 LBI (art.91 al. 1, 97, 106 LBI, 62 litt.a RBI IT). Destiné
a donner connaissance au déposant des raisons qui justifieraient le rejet de sa demande,
cet avis ne saurait faire 'objet d’un recours de droit administratif. Toutefois, s’il contient
une décision qui ne ressortit pas en définitive 4 la Section des recours, cette décision est
attaquable par le recours dedroitadministratif (art. 63 RBIII). L’art.62 RBIII ne prévoit
pas de recours a la Section des recours contre la constatation de la perte d’une priorité due
a Pinobservation de formalités légales ou réglementaires. Le présent recours vise une
telle décision. Il est donc recevable. Pour éviter toute équivoque & ce propos, il elit été
cependant préférable que le Bureau statult par une décision séparée sur la prise en con-
sidération de la priorité invoquée, en précisant Pautorité de recours compétente (art. 64
RBI II), comme il ’avait fait par sa décision du 28 juin 1966.

2. Pour juger de la nouveauté, du progres technique et de l’originalité de I'invention
(art.96 al. 2 LBI, 13 al. 7 RBI II), ’examinateur procéde a la recherche des antériorités.
Elle s’effectue, si le déposant s’est prévalu d’un droit de priorité, par rapport a la date du
premier dépot de I'invention fait a I’étranger sur le territoire de ’Union. Cela suppose
que le droit de priorité puisse étre considéré comme valable. Il ne ’est évidemment pas
si les pieces techniques du premier dépét ne correspondent pas, quant au fond, a I'objet
de la demande de brevet. Quoique aucun texte 1égal ne le dise expressément, I’Examina-
teur devra donc au préalable apprécier la conformité du document de priorité et de
Pexposé d’invention. Cette conclusion est confirmée par ’absence dans le RBI II de la
régle énoncée par I'art. 22 al. 2 RBI I, selon laquelle un tel examen appartient au juge et
non au Bureau. $’il estime que la conformité requise n’existe pas, I’Examinateur décidera
de ne pas tenir compte de la priorité revendiquée. La décision rendue a ce sujet est de
nature, le cas échéant, a entralner le rejet de la demande de brevet et sera tranchée en
définitive par la Section des recours (art.91 al. 1, 97, 106 LBI, 62 litt.a RBI II). Elle est
dés lors soustraite a la compétence du Tribunal fédéral (art.99ch. I litt.a QJ).
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Comme la reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance
du brevet, soumise 4 ’examen préalable, implique ’admission par I’Examinateur de
I’identité quant au fond entre ’'objet de la demande et celui du premier dépét et que cette
question ressortit en définitive 4 la Section des recours, le recourant ne peut demander
au Tribunal fédéral de « prononcer que la revendication de la priorité francaise du 1er dé-
cembre 1964 est bien fondée et que cette priorité doit, en conséquence, étre reconnue».
Ainsi que le reléve avec raison le Bureau, le Tribunal fédéral doit examiner uniquement
si les conditions de forme pour jouir de la priorité francaise ont été respectées.

3. a) Selon PPart. 17 al. 1 LBI, les ressortissants des pays de I’Union internationale pour
la protection de la propriété industrielle, qui ont réguliérement déposé pour leurs inven-
tions, dans un pays de I’Union autre que la Suisse, une demande de brevet ou un modéle
d’utilité, jouissent, pendant douze mois & partir de ce premier dépét, d’un droit de priorité
pour déposer en Suisse une demande de brevet pour les mémes inventions. Cette dispo-
sition repose pour I’essentiel sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle du 20 mars 1883 (ci-aprés: CUP), dont le texte revisé a4 Lisbonne le 31 oc-
tobre 1958 a été ratifié par la France le 4 janvier 1962 et par la Suisse le 17 février 1963
(La Propriété industrielle, 1966, p.5 sv.). L’art. 4 litt. G al.2 CUP dispose:

«Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de
brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de
la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays
de I’Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division
sera autorisée.»

En droit suisse, les effets de la division d’une demande de brevet sur la date de dép6t
et le droit de priorité d’une demande scindée sont régis par les art. 57 LBI et 25 RBI I
et IT. Comme le Conseil fédéral le reléve dans son message du 5 juin 1961 (FF 1961 1 1284),
ces prescriptions sont en harmonie avec la réglementation conventionnelle et la division
d’une demande n’entraine pas, par elle-méme, la perte du bénéfice de la priorité acquis
par la demande initiale.

Pour qu’il puisse étre question, comme le prévoit I’art. 4 litt. G al. 2 CUP, du maintien
du bénéfice du droit de priorité de la demande initiale au profit de la demande scindée,
présentée aprés ’expiration du délai de priorité, il faut évidemment que la demande
initiale jouisse de ce bénéfice, tout au moins lors du dépét effectif de la demande scindée.
En Pespéce, cette condition n’est pas remplie. En effet, la demande 12799/66, désignée
comme scindée de la demande 16 552/65, a été déposée le 5 septembre 1966, soit plus d’un
an aprés le dépét en France, du 1¢r décembre 1964, de la premiére demande fondant le
droit de priorité. Or le 5 septembre 1966, la demande 16 552/65 ne jouissait pas du droit
de priorité. Par sa décision du 28 juin 1966, le Bureau avait constaté ’extinction de ce
droit. Il s’ensuit que le refus de P'examinateur de prendre en considération pour la de-
mande 12 799/66 le droit de priorité résultant du dépét francais est bien fondé.

b) Au demeurant, la demande présentée le 5 septembre 1966 n’est pas une demande
scindée au sens de I’art. 57 LBI, mais la simple réitération, sous une forme identique, de la
demande injtiale. Partant, le recourant ne peut invoquer le bénéfice de I'art. 57 LBI.

¢) Le recourant expose qu’afin de retrouver le bénéfice de la priorité perdue, il a pré-
féré déposer une demande scindée, identique 4 la demande initiale quant a son contenu
mais accompagnée du document de priorité, plutét que d’introduire une requéte de réin-
tégration en I’état antérieur. 11 soutient que le Bureau a admis ce procédé dans un cas
analogue ol un déposant avait omis de faire valoir expressément pour une demande
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scindée la priorité revendiquée dans la demande dont elle était issue. Cet argument du
recourant est sans pertinence. Le Tribunal fédéral en effet n’est pas 1ié par les décisions
que le Bureau a pu prendre dans d’autres cas et dont il n’a pas eu 4 connaltre faute de
recours (RO 91 I 359).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

PatG Art. 47

Bei der Beurteilung von Wiedereinsetzungsgesuchen ist dem Patentbewerber oder
-inhaber nicht nur das Verschulden seines Patentanwalts anzurechnen, sondern auch
das von Angestellten und sonstigen Hilfspersonen desselben; denn auch diese
sind mittelbar Hilfspersonen des Patentbewerbers oder -inhabers im Sinne von
Art. 101 OR, der auf das Verhdltnis der Genannten zum Amt sinngemdfy anwend-
bar ist.

Kommen als Hindernis im Sinne von Art.47 PatG nur dufere Umstinde in Be-
tracht, welche die Einhaltung einer Frist objektiv unmdiglich machen, oder kann auch
ein Irrtum als Hinderungsgrund gelten? ( Frage offen gelassen. )

Die Zweitmonatsfrist fiir das Wiedereinsetzungsgesuch beginnt zu laufen, sobald
der Irrende bei Anwendung der thm zuzumutenden Sorgfalt den Irrtum hitte er-
kennen kinnen oder doch ernstlich mit einem solchen hitte rechnen sollen; denn von
diesem Zeitpunkt an hat das Hindernis als weggefallen zu gelien, weil der Vor-
nahme der Handlung von da an kein unverschuldeter Hinderungsgrund mehr im
Wege stand.

Lors de Uexamen des demandes en réintégration, il y a liew d’imputer au déposant
ou au titulaire d’un brevet non seulement les fautes commises par I"ingénieur-
conseil qu'il a mandaté, mais aussi celles dont se rendent coupables les employés et
autres auxiliaires de ce dernier, car ceux-ct sont également des auxiliaires du dé-
posant ou du titulaire au sens de Uart. 101 CO applicable par analogie aux rap-
ports entre le déposant ou titulaire et le Bureau fédéral.

Peut-on seulement considérer comme empéchements au sens de I'art. 47 LBI les cir-
constances extérieures qui rendent objectivement impossible le maintien d’un délai
ou peut-on également invoguer une erveur comme motif d’empéchement? ( Question
laissée ouverte. )

Le délai de deux mots imparti pour présenter une demande de véintégration com-
mence & courir au moment o la personne fautive aurait pu reconnaitre son erreur
en usant de la diligence requise ou aurait di sérieusement envisager Uerreur. En
effet, depuis ce moment I’ empéchement doit étre considéré comme ayant pris fin, car
aucun motif d’empéchement non fautif ne s’ oppose plus é I’ accomplissement de I’ acte.

PMMBI. 1968 I 211f., Urteil der I.Zivilabteilung des Bundesgerichtes
vom 23. November 1967 in SachenS chneider gegen Eidg. Amt fiir gei-
stiges Eigentum.
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PatG Art. 47

Bet der Beurteilung der Haftung fiir Hilfspersonen ist nur das Versehen als solches
zu wiirdigen, unabhdngig davon, ob es einem im ibrigen sorgfdltigen oder unsorg-
Saltigen Angestellten unterlief.

Dans Uexamen de la responsabilité découlant des actes &’ auxiliaires, [inobservation
du délat doit étre appréciée en elle-méme; peu importe qu’elle ait éié le fait d’un
employé par ailleurs diligent, ou non.

PMMBI. 1968 I 331L., Urteil der I.Zivilabteilung des Bundesgerichtes
vom 19. Mdrz 1968 in Sachen Biichli gegen Eidg. Amt fiir geistiges
Eigentum.

PatG Art. 47

Bei der Wiedereinsetzung in die Wiederherstellungsfrist gehirt zur Nachholung der
versdumten Handlung die Zahlung der Wiederherstellungsgebiihr.

Das Hindernis ist weggefallen, sobald es nicht mehr als unverschuldetes weiter-
besteht.

Ob der Vertreter sein Personal sorg filtig ausgewdhlt, unterrichtet und iberwacht
hat, ist unerheblich, da er nicht nach Art.55 OR, sondern nach Art. 101 OR fiir
Fehler des Personals einzustehen hat.

Lors de la réiniégration dans le délat de rétablissement, I exécution de I acte omis
comprend également le paiement de la taxe de rétablissement.

L’empéchement prend fin dés I*instant ot tl ne peut plus étre considéré comme fautif.
1l est indifférent que le mandataire ait soigneusement choisi, instruit et surveillé son
personnel, car tl répond des actes de celui-ct non pas en vertu de I’ art. 55 CO mais
ben de lart. 101 CO.

PMMBI. 1968 I 33, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom
19. Mirz 1968 in Sachen TRW Inc. gegen Eidg. Amt fiir geistiges Eigen-
tum.

PatG Ari. 47

Unzulissigkeit neuer Begelren im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren:
Ist dem Ami die Wiedereinsetzung in die ahlungsfrist beantragt worden, so ist es
unzuldsstg, im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht
die Wiedereinsetzung in die Wiederherstellungsfrist zu beantragen.

Lum Begriff der Hilfsperson: Hilfsperson ist nicht nur der bevollmdchiigte Ver-
treter selbst, sondern auch jede Person, deren dieser sich bedient, um die ihm oblie-
genden Pflichten zu erfiillen. Bet einer Personengesellschaft (in casu amerikanische
«partnership» ) gelten beide Gesellschafier als Beauftragte, da sie in der Leitung
und Fihrung der Geschifte der Gesellschaft gleiche Rechte haben.
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Irrecevabilité de conclusion nouvelles dans un recours de drott administratyf.
Lorsque ¢’est la réintégration dans un délai de paiement qui a été sollicitée du Bu-
reau, une demande de réintégration dans le délai de rétablissement est irrecevable
dans la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

Au sujet de la notion d’auxiliatre: Non seulement le représentant diment mandaté
posséde la qualité &’ auxiliaire, mats aussi toute personne qu’tl emploie pour remplir
les obligations auxquelles 1l est assujettr. Lorsqu’il s’ agit d’une société de personnes
( «partnership» du droit américain), les deux associés sont mandataires, comme ils
ont les mémes droits en ce qui concerne la direction et la gestion des affaires.

PMMBL 1968 1 81L., Urteil der I.Zivilabteilung des Bundesgerichtes
vom 15. Mai 1968 1.S. General Cigar Co. gegen Eidg. Amt fiir geistiges
Eigentum.

PatG Art. 47

Haftung fiir Hilfspersonen.

Die iffentlichrechtliche Natur des Verhiltnisses zwischen dem Patentbewerber oder
Patentinhaber und dem Amt schliefit nicht aus, ein Verschulden des Vertreters dem
Vertretenen anzurechnen.

Dafs der Vertretene fiir das Verhalten des Vertreters einstehen muf3, ergibt sich auch
aus dem Begriff der Stellvertretung, die nicht nur im rechtsgeschéftlichen Verkehr vor-
kommt, sondern auch im Verkehr zwischen Privaten und Amisstellen, z. B. Gerichten.
Der Zwang zur Beiziehung eines Vertreters gemdf Art. 13 Abs. I PatG enthebt den
Vertretenen nicht der Verantwortung, diemit dem Handeln durch Stellvertreter
verbunden ist.

Wiirdigung des Wiedereinsetzungsgesuches.

Die entgegenkommend langen Zahlungsfristen und namentlich der Umstand, daf§
der Wiedereinselzungsgrund nicht streng bewiesen werden mufS, sind keine Griinde,
auch bet der Wiirdigung, ob die Sdumnis verschuldet sei, Nachsicht zu iiben.

Wo hohe Interessen auf dem Spiele stehen, haben der Patentinhaber und sein Ver-
treter Grund, besonders sorgfiltig zu sein.

Es liegt weder im Ermessen des Amies noch im Ermessen des Bundesgerichtes, den
Saumigen wiedereinzusetzen, wenn er oder seine Hilfsperson die Sdumnis verschuldet
hal, selbst wenn das Amt fiir geistiges FEigentum den Siumigen versehentlich weder
auf das Ende der Zahlungsfrist und die Folgen der Nichibezahlung der dritten
Jahresgebiihr, noch auf das Erloschen des Patentes und das Ende der Wiederher-
stellungsfrist aufmerksam machte.

Responsabilité pour les auxiliaires.
La faute du mandataire doit étre imputée au mandant, alors méme que les relations
entre le déposant ou le titulaire d’un brevet et le Bureau sont de droit public.
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La responsabilité du mandant pour le comportement du mandataire découle de plus de
la notion méme de la représentation, que I’ on rencontre non seulement dans les rap-
ports_fondés sur un acte juridique, mais aussi dans les relations entre particuliers et
organismes publics, par exemple les tribunaux.

Lobligation de constituer un mandataire, imposée par Uart.13 al.1 LBI, ne
dégage pas le mandant de la responsabilité qui lui incombe lorsqu’il agit par 'inter-
médiaire d’un représentant.

Appréciation de la demande de réintégration.

Les longs délais de paiement libéralement fixés par la loi et plus encore le fait que la
cause de la réintégration ne doii pas étre prouvée de maniére absolue ne sont pas des
motifs pour se montrer indulgent lorsqu’ on apprécie si I’ omission était fautive ou non.
Lorsque les intéréts en jeu sont considérables, le titulaire du brevet et son mandataire
ont un molif pour agir avec une diligence accrue.

Lorsque le retard est dib a une faute du titulaive du brevet ou d son auxiliaire, ni le
Bureau ni le Tribunal fédéral n’ont la _faculté d’accorder la réintégration, méme
st celui-la a omis d’avertir le détenieur du brevet de Pexpiration du délai de
paiement, des suites du non-paiement de la troisiéme annuité ou encore de Iannul-
lation du brevel et de [ expiration du délai de reconstitution.

BGE 94 I 248ff. und PMMBI. 1968 I 44 1f. (rés. fr. JT 1968 I 642), Ur-
teil der I.Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 25.Juni 1968 i.S.
Behaton GmbH und Mitbeteiligte gegen das Amt.

PatG Art. 58 Abs. 2 und Art. 59 Abs.6

Mangelnde Aktivlegitimation des Konkurrenten zur Verwaltungsgerichisbe-
schwerde gegen die Julassung einer Anderung des Patentanspruchs ohne Verschie-
bung des Anmeldedatums.

Das Interesse des Konkurrenten, daf die Neuheit nach einem andern Stand der
Technik als dem des registrierien Anmeldungsdatums des Patentes beurteilt wird,
ist nicht einem subjektiven Rechi auf Abdnderung des tm Patentregister eingetra-
genen Anmeldungsdatums gleichzusetzen.

Anderung der Rechtsprechung gegeniiber BGE 87 1 397 .

Défaut de qualité du concurrent pour former un recours de droit administratif contre
I’admission d’une modification de la revendication sans report de la date du dépot.
L’intérét du concurrent d ce que soit appréciée, la nouveauté en se fondant sur un
autre état de la technique, que celui qui existait a la date de dépit inscrite au registre
des brevets, ne peut pas étre assimilé a un droit subjectif qui permettrait de demander
la modification de cette date.

Modification de la jurisprudence établie par U ATIE 87 1 397 ss.
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PMMBI. 1968 I 381L., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 13. Juni 1968 in Sachen Brewa Chemische Pro-
dukte und B. Wanner gegen W. Diiring und das Eidg. Amt fiir geistiges
Eigentum.

Das Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum erteilte am 15. Mai 1966 W. Diiring das Patent
Nr.413272 fiir eine Vorrichtung zum Entfernen von Kalkansatz in Klosettschiisseln;
als Anmeldetag wurde der 5. Mérz 1964 eingetragen.

Diiring brachte seine Rechte an dieser Erfindung in die Diiring AG ein. Diese erhob
am 13. Mai 1967 beim Obergericht des Kantons Basel-Landschaft gegen die Firma Brewa
Chemische Produkte, Inhaberin Wwe. M. Wanner, sowie gegen Benjamin Wanner
Klage wegen Verletzung des oben genannten Patentes und unlauteren Wettbewerbes.
Im Verlaufe dieses Zivilprozesses wollen die Beklagten ausfindig gemacht haben, da
Diiring die Patentanmeldung vom 5. Marz 1964 am 11.Februar 1966 abgedndert hatte.

Sie reichten daher am 5.April 1968 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde ein mit den Antrigen, es sei festzustellen, daf als Anmeldedatum des Patentes
Nr.413272 der 11.Februar 1966, 19 Uhr, einzutragen sei, und das Amt fiir geistiges
Eigentum seil anzuweisen, das Patentregister und die Patentakten entsprechend zu be-
richtigen. Nach ihrer Auffassung muf3 der 11. Februar 1966 als Anmeldetag mafBgebend
sein, weil Diiring damals die Wendung «... wobei in die Handhabe des Putzgerites ein
Absperr- und Regulierventil fiir die Losungsmittelzufuhr eingebaut ist» aus dem Patent-
anspruch herausgestrichen habe.

Aus den Erwigungen:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde steht nicht jedem Biirger zu, selbst dann nicht,
wenn die Abdnderung des angefochtenen Entscheides im 6ffentlichen Interesse liegen
sollte. Nur «wer in dem angefochtenen Entscheide als Partei beteiligt war oder durch ihn
in seinen Rechten verletzt worden ist» kann sie erheben (Art. 103 OG).

Die Beschwerdefiithrer waren im Verfahren, das zur Erteilung des Patentes Nr.413272
fithrte, nicht als Partei beteiligt.

Sie wurden dadurch, da3 das Amt fiir geistiges Eigentum fiir dieses Patent den 5. Mirz
1964 als Anmeldetag in das Patentregister eintrug, auch nicht in ihren subjektiven Rech-
ten verletzt. Sie mogen daran intcressiert sein, daf3 die Frage, ob dic Erfindung des Be-
schwerdegegners neu sei, nach dem Stand der Technik vom 11.Februar 1966 statt nach
dem Stand vom 5. Mirz 1964 beurteilt werde. Dieses Interesse ist jedoch nicht einem
subjcktiven Recht auf Abdnderung des im Patentregister eingetragenen Anmeldedatums
gleichzusetzen. Die Eintragung des 5. Mirz 1964 bindct den Zivilrichter nicht. Es steht
den Beschwerdefithrern frei, in dem von der Diiring AG gegen sie angestrengten Patent-
verletzungs- und Wettbewerbsprozesse einredeweise geltend zu machen, der 11. Februar
1966 sei der mafigebende Anmeldetag. Sie kénnen sich auch in einem allfdlligen Patent-
nichtigkeitsprozel3 auf diesen Standpunkt stellen.

. Das Bundesgericht ist zwar einmal auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde einge-
treten, die ein Konkurrent des Patentbewerbers erhob, weil das Amt fur geistiges Eigen-
tum eine Anderung des Patentanspruchs ohne Verschiebung des Anmcldedatums zuge-
lassen hatte (BGE 87 I 397). Dicse Rechtsprechung wurde jedoch ausdriicklich und mit
Recht aufgegeben mit Urteil vom 12. Mirz 1968 1. S. FMC Corporation gegen Farben-
fabriken Baycr AG, wo cin Konkurrent dic Eintragung zwecicr Priorititsdaten fur die
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gleiche Erfindung durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfocht. Die Beschwerde-
fiihrer bringen nichts vor, was Anlaf3 geben kdnnte, zu ihr zuriickzukehren.

Sie schweigen sich auch dariiber aus, inwiefern das beanstandete Anmeldedatum sie
in subjektiven Rechten verletzen wiirde. Die Behauptung, sic seien Konkurrenten des
Patentinhabers und hétten schon vor dem 11. Februar 1966 Klosettreinigungsgerite ohne
Absperr- und Regulierventil verkauft, wiirde selbst dann nicht geniigen, wenn der erfin-
derische Gedanke bei der Vorrichtung des Patentes Nr.413272 — was der Beschwerde-
gegner gar nicht behauptet — gerade in der Weglassung des Absperr- und Regulierventils
liegen sollte.

2. Da auf die Beschwerde schon mangels Legitimation der Beschwerdefiihrer nicht
einzutreten ist, kann offen bleiben, ob sie, wie der Beschwerdegegner und das Amt gel-
tend machen, verspitet erhoben wurde.

PatG Art. 59 Abs.6 und Art. 117

Mangelnde Aktivlegitimation des am Patenterteilungsverfahren nicht beieilig-
ten Konkurrenten des Patentbewerbers zur Verwaltungsgerichisbeschwerde gegen
die Eintragung von Prioritdtsangaben im Palentregister.

Unzuldssigkeit der Verwaltungsgerichisbeschwerde eines am Patenterteilungsver fah-
ren Unbeteiligten; keine Beleiligung Dritterim Verfahrenohne amiliche Vorpriifung.
Die Verwaltungsgerichisbeschwerde ist keine Popularbeschwerde, mit der iffentliche
Interessen geltend gemacht werden konnen.

Die Eintragung von Prioritdtsangaben im Patentregister kann keinen Eingriff in
subjektive Rechte Dritter bewirken.

Anderung der Rechtsprechung gegeniiber BGE 87 I 397 f.

Le concurrent du déposant, non partie a la procédure de délivrance du brevet, n’a
pas qualité pour former un recours de droit administratif contre I’ inscription au re-
gistre des brevets d"indications relatives & la priorité.

Irrecevabilité du recours de droit administratif de celui qui n’est pas partie d la pro-
cédure de délivrance du brevet; pas de participation de tiers dans la procédure sans
examen préalable.

Le recours de droit administraiif n’est pas un recours populaire permettant d’in-
voquer I"intérét public.

L’inscription au registre des brevets d’indications relatives d la priorité n’exerce
aucune influence sur les droits subjectifs de tiers.

Modification de la jurisprudence établic par P ATEF 87 1 397 ss.

BGE 94 I 182 und PMMBI. 1968 I 351f. (rés. fr. JT 1968 I 641), Urteil
der I.Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 12. Miérz 1968 in Sachen
FMC Corporation gegen Farbenfabriken Bayer und Eidgendssisches
Amt fiir geistiges Eigentum.

A. Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft in Leverkusen (BRD) reichte am
8.Mai 1964 beim Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum ein Patentgesuch fiir ein Verfahren
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zur Herstellung eines Schadlingsbekdmpfungsmittels ein. Im Laufe des Erteilungsver-
fahrens nahm sie eine Teilung des urspriinglichen Patentgesuches Nr.6019/64 vor und
machte den abgetrennten Teil zum Gegenstand eines Teilgesuches (Nr.2470/67). Ge-
stiitzt auf cine weitere Teilung des urspriinglichen Patentgesuches reichte sie schlieflich
noch ein zweites Teilgesuch (Nr.2471/67) ein. Das Amt erteilte auf Grund des urspriing-
lichen Patentgesuchesam 31. Mirz 1967 das Patent Nr. 432 548, veroffentlicht am 15. Sep-
tember 1967, auf Grund des ersten Teilgesuchs am 15. April 1967 das Patent Nr. 433385,
verdffentlicht am 30. September 1967, und auf Grund des zweiten Teilgesuches ebenfalls
am 15. April 1967 das Patent Nr.433855, versffentlicht am 14. Oktober 1967. In allen
drei Patenten wurde gestiitzt auf Art. 57 PatG als Anmeldedatum der 8. Mai 1964 ange-
geben, und ebenso enthalten alle drei in gleicher Weise unter der Rubrik «Prioritdten»
die Angabe «Deutschland, 28. Juni 1963 und 8. Februar 1964 (F 40104 IVb/12 q) ».

Die FMC Corporation in New York (USA) reichte am 20. Junt 1965 beim Eidg. Amt
fiir geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein, das ebenfalls ein Schadlingsbekdmpfungs-
mittel betrifft, wofiir sie USA-Priorititen vom 23.Januar und 12. Oktober 1964 bean-
spruchte.

Nach der mit der Veréffentlichung der Patentschriften erfolgten Offnung des Akten-
heftes I zum Schweizer Patent Nr.433 855 lieB3 die FMC Corporation gestiitzt auf Art. 59
Abs.3 PatV I in die Prioritdtsbelege Einsicht nehmen, um Kenntnis von den beiden
deutschen Anmeldungen zu erhalten, die als Priorititen von der Patentbewerberin gel-
tend gemacht und vom Amt als solche registriert worden waren. Dabei will sie festgestellt
haben, daf diec Patentbewerberin in Deutschland gar nicht zwei Patentanmeldungen
vorgenommen habe, sondern nur eine einzige Anmeldung vom 28. Juni 1963, zu der sie
am 8. Februar lediglich weitere neue Unterlagen eingereicht habe.

B. Gegen die von ihr als fehlerhaft betrachtete Registrierung von zwei Prioritdtsdaten
auf Grund einer einzigen Prioritdtsanmeldung hat die FMC Corporation am 13.No-
vember 1967 beim Bundesgericht verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht. Sie
beantragt:

1. Es seien die beziiglich des schweizerischen Patentes Nr.433855 der Beschwerde-
gegnerin eingetragenen Prioritdtsdaten 28.Juni 1963 und 8.Februar 1964 im
Patentregister zu streichen.’

2. Eventuell: Es sei das beziiglich des schweizerischen Patentes Nr.433855 der
Beschwerdegegnerin eingetragene Prioritdtsdatum 28. Juni 1963 im Patentregister
zu streichen.

3. Subeventuell: Es seien aus dem Aktenheft I des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigen-
tum zum schweizerischen Patent Nr.433855 der Beschwerdegegnerin die nach
dem 28.Juni 1963 dem Deutschen Patentamt eingereichten Teile des Prioritéts-
beleges (ndmlich die letzten vier Seiten mit den «Beispielen» A, B und 4) zu ent-
fernen und das eingetragene Prioritdtsdatum 8. Februar 1964 im Patentregister
zu streichen.

C. Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft und das Amt beantragen, auf die
Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen. Zur Begriindung dieser Antrage
machen sie im wesentlichen geltend, die Beschwerde sei unzulissig, weil der Streit iiber
die Rechtsgiiltigkeit der Priorititseintragungen nicht auf dem Wege der verwaltungs-
gerichtlichen Beschwerde ausgetragen werden kénne. Zudem fehle der Beschwerde-
fithrerin die Legitimation zur Sache. Endlich sei die Beschwerde unbegriindet, weil das
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Amt mit der beanstandeten Registrierung der Priorititen weder formelle noch materielle
Bestimmungen des Bundesrechts verletzt habe.

D. Die Beschwerdefithrerin hat am 13.Oktober 1967 mit Bezug auf die Patente
Nr.432548 und Nr.433385 eine entsprechende verwaltungsgerichtliche Beschwerde
eingereicht. Sie beantragt, die beiden Beschwerdeverfahren zu vereinigen.

Das Bundesgericht tritt mit folgenden Erwigungen auf die Beschwerde nicht ein:

1. Die Vereinigung zweier Verfahren, wie die Beschwerdefiihrerin sie beantragt, ist
im OG nicht vorgesehen; insbesondere erwihnen weder die Bestimmungen iiber die
verwaltungsgerichtliche Beschwerde (Art.97ff. OG), noch diejenigen tber die staats-
rechtliche Beschwerde (Art. 90 bis 96 OG), die gemif3 der Verweisung in Art. 107 OG auf
das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren anwendbar sind, die Mioglichkeit
einer solchen Vereinigung. Fir das Berufungsverfahren hat das Bundesgericht eine Ver-
einigung mehrerer Berufungen als unzulidssig crklirt (BGE 40 II 76). Die verwaltungs-
gerichtliche Kammer hat dagegen zwei verwaltungsgerichtliche Beschwerden mitein-
ander vereinigt mit der Begriindung, dies rechtfertige sich, weil die beiden Beschwerden
Tatbestinde gleicher Art betrifen und dieselben Sachfragen stellten (BGE 92 T 43
Erw. 1). Istjedoch, wicinden beiden vorliegenden Fillen, in erster Linie die Zuldssigkeit
beider Beschwerden umstritten, so kommt eine Vereinigung der beiden Verfahren nicht in
Betracht. Die Frage, ob das ergriffene Rechtsmittel zuldssig sei und ob darauf eingetreten
werden kénne, muf3 vielmehr fiir jede Beschwerde gesondert gepriift und entschiedenwer-
den. Dem Gesuch um Vereinigung der beiden Verfahren ist daher nicht stattzugeben.

2. Zur Erhebung der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ist nach Art. 103 Abs. 1 OG
berechtigt, «wer in dem angefochtenen Entscheid als Partei beteiligt war oder durch
ihn in seinen Rechten verletzt worden ist». Am Patenterteilungsverfahren, das zur Ertei-
lung des Patentes Nr. 433855 fiihrte, war die Beschwerdefiihrerin nicht als Partel betei-
ligt. Dieses spielte sich ausschlieBlich zwischen dem Amt und der Patentbewerberin ab,
da es sich um Erfindungen handelt, die nicht dem Vorpriifungsverfahren unterstellt
sind. Es kann sich daher lediglich fragen, ob der andere in Art. 103 OG genannte Legi-
timationsgrund (Verletzung der Beschwerdefithrerin in ihren Rechten) gegeben sei.
Eine Rechtsverletzung im Sinne dieser Vorschrift liegt gemil stindiger Rechtsprechung
nur vor, wenn die vom Beschwerdefthrer behauptete Rechtswidrigkeit des angefochtenen
Entscheides gleichzeitig einen unrechtmiBigen Eingriff'in seine subjektive Rechtssphire
bedeutet; dagegen geniigt es nicht schon, wenn der Entscheid sonstwie die Interessen
des Beschwerdcfiihrers bertihrt (BGE 87 1476, 436 Erw. 5, 2241.; 751 382).

Im vorlicgenden Fall soll dic objektive Rechtswidrigkeit nach der Behauptung der
Beschwerdcfiihrerin darin licgen, daf3 das Amt zugunsten der Patente der Beschwerde-
gegnerin zwel Prioritidtsdaten cingetragen hat, obwohl in Wirklichkeit nur eine einzige
deutsche Patentanmeldung erfolgt sei. In ihren subjektivenn Rechten crachtet sich die
Beschwerdefiihrerin durch den behaupteten Versto3 deshalb als verletzt, weil sie selber
ein angeblich dic gleiche Erfindung betreffendes Patentgesuch eingereicht hat, dem bei
Unzuléssigkeit der zugunsten der Beschwerdcegegnerin eingetragenen Prioritidtsdaten der
Vorrang zukomme,

Aus diesem Vorbringen der Beschwerdefiihrerin ist crsichtlich, daf3 die Parteien im
Grunde genommen um die matcriellrechtliche Frage streiten, welcher von ihnen das
iltere Recht an der Erfindung zusteht. Streitigkeiten iiber dic Giiltigkeit von Patenten
miissen jedoch im ordentlichen ZivilprozeB ausgcetragen werden; der Weg der verwal-
tungsgerichtlichen Beschwerde ist fiir sic nicht gegeben. Dic von der Beschwerdefiihrerin
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fechten. Der Entscheid der Beschwerdeabteilung ist endgiiltig (Art.92 Abs. 3 PatG) und
unterliegt daher nicht der verwaltungsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht
(Art.99 Ziff. I lit.a OG in der Fassung gemif3 Art. 117 PatG).

Aus dieser Regelung ist zwingend zu folgern, daB nach dem System des Patentgesetzes
beim Erteilungsverfahren ohne amtliche Vorpriifung jede Beteiligung Dritter ausge-
schlossen sein mufB; denn sonst kime man zu dem unhaltbaren Ergebnis, daf3 in bezug
auf solche Patentgesuche Fragen zum Gegenstand einer verwaltungsgerichtlichen Be-
schwerde gemacht werden konnten, fiir die das Vorpriifungsverfahren, das dem Dritten
die Moglichkeit einer Teilnahme am Erteilungsverfahren einriumt, dieses Rechtsmittel
ausdriicklich ausschlief3t.

4. Die Beschwerdefithrerin behauptet, das schweiz. PatG lasse die Verurkundung
zweier Prioritatsdaten fur ein und dasselbe Patentgesuch nicht zu; das Vorgehen des
Amtes sei mit Art. 17, und Art.58 PatG unvereinbar. Damit macht die Beschwerde-
fiihrerin eine Verletzung 6ffentlicher Interessen geltend. Hiefiir steht ihr die verwaltungs-
gerichtliche Beschwerde jedoch nicht zur Verfiigung. Diese ist gemal stindiger Recht-
sprechung keine Popularbeschwerde, zu deren Erhebung im éffentlichen Interesse jeder

Birger befugt wire (BGE 601 33,621 167,66 1279,871479, 90 I 64).

5. Beim ErlaB3 der Bestimmungen iiber das Priorititsrechtist der schweizerische Gesetz-
geber offenbar grundsatzlich von der Auflassung ausgegangen, es komme fir jede Erfin-
dung nur eine einzige Prioritit in Betracht; denn in Art. 17-23 PatG ist stets die Rede von
dem bzw. einem Prioritéitsrecht. Eine solche Beschrinkung ist an sich wegen der Klarheit
des Patentregisters und im Interesse der Anmelder sowie der iibrigen beteiligten Kreise
grundsitzlich wiinschbar. Fiir sie spricht auch Art.58 PatG, der die Verschiebung des
Anmeldungsdatums vorschreibt, wenn am Patentanspruch oder an Unteranspriichen
Anderungen vorgenommen werden, und dem urspriinglichen Anmeldungsdatum jede
gesetzliche Wirkung entzicht. Gesetz und Praxis lassen jedoch unter bestimmten Voraus-
setzungen gleichwohl die Eintragung mehrerer Priorititsdaten fiir die gleiche Erfindung
zu. So bestimmt die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen
Eigentums (Fassung von Lissabon 1958) in Art.4 lit. F:

Kein Verbandsland darf deswegen die Anerkennung einer Prioritat verwei-
gern oder eine Patentanmeldung zuriickweisen, weil der Anmelder mehrere
Prioritidten in Anspruch nimmt, selbst wenn sie aus verschiedenen Lindern
stammen, oder deswegen, weil eine Anmeldung, fir die eine oder mehrere Priori-
tdten beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale enthiilt, die in der oderden
Anmeldungen, deren Prioritit beansprucht worden ist, nicht enthalten waren,
sofern in beiden Fallen Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt.

Art.24 PatV I und II sodann lautet:

Wenn mehrere im ausldndischen Verbandsgebiet einzeln zum Schutze angemel-
dete Erfindungen in einer einzigen schweizerischen Patentanmeldung vereinigt
sind, so kénnen ebensoviele je auf die auslindischen Anmeldungen gegriindete
Prioritatserklarungen abgegeben werden.

Wenn der Gegenstand ciner schweizerischen Patentanmeldung je in verschiedener
Ausfihrungsart auf mehreren Ausstellungen zur Schau gestellt worden ist, so
kénnen soviele Priorititserkldrungen abgegeben werden, als Ausstellungen in
Betracht fallen.

Damit ist der Einwand der Beschwerdefiihrerin, das schweizerische Recht lasse die
Eintragung zweier oder mehrerer Prioritidtsdaten fiir das gleiche Patent nicht zu, der
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Boden entzogen. Dazu kommt, daf3 die Vormerkung einer Prioritit im Patenterteilungs-
verfahren keine materiellen Rechte zugusten des Patentinhabers schafft. Dieser hat viel-
mehr im Streit iiber das dltere Recht an der Erfindung den Bestand seines Prioritéts-
rechts nachzuweisen (Art.20 Abs.1 PatG). Die Priorititsvormerkung schafft also nicht
einmal eine Vermutung fiir den Bestand des Rechts (BLum/PEprAzzINI, Bd.II, PatG
Art.20 Anm. 1, S.59). Sie kann somit keinen Eingriff in subjektive Rechte eines Dritten
bewirken, selbst wenn dieser eine die gleiche Erfindung betreffende Patentanmeldung
eingereicht hat. Die Eintragung eines oder mehrerer Prioritidtsdaten sagt auch nichts aus
iiber den Umfang eines allfélligen Prioritédtsrechtes. Dartiber mufl sich jeder Interessierte
selber Klarheit verschaffen. Durch den Eintrag zweier Daten wird gerade zum Ausdruck
gebracht, daB das Prioritétsrecht offenbar nicht vollstindig auf das frithere Datum zu-
riickgeht. Auch insofern kann daher von einer Verletzung der Beschwerdefiihrerin in
ihren subjektiven Rechten nicht die Rede sein. Ein Entscheid des Amtes oder des Bun-
desgerichtes als Beschwerdeinstanz tiber die RechtmaBigkeit der eingetragenen Priori-
taten wiirde daher wiederum auf die Vorwegnahme der dem Richter vorbehaltenen Be-
urteilung der Giiltigkeit des Patentes hinauslaufen, was, wie bereits gesagt, nicht zuléssig
sein kann.

6. Die Beschwerdefiihrerin glaubt, ihre Legitimation aus BGE 87 I 397 fI. ableiten zu
koénnen. Die Beschwerdegegnerin und das Amt stellen die Richtigkeit des angerufenen
Entscheides nicht in Frage; sie machen lediglich geltend, der Sachverhalt des vorliegen-
den Falles unterscheide sich grundlegend von jenem des angerufenen Prijudizes. In je-
nem Falle habe das Amt in gewissem Umfang einen materiellen Entscheid geféllt; indem
es keine Verschiebung des Anmeldungsdatums gemifl Art.58 Abs.2 PatG verlangt,
sondern in Verletzung dieser Vorschrift das urspriingliche Anmeldungsdatum als maf3-
gebend erklirt habe, sei die damalige Beschwerdefiihrerin in ihren subjektiven Rechten
verletzt worden. Diese Voraussetzung treffe im vorliegenden Fall nicht zu, da durch die
Eintragung beider Prioritdtsdaten materiell nichts prijudiziert werde.

Der Hinweis der Beschwerdefithrerin auf BGE 87 I 3971F. ist jedoch schon deswegen
unbehelflich, weil an den dort vertretenen Auffassungen iiber die Zuldssigkeit der ver-
waltungsgerichtlichen Beschwerde nicht festgehalten werden kann. Diese sind mit Wesen
und Zweck des genannten Rechtsmittels unvereinbar. So findet die Ansicht, schon die
Maéglichkeit der Verletzung des Dritten in seinen subjektiven Rechten reiche aus, um
diesem die Sachlegitimation zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde zu verschaffen,
in der dort angefiithrten Literatur und Rechtsprechung keine Stiitze. Der genannte Ent-
scheid verkennt sodann auch, daB3 der Streit dariiber, ob das vom Amt eingetragene An-
meldungsdatum die damalige Beschwerdefiihrerin in ihren subjektiven Rechten beein-
trachtige, auf dem Wege des ordentlichen Zivilprozesses ausgetragen und daher nicht
zum Gegenstand einer verwaltungsrechtlichen Beschwerde gemacht werden konnte. Der
Beschwerdeentscheid, der die Verschiebung des Anmeldungsdatums anordnete, griff dem
Entscheid des ordentlichen Richters vor. Es wurde damit sogar (wie TROLLER, Immate-
rialgiiterrecht IT S. 1013, N.75 zutreffend bemerkt) der Beschwerdefiihrerin ein Erfolg
verschafft, der weiter reichte, als er bei der Austragung des Streits im Patentnichtigkeits-
verfahren zu erzielen gewesen wire ; denn in diesem hétte die Patentinhaberin ihr Patent
auf den urspriinglichen Patentanspruch einschrinken und dessen Anmeldungsdatum
aufrecht erhalten kénnen.

Der angerufene Entscheid ist somit nicht geeignet, die Erwdgungen zu widerlegen,
welche die vorliegende Beschwerde als unzulissig erscheinen lassen.
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PalG Art. 86

Nach der Hauptregel ist dem Angeschuldigten Klagefrist anzusetzen. Selbst wenn
das Patent ohne amtliche Vorprijfung erteilt worden ist, kann die Behirde an dieser
Hauptregel festhalten, ohne daf3 deshalb eine willkiirliche Parteirollenverteilung
vorldge.

Selon le principe général, il convient d’impartir & Uinculpé un délai pour intenter
I action en nullité. Méme lorsque le brevet a été délivyé sans examen préalable, I au-
lorité judiciaire peut s’en tenir @ ce principe sans pour autant que I’on puisse y voir
une répartition arbitraire du role des parties dans le procés.

BGE 94 I 199 und Praxis 1968, 365ff. (rés. fr. JT 1968 1 645), Urteil
der staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtesvom 31. Januar 1968.

Der Beschwerdebeklagte X ist Inhaber eines Schweizer Patentes Nr.409829 betr.
eine Blech-Abkantmaschine. Das Patent war am 29.Juli 1964 angemeldet und am
31. Mirz 1966 erteilt worden. — Am 3. August 1964 hatte Y dieselbe Erfindung zum Patent
angemeldet; die Patentierung erfolgte am 30. April 1966 unter Nr.411 756.

Am 24.Februar 1967 reichte X eine Strafanzeige gegen Y wegen Verletzung der aus
dem Patent 409829 flieBenden Rechte ein. Im Strafverfahren erhob Y die Einrede der
Patentnichtigkeit. Darauf setzte dic Bezirksanwaltschaft Meilen dem X Frist zur An-
hebung der Klage auf Feststellung der Rechtsbestindigkeit seines Patentes Nr.409829
an. Auf Rekurs des X hin dnderte die Staatsanwaltschaft Ziirich die Verfiigung dahin ab,
daB sie Y Frist zur Anhebung der Patentnichtigkeitsklage sowie zur Einreichung der
Rechtsbestindigkeitsklage betr. sein eigenes Patent ansetzte.

Y ficht die Verfiigung der Staatsanwaltschaft mit staatsrechtlicher Beschwerde an. Er
riigt Verletzungen von BV 4 und stellt im wesentlichen folgende Antrige:

«1. Esseidie angefochtene Verfiigung der Staatsanwaltschaft des Kantons Ziirich
vom 30. August 1967 aufzuheben und es sei dem Beschwerdegegner im Sinne von
PatG 86 ecine angemcssene Frist zur Klageanhebung auf Feststellung der Rechts-
bestiandigkeit seines Patentes Nr.409829 anzusetzen, unter der Androhung, daf3
im Siumnisfall das Strafverfahren ohne Weiterungen definitiv eingestellt wiirde,
und es sei der Prozef3 zur Neuentscheidung im genannten Sinne an die Vorinstanz
zurtickzuweisen.
2. ...
8. FEventuell sci dem Beschwerdefiihrer nur Frist anzusetzen, Klage auf Fest-
stellung der Nichtigkeit des Patentes Nr. 409829 anzuheben, nicht jedoch Frist zur
Klage auf Feststellung der Rechtsbestdndigkeit des Patentes Nr.411 756. »

Das Bg hebt die Verfiigung der Staatsanwaltschaft des Kts. Ziirich insoweit auf, als
sie dem Beschwerdefiihrer Frist zur Klage auf Feststellung der Rechtsbestandigkeit seines
Patentes Nr.411756 setzt, und weist im iibrigen die Beschwerde ab, soweit es darauf cin-
tritt.

(1.) b) Beschwerden der vorliegenden Art sind rein kassatorischer Natur (BGE 92 1 97,
911411 je mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdefithrer mehr verlangt als die Aufhebung
des angefochtenen Entscheides, ist demnach auf seine Begehren nicht einzutreten.
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2. Die Staatsanwaltschaft begriindet ihre Verfigung damit, PatG 86 sche als Haupt-
regel vor, daB3 der Angeschuldigte mit der Klageanhebung zu beschweren sei. Im vorliegen-
den Fallsei das Patent wohl ohne Vorpriifung erteilt worden, doch fehle es an der zweiten,
nach Kommentar BLum/Peprazzint kumulativ zu erfiillenden Voraussetzung. Von einem
klaren Fall, bei dem der Angeschuldigte die Nichtigkeit des umstrittenen Patentes glaub-
haft gemacht hitte, ohne daB irgendwelche Zweifel iibrig blicben, kénne «bei der der-
zeitigen Aktenlage nicht die Rede sein». Es bestehe daher kein AnlaB3, von der in PatG 86
fiir den Regelfall festgesetzten Ordnung abzuweichen; dies um so weniger, als das Patent
des Strafanzeigers frither angemeldet und erteilt worden sei.

(3.) Der Beschwerdefiihrer ficht zunéchst die auf dem Kommentar Br.um/PEDRAZZINI
beruhende Auffassung der Staatsanwaltschaft an, wonach in der Praxis die beiden Vor-
aussetzungen von PatG 86 I, 2. Halbsatz (Erteilung des Patentes ohne Vorpriifung und
Glaubhaftmachen von Umstinden, welche die Nichtigkeitseinrede als begriindet er-
scheinen lassen) kumulativ erfiillt sein miissen, um eine Umkehrung der Parteirollen zu
rechtfertigen. Der Beschwerdefithrer beruft sich auf das Protokoll iiber die Verhandlun-
gen des Standerates vom 23. September 1953 S. 396 und insbesondere auf ein Votum von
Standerat Schoch sowie auf den scines Erachtens cindeutigen Gesetzestext. Er halt die
von der Staatsanwaltschaft vorgenommene Parteirollenverteilung fir eine klare Er-
messensiiberschreitung.

Ob die in PatG 86 I, 2. Halbsatz genannten Voraussctzungen kumulativ erfiillt sein
missen, kann offen bleiben. Eine willkiirliche Parteirollenverteilung lige ndmlich selbst
dann nicht vor, wenn man — mit dem Beschwerdefiihrer und nach dem Wortlaut des
Gesetzes — die Kumulation verneinte. Die genannte Bestimmung enthilt eine bloBe
Kann-Vorschrift. Sie sagt lediglich, unter welchen Voraussetzungen der Richter (hicr
die Staatsanwaltschaft) von der Hauptregel abweichen darf, verpflichtet ihn dazu aber
in keiner Weise. Die Auffassung des Beschwerdefiihrers, wonach sich die Behérde an die
Grundsitze des strafrechdichen Untersuchungsverfahrens zu halten und somit dem
Staate bzw. dem Strafklidger die Kldgerrolle zuzutcilen habe, schlagt angesichts des
klaren Wortlautes des G. nicht durch. PatG 86 ist eine Sondernorm, die den im Strafver-
fahren geltenden iiblichen Grundsitzen vorgeht. Liegt aber eine willkiirliche Parteirollen-
verteilung nicht vor, so kann sich die Staatsanwaltschaft um so weniger einer Ermessens-
itberschreitung schuldig gemacht haben.

5. Zu priifen bleibt der Eventualantrag. Nach diesem sollte dem Beschwerdefithrer
gegebenenfalls nur Frist zur Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des gegnerischen
Patentes Nr. 409829, nicht aber zur Klage auf Feststellung der Rechtsbestiandigkeit seines
eigenen Patentes Nr.411756 angesetzt werden. Auch darauf kann nur insoweit einge-
treten werden, als dies mit der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde
vereinbar ist.

Die Staatsanwaltschaft rechtfertigt ihre Doppelverfiigung damit, im vorliegenden
Fall seien beide Parteien im Besitze eines Patentes fiir die gleiche Erfindung. Auch aus
Griinden der ZweckmiBigkeit und der ProzeB36konomie sei es angebracht, daf3 der Zivil-
prozel3 gleichzeitig tiber beide Patente gefiihrt werde. Demgegeniiber riigt der Beschwer-
defithrer die Fristansetzung zur Klage auf Feststellung der Rechtsbestindigkeit des
Patentes Nr.411 756 als willkiirlich. Dieser Vorwurf ist begrindet.

Einmal gibt PatG 86 der Staatsanwaltschaft kein Recht, Frist zur Feststellung der
Rechtsbestindigkeit des Patentes des Beschwerdefiihrers anzusetzen. Auflerdem sind
Patentverletzungen Antragsdelikte, so daf3 es dem Willen des Beschwerdefiihrers anheim-
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gestellt bleibt, ob er im Falle einer Verletzung seines Patentes iiberhaupt klagen will. Die
Verfiigung der Staatsanwaltschaft erscheint daher in diesem Punkte als willkiirlich und
mul} aufgehoben werden.

PatG Art. 87 Abs.2 lit. b

Unter diese Bestimmung fallen auch Erfindungen, die das Uhrengehduse betreffen.
Betrifft eine Erfindung zwar zur Hauptsache die Ausbildung des Armbandes (einer
Armbanduhr ), beriihrt sie aber auch die des Gehduses, so ist sie der Vorprifung
ebenfalls unterstellt.

Cette disposition concerne également les inventions qui se rapportent aux botltes de
montre.

Est également assujeitie a I’examen préalable, I’invention qui se rapporte princi-
palement a I exécution d’un bracelet (d’une montre-bracelet ) mais qui touche aussi
la construction de la boite.

PMMBL. 1968 1 221f., Auszug aus dem Entscheid der 1I.Beschwerde-
abteilung vom 28.November 1962 in Sachen Nivada gegen Entscheid
der Vorpriifungssektion II.

PatG Art. 87 Abs.2 lit. b

Ein Patentgesuch kann der Vorprifung nicht unterstellt sein und trotzdem das
Gebiet der Zeitmessungstechnik als eines der miglichen Anwendungsgebiete der
Erfindung erwdihnen.

Une demande de brevet peut ne pas étre assujettie & I’examen préalable, méme si
elle contient, comme ’un des champs possibles d’ application de invention, des réfé-
rences d la technique de la mesure du temps.

PMMBI. 1968 I 39, Auszug aus dem Entscheid der II.Beschwerdeab-
teilung vom 14. Juni 1966 in Sachen Montres Jaquet-Girard gegen den
Entscheid der Vorpriifungssektion II.

4. Ainsi qu’il 'a été exposé, la simple énumération de possibilités d’application plus
ou moins hypothétiques de I'invention en dehors du domaine de la technique de la mesure
du temps était impuissante a éviter ’assujettissement de la demande de brevet a ’examen
préalable.

Dans ces conditions, il est sans importance pour la solution a donner a cette affaire que
la déposante n’ait pas donné suite a I’exigence formulée dans la communication de Pexa-
minateur qui voulait, comme condition sine qua non du non-assujettisserment de la de-
mande de brevet 4 ’examen préalable, que soit supprimée du mémoire «toute allusion
aux applications horlogéres de appareil». La recourante croit manifestement pouvoir
refuser de supprimer toute référence au domaine horloger en se fondant sur la jurispru-
dence dela Section des recours; il convient & ce sujet de rappeler que la Section des recours
a effectivement déja laiss¢ entendre dans les décisions précitées Tissot IT (FBDM 1963



— 201 —

I 39) et Siemens-Schuckertwerke (FBDM 1965 I 16) qu’une demande de brevet, méme
non soumise & ’examen préalable, pouvait dans certaines conditions contenir une indi-
cation relative & l'utilisation de I'invention dans le domaine horloger. La Section des
recours a confirmé cette maniére de voir dans la décision rendue dans la cause Fédération
suisse des Associations de Fabricants d’Horlogeric (FBDM 1965 I 54/56) ot il est dit que
I’on ne peut pas encore parler d’une invention tombant sous la définition de I’art.87 al.2
litt. b LBI lorsque «le domaine de la technique de la mesure du temps est mentionné
seulement de fagon accessoire, c’est-a-dire a cété d’autres domaines, comme champ
d’application de I'invention» (p. 56 loc. cit.).

PatV IT Art. 13 Abs. 1

Allgemeine Regel betreffend die Aufhebung von Verwaltungsakten, z.B. Abdnde-
rung von Unterstellungsentscheiden von Amtes wegen.

Ob eine materiell rechtswidrige Verfiigung zuriick genommen oder abgedndert werden
darf, hingt — soweit dariiber nicht positive Vorschriften besiehen — von einer Ab-
wigung der Interessen ab, die einerseits an der Verwirklichung des objektiven
Rechies und anderseits an der Vermeidung von Rechtsunsicherheit bestehen.

Régle générale concernant la modification d’actes administratifs, par exemple modi-
Sication ex officio de décisions cancernant I’ assujettissement d I’ examen préalable.
Lorsqu’tl il n’y a pas de régle de droit positif a ce sujet, la question de savoir si une
décision contraire au droit matériel peut étre révoquée ou modifice dépend de Iim-
portance respective qu’il faut accorder d’une part d la réalisation du droit objectif,
d’autre part a éviter I’insécurité juridique.

PMMBIL. 1968 I 39ff., Rechtsauskunft des Eidg. Amtes fiir geistiges
Eigentum vom 17.November 1966.

Aufdie Anfrage, wie das Amt dazu komme, einen rechtskriftigen Nichtunterstellungs-
entscheid einfach abzuindern, hat die Vorpriifungssektion I folgendes geantwortet:

1. Ein rechtskriftiger Entscheid, der die Nichtunterstellung eines Patentgesuches unter
die amtliche Vorpriifung feststellt, kann u.E. bei Anderung der Rechtsprechung von
Amtes wegen aufgehoben werden. Allerdings erfolgt diese Aufhebung nicht «ohne wei-
teres», sondern in Form eines beschwerdefihigen neuen Entscheides, und zwar in der
Regel nach vorheriger Vernehmlassung des Patentbewerbers (Art.13 Abs.1 PatV II).
Diese Abinderungsméglichkeit erstreckt sich logischerweise auch auf rechtskriftige
Entscheide, die die Unterstellung eines Patentgesuches unter die amtliche Vorpriifung
bejahen.

Zur Begriindung dieser Ansicht wird auf « Verwaltungsentscheide der Bundesbehor-
den» (VEB) aus den Jahren 1944 und 1945, Heft 17, Seiten 41-43, insbesondere auf
folgenden Passus verwiesen:

«Nach anerkannten Grundsitzen des Verwaltungsrechts kann eine Verwaltungs-
behérde im allgemeinen auf jeden Verwaltungsakt zurtickkommen. Es wohnt thm im
Gegensatz zum Urteil im Zivilrecht materielle Rechtskraft nicht inne (vgl. BURCKHARDT,
Organisation der Rechtsgemeinschaft, S.61fl.; Fremner, Institutionen, S.196ff.;
Ruck, Verwaltungsrecht, S.6911.). Die Verwaltungsbehérde ist sogar verpflichtet, eine
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getroffene Anordnung abzuindern, wenn sich herausstellt, daf3 sie dem angewandten
Rechtssatz nicht entspricht, sei es infolge Verkennens der Tatsachen oder des Rechts.»

2. Auch ein Wiedererwidgungsgesuch eines Patentbewerbers kann daher unter Um-
stinden zur Aufhebung eines formell rechtskriftigen Unterstellungsentscheides fithren.
Da jedoch die Wiedererwigung kein eigentliches Rechtsmittel darstellt, besteht kein
formeller Anspruch darauf, da3 die Behorde aufihren Entscheid zuriickkomme (VEB 17,
44;25,88/89; 30, 72; BGE 671 72).

3. Vollstandigkeitshalber sei noch auf folgendes hingewiesen:

a) Bei den oben diskutierten Fillen wurde stets eine Anderung der Rechtsprechung
vorausgesetzt; eine Anderung der Gesuchsunterlagen zwecks Aufhebung der Unter-
stellung ist hingegen durch Art. 13 Abs. 4 PatV II eingeschriankt (vgl. dazu PMMBIL. 1966
119/20, Erw.2).

b) Die Aufhebung eines Unterstellungsentscheides ist auch dann ausgeschlossen,
wenn das Priifungsverfahren im wesentlichen abgeschlossen ist, z.B. im Vorpriifungs-
verfahren spétestens dann, wenn die Bekanntmachung verfiigt ist.

c¢) Die hier in bezug auf Unterstellungsentscheide vertretene Ansicht ist ohne weiteres
auf andere Entscheide iibertragbar, denn, ob eine materiell rechtswidrige Verfiigung
zuriickgenommen oder abgeidndert werden darf, hingt, soweit dariiber nicht positive
Vorschriften bestehen, von einer Abwigung der Interessen ab, die einerseits an der Ver-
wirklichung des objektiven Rechts und anderseits an der Vermeidung von Rechtsun-
sicherheit bestehen (BGE 91 195/96; VEB 25, 87/88 und 90; vgl. auch PMMBIL. 19651 18).

PatV II Art. 48

LZum Sinn einer miindlichen Verhandlung im einseitigen Beschwerdeverfahren.
Du but desdébats dans une procédure devecours nemettant encause qu’ une seule partie.

PMMBI. 1968 1 23, Rechtsauskunft des Sekretariates der Beschwerde-
abteilung vom 18. Miarz 1968.

Wenn man sich ein Bild machen will, ob ein Antrag auf Abhaltung einer miindlichen
Verhandlung gestellt werden soll (PMMBI. 1964 T 22 [Zweck von Verhandlungen] und
1965 T 28, Fall 1i.f. [Kostenfolgen]), bzw. unter welchen Voraussetzungen eine solche
sinnvoll wire, inu3 man folgendes bedenken:

Grundsatzlich hat die Beschwerdeabteilung zu beurteilen, ob der mit der Beschwerde
angefochtene Entscheid im Zeitpunkt seiner Ausfillung richtig oder falsch war, und
dementsprechend hat sie die Beschwerde abzuweisen oder gutzuheiBlen. Nach vorlaufi-
gem Studium der Akten sieht die Beschwerdeabtcilung keine Veranlassung, im vorliegen-
den Falle von diesem Grundsatz —so wie er insbesondere in PMMBI. 1963 I 36, Erw. 3 und
1964 T 41/42 prazisiert ist — abzuweichen (vgl. auch PMMBL. 1965 I 24, rechte Spalte).
Das bedeutet, da3 die Frage zu entscheiden sein wird, ob die Zuriickweisung des streitigen
Gesuches nach Lage der Akten am 21. August 1967 (Datum der angefochtencn Zuriick-
weisungsverfiigung) begriindet war, d.h. ohne Rechtsverletzung zustande kam oder
nicht. Eine miindliche Verhandlung miite daher, um sinnvoll zu sein, zur Abkldrung
der Frage beitragen, ob die Priifungsstelle am 21. August 1967 gemi3 den einschldgigen
Vorschriften (Art.97 PatG und Art. 13 Abs. 9 PatV II) und ohne gegen anerkannte Form-
und Verfahrensgrundsitze zu verstoBen (PMMBL 1963 I 56fT.), berechtigt war, das
Gegenstand der Beschwerde bildende Patentgesuch zuriickzuweisen.
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II. Muster- und Modellrecht

THOMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENF)

MMG Art. 24, Art. 25 und Art. 26

Die blofie Farbinderung stellt keinen rechiserheblichen Unterschied zwischen ge-
schiitztem und nachgemachtem Modell dar.

Schadenersatzfolgen treten nur ein ber absichtlicher oder fahrlissiger Rechtsver-
letzung. Ein solches Verschulden einer Aktiengesellschaft ist zu bejahen, wenn der
Ehemann der Alleinaktiondrin, der in deren Vertretung dem Verwaltungsrat Wei-
sungen tiber den Einkauf der modellrechtlich zu beanstandenden Gegenstinde ge-
geben hat, bisgliubig war.

Unter dem Titel Schadenersatz sind der Kaufpreis und die Eosten des Gerichts-
vollziehers zu ersetzen, wenn der Erwerb durch den Gerichisvollzieher zum Swecke
der Beweissicherung und zur Verhinderung eines rechisverletzenden Verkaufes
erfolgt ist.

La simple modification des couleurs ne peut éire considérée comme constituant une
différence juridiquement relevante entre le modele protégé et le modeéle imité.

Des dommages-intéréts ne sont accordés qu’en cas de violation intentionnelle ou par
négligence de la loi. Ainst, il y a lieu de considérer comme_fautive I’ attitude d’une
société anonyme, lorsque, de mauvaise foi, le mari de I’ actionnaire unique, repré-
sentant celle-ci, a donné au conseil d’administration des instructions sur [’achat des
objets, litigieux au regard du droit des dessins et modéles.

1l faut inclure dans le dommage le prix d’achat des objeis litigieux, ainsi que les
émoluments de [’ huissier-judiciaire lorsque I’ acquisition de ceux-ld par celui-ci a
permis de sauvegarder des moyens de preuve et empécher une vente contraire au droit.

SJ 1968, 4571%., Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de Justice civile
vom 27.Januar 1967 i.S. van Cleef und Arpels gegen Sobior S.A.

Droit:

a) L’article 24 L.D.M.I. déclare passible de poursuites civiles ou pénales, «conformé-
ment aux dispositions ci-aprés ... 2. quiconque aura vendu ... des objets contrcfaits ou
imités sans droit». L’article 25 L.D.M.I. dispose que celui qui a commis intentionnelle-
ment une des infractions prévues a 'article 24 est tenu de réparer le dommage causé a la
partic lésée, une sanction pénalc pouvant s’ajouter a la réparation civile. L’article 26
dispose que celui qui a agi par négligence n’est passible d’aucune peine, mais qu’il de-
meure civilement responsable du dommage causé.

Quant a la L.C.D., sur laquelle la demanderesse fonde également sa demande, elle
limite le droit a des dommages-intéréts de celui qui est victime d’un acte de concurrence
déloyale au cas dc faute de "auteur (art. 2, litt.d).
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b) Il appartenait a la demanderesse d’établir que, en commettant les actes qui lui
étaient reprochés, la défenderesse avait agi intentionnellement ou, a tout le moins par
négligence.

Avant de statuer sur ce point, et pour réduire immédiatement le litige a ses justes, et
modestes proportions, la Cour posera que la demanderesse n’a ni établi, ni offert d’établir
que la défenderesse aurait acquis et revendu sept broches-chat pouvant constituer une
imitation du modéle déposé par la demanderesse ...

Iln’est donc pas établi que la défenderesse ait détenu plus d’une scule broche-chat pou-
vant constituer imitation du modéle de la demanderesse. En I’absence de toute offre de
preuve de la demanderesse propre 4 établir que la défenderesse a détenu plus d’une seule
broche pouvant constituer une imitation du modéle de la demanderesse, la Cour doit se
borner a rechercher si cette seule broche constitue contrefagon ou imitation du modéle
déposé par la demanderesse et si, en acquérant puis en revendant cet unique objet, la
défenderesse a agi fautivement, que ce soit intentionnellement ou par négligence.

¢) La Cour examinera en premier lieu cette derniére question, que la demanderesse n’a
nullement élucidée.

Il apparait d’emblée que tout commerg¢ant qui achéte ou revend un bijou ne peut pas
étre tenu a des dommages-intéréts en application de la L.D.M.I. pour ce seul motif que
le bijou en question se trouve imiter un modele déposé. Encore faut-il, pour qu’il puisse
étre passible de dommages-intéréts, que le commergant en cause ait su, ou tout au moins
di ou pu savoir que le bijou qu’il a acquis contrefaisait ou imitait un modéle déposé, ou
que la provenance de ce bijou ait pu lui inspirer des doutes.

En I’espéce la demanderesse n’a pas précisé en quoi la défenderesse aurait, intention-
nellement ou par négligence, 1ésé ses droits.

Cependant elle fait grand état de la procédure qui s’est déroulée devant le Tribunal
de Grande Instance de la Seine et du jugement du 31 octobre 1964 dont il résulte qu’un
sieur Pereira Da Cruz lui a causé un préjudice considérable en imitant des modéles de
bijoux par elle déposés et notamment le clips-chat, Or 1l est vrai que le Sieur Da Cruz
n’était pas sans relation avec Sobior S.A. Lors de son audition, le 7 février 1966, par le
juge d’instruction (procédure pénale 140/1966), sieur Brandt, administrateur de la défen-
deresse, a déclaré:

«Les actions (de Sobior S.A.) ont été souscrites par M™e Da Cruz. En fait, I’animateur
de la société était M. Da Cruz, son mari, domicilié & Marseille ...

«Sobior a eu une activité jusqu’au printemps 63. Elle a cessé toute activité, vu que
M. Da Cruz a eu des ennuis 2 Marseille ...

«Comme je I'ai dit, c’est Da Cruz qui donnait toutes directives pour les achats ...»

Le 11 février 1966 sieur Brandt a pu préciser que Dame Da Cruz avait souscrit 98 ac-
tions de Sobior S.A. sur 100.

De ces déclarations de ’administrateur Brandt on doit retenir que des liens étroits
existaient entre la défenderesse et le sieur Da Cruz, lequel, notamment, donnait toutes
directives pour les achats. On peut dés lors admettre que la défenderesse répond des
agissements du sieur Da Cruz, en rapport avec les siens propres, soit donc du dommage
qu’a pu causer 4 la demanderesse la vente & Montres S.A. de la broche-chat — 4 supposer
que cette derniére constitue une imitation du modéle déposé par van Cleef.

d) La défenderesse conteste ce dernier point. Elle releve que, selon Particle 24 ch. 1
L.D.M.L, il n’y a imitation illicite d’'un modeéle que lorsque «le produit véritable ne
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(peut) étre distingué du produit contrefait qu’aprés un examen attentif». Selon elle les
différences entre le clips-chat de la demanderesse et la broche-chat vendue par la défen-
deresse sont suffisantes pour apparaitre méme sans un examen attentif. Elle invoque
Pautorité de Tell Perrin (F.J.S. 139 p.4), selon lequel «si un premier examen, superficiel
et rapide, révele des différences, il n’y a pas imitation».

En P’espéce, la Cour considére qu’un examen superficiel et rapide du modéle original
(versé au débat par la demanderesse) et du modeéle accusé d’imitation (versé au dossier
pénal) conduit a faire apparaitre comme particuliérement ressemblantes les lignes géné-
rales des deux modéles «chats». La seule différence clairement apparente entre les deux
modeles est dans la couleur de la pierre qui constitue le ventre du chat: noire dans I’ori-
ginal, brun-jaune dans 1’autre. Mais la Cour ne saurait s’arréter a cette différence,
Particle 24 ch.1 L.D.M.I. précisant que «la scule modification des couleurs n’est pas
considérée comme constituant une différence».

Deés lors on doit admettre I'existence d’une imitation, méme a s’en tenir aux critéres
posés par Tell Perrin dans la F. J.S. n° 139. A plus forte raison, 4 s’en tenir aux principes
moins rigoureux posés par le Tribunal fédéral dans A.T.F. 83 II 482, arrét invoqué par la
demanderesse.

L’acte reproché a la défenderesse tombe en outre sous le coup de I’article 1 litt.d
L.C.D., vu le danger de confusion existant incontestablement entre le modéle original et
le modele imité «chat».

La demanderesse peut donc prétendre 4 la réparation du dommage qu’elle a subi, tant
sur la base de l’article 2 litt.d L.C.D. que des articles 24 ch. 1 et 26 L.D.M.I.

e) Il reste a fixer I’étendue du dommage.

Celui-ci comprend incontestablement la somme payée par I’huissier M. pour 1’acqui-
sition de la broche-chat (fr.298), ainsi que la facture de ’huissier (fr.81). Il était en effet
légitime que la demanderesse ne laisse pas dans le commerce P'imitation de son modeéle, ce
qu’elle ne pouvait éviter qu’en achetant elle-méme a Montres S.A., en faisant acheter
cette imitation, ou en sollicitant une saisie provisionnelle qui, en I’espéce aurait risqué de
ne se produire qu’aprés revente de la broche. Il était parfaitement normal aussi,
qu’ayant l'intention de déposer une plainte pénale contre inconnu ensuite de la décou-
verte de l’oflre au public de 'imitation de son modéle, elle se soit, dans le but de se consti-
tuer une preuve, adressée a un huisier judiciaire pour cet achat. La demanderesse a donc
subi un dommage de fr.379 (fr.298 + 81).

A-t-elle subi un dommage d’un montant plus élevé?

La demanderesse n’apporte aucune preuve a ce sujet. Ayant fait racheter la seule
broche imitée offerte en vente par la défenderesse elle a rendu impossible qu’un éventuel
amateur de son modele acquiére en licu et place la broche-imitation (au surplus, vu la
différence de prix entre les deux articles: 298 et 900 fr., les clientélesde Montres S.A. d’une
part, de van Cleef de I’autre ne sont sans doute pas les mémes). Si, du fait des agissements
du sieur Da Cruz la demanderesse, 4 en croire le jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de la Seine du 31 octobre 1964 (dont il ne faut pas oublier qu’il a été rendu par con-
tumace, sans que Da Cruz ait pu s’expliquer) a subi un important préjudice, on ne voit
pas que le dommage subi du fait de la défenderesse, le seul dont celle-ci ait a répondre,
dépasse I'obligation ou s’est trouvée la demanderesse de faire acheter la broche-imitation
par lintermédiaire de 'huissier M.

En conséquence la demande sera admise a concurrence de fr. 379, la demanderesse
étant déboutée du surplus de ses prétentions ...



— 206 —

f) Sila demanderesse obtient gain de cause sur le principe de sa demande, elle a pres-
que totalement échoué dans ’'administration de la preuve du dommage qu’elle prétendait
avoir subi. Dans ces conditions la compensation des dépens se justifie.

Par ces motifs la Cour condamne Sobior S.A. 4 payer 4 van Cleef et Arpels fr. 379 avec
intéréts 5 9% du 16 mai 1966 ...

I11. Markenrecht

THOMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENF)

MSchG Art. 3 Abs.2

Ein nicht oder nicht mehr als Marke geschiitztes Wort ist schon dann Warenname,
wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. nur die Fachleute, es allgemein zur Bezeich-
nung einer bestimmten Warenart verwendet (Bestitigung der Rechtsprechung ).
Die Tatsache, daff die gleiche Ware einen zweiten Namen (« Elastomer» ) hat,
nimmi dem andern Wort («Spandex» ) die Eigenschaft als Gemeingut nicht.
Wer eine gemeinfreie Sachbezeichnung verwendet, begeht grundsitzlich weder eine
Markenvechtsverletzung noch unlautern Wetthewerb.

Rechtsmifibriuchliches Verhalten des Inhabers einer eingetragenen Marke, der im
Prozefs den Standpunkt einnimmi, die angefochtene Marke sei gemeinfrei ?

Der Markeninhaber kann sich mit der markenrechilichen Unterlassungsklage
gegen jede Stirung, also auch gegen den nichtmarkenmdfigen Gebrauch, wenden
( Anderung der Rechtsprechung durch das Handelsgericht des Kantons Ziirich).

Un mot qui n’est pas protégé comme marque, ou qui ne Uest plus, devient une
désignation générigue du seul fait que 'un des milieux intéressés, par exemple celut
des gens du métier, Uutilise d’une maniére générale pour désigner une espéce parti-
culiére de marchandises. Confirmation de la jurisprudence.

Le fait que la méme marchandise a un deuxiéme nom (« Elastomer» ) ne prive pas
Uautre mot («Spandex» ) de sa qualité de signe du domaine public.

Celut qui utilise un signe descriptif qui fait partie du domaine public ne commet pas
en principe un acte contraive & la protection des marques ou & la loi sur la concurrence
déloyale.

Le titulaire d’une marque envegistrée commet-tl un abus de droit s’il soutient en cours
de procés que la marque attaquée fait partie du domaine public ?

Le titulaire d’une marque peut demander la cessation sur la base du droit de marque
de toute contrefagon méme si le signe illicile n’est pas utilisé comme marque sur le
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produit ou son emballage (changement de jurisprudence par le Tribunal de Com-

merce de Zurich ).

BGE 94 11 441T. (rés. fr. JT 1968 I 634), Urteil der I.Zivilabteilung vom

9. Januar 1968 und Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich

vom 7.September 1967 (mitgeteilt durch RA Dr. H. Meyer-Frohlich)

in Sachen André von Spaendonck & Zonen N.V. gegen International

Latex Corporation.

A. Die Firma André van Spaendonck & Zonen N.V. in Tilburg ist Inhaberin der seit
1946 im internationalen Markenregister stehenden Wortmarke «Spandon», die unter
anderem fiir Fasern, Faden, Gewebe und Kleider bestimmt ist, sowie einer im Jahre 1950
in das gleiche Register eingetragenen Wort- und Bild-Marke «Spandon pure woole» fiir
Wollstofte.

Die in den Vereinigten Staaten von Amerika niedergelassene International Latex
Corporation lieB im Jahre 1961 die Marken « Spandex» und «Spantex» in das schweize-
rische Register eintragen, beide fiir Oberkleider, Unterwische, elastisches Gewebe,
Kunststoflgewebe und Stiickwaren.

B. Am 12.November 1962 klagte die Firma Spaendonck beim Handelsgericht des
Kantons Ziirich gegen die International Latex Corporation auf Léschung der Marken
«Spandex» und «Spantex» und auf Untersagung des Gebrauchs der beiden Wérter
und sonstiger Bezeichnungen mit dem Stamme «Spand» oder «Spant» mit Beziehung
auf Fasern, Garne, Gewebe und daraus herzustellende Waren. Am 17. Mai 1963 unter-
zog sich die Beklagte diesemn Begehren teilweise, indem sie die beiden Marken 18schen
lieB. Am 4.Juli 1966 nahm das Handelsgericht davon Vormerk und wies das Unter-
sagungsbegehren ab. Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Kldgerin hin hob das Kassations-
gericht des Kantons Ziirich dieses Urteil am 20. Juni 1967 auf und wies die Sache zur
Beweisergdnzung und neuen Beurteilung an das Handelsgericht zuriick.

Das Handelsgericht fallte am 7. September 1967 das neue Urteil. Es merkte wiederum
die Loschung der beiden Marken Spandex und Spantex vor. Ferner untersagte es der
Beklagten unter Strafandrohung den Gebrauch des Wortes Spantex im Zusammenhang
mit Fasern, Garnen, Geweben und daraus herzustellenden Waren. Im iibrigen wies es das
Untersagungsbegehren ab. Das Bundesgericht hat dieses Urteil bestatigt.

Aus dem Urteil des Handelsgerichts:

4. Die Klidgerin will bei der Priifung dieser Frage, ob das Wort Spandex eine Sach-
bezeichnung sei, die Grundsitze angewendet wissen, die von der Rechtsprechung fiir
die Umbildung einer echten Marke zu einem Freizeichen entwickelt worden sind. Da-
nach wire ein strenger MaBstab anzulegen und diese Umgestaltung oder Entartung der
Marke zum Sachnamen erst anzunchmen, wenn alle Verkehrskreise (von cinigen Spe-
zialisten vielleicht abgeschen) vom Fachhandel bis zum letzten Verbraucher die Vor-
stellung verloren haben, daB3 der Name ein Phantasiewort sei, das auf ein bestimmtes
Fabrikations- oder Handelsunternehmen hinweise, also erst dann sei es cin Warenname,
wenn der ganze Verkehr das Wort als einen Begriff betrachte, der die Ware naher um-
schreibt in bezug auf Zusammensetzung, Qualitit, Verwendungszweck oder andere
objcktive, nur die Ware an sich und nicht ihre Herkunft aus einem bestimmten Betriebe
kennzeichnende Eigenschaften.

Um einen solchen Sachverhalt wiirde es sich im vorlicgenden Falle aber nur handeln,
wenn es darum ginge, ob die Marke Spandon der Kligerin ihren Wert als Marke ein-
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gebiiBt und sich zu einem Warennamen entwickelt habe, wie es im klassischen Beispiel
der Marke Vaseline vor sich ging. Diese Annahme fillt schon deshalb auBler Betracht,
weil die Kldgerin die Marke Spandon nicht geschaffen hat und sie auch nicht gebraucht,
um damit ein bestimmtes Erzeugnis aus der Reihe ihrer Produkte hervorzuheben und
denn auch keiner ihrer Artikel nun etwa als « Spandon» im Sinne einer Sachbezeichnung
benannt wird. Sie hat auch nicht etwa mit der Silbe «Span...» an die mit diesern Wort-
stamm in der englischen und deutschen Sprache verbundene Vorstellung eines dehnbaren
oder spannbaren Fadens oder Stoffes ankniipfen wollen, sondern das Wort Spandon
offensichtlich aus dem in ihrer Firma enthaltenen Personennamen «Spaendonck»
gebildet; sagt sie doch selber, thre Marke bilde gleichzeitig die im Handelsregister als
Handelsname eingetragene Kurzbezeichnung ihrer Firma.

Die Klidgerin kann also nicht die Fragestellen, obihre Marke Spandonsich zum Waren-
namen umgebildet habe, und diese Frage mit dem Hinweis auf die von der Gerichts-
praxis aufgestellten strengen Anforderungen verneinen. Denn die Beklagle beruft sich fiir
die Entstehung des Sachnamens Spandex auf einen Vorgang, der von der geschilderten Umbildung einer
Marke zum Freizeichen ginzlich verschieden ist. Es soll bei der in den letzten Jahrzehnten weit
ausgedehnten Entwicklung synthetischer Stoffe eine Faser mit einer bestimmten Elastizi-
tit geschaffen worden sein, fiir die noch ein Name habe gefunden werden miissen. Da mag
es sofort einleuchten, daB fiir diese Umschreibung der hervorstechendsten Eigenschaft
dieses Stoffes der Wortstamm «span» als geeignet erkannt wurde, da er in der englischen
Sprache (the span = Spanne, Spannweite, Spannung, to span = spannen, messen ; auch
in expand = ausspannen, ausdehnen ...), in gleicher Weise in der deutschen Sprache
und ferner in der franzésischen (expansible = ausdehnbar, expansion = Ausdehnung)
die Vorstellung eines dehnbaren, also elastischen Stoffes erweckt. Danach hitte die Be-
zeichnung Spandex cine eigene, von der Spandon-Marke der Kligerin vollig unab-
hingige Entwicklung hinter sich. Somit stellt sich das Problem der Namensbildung fiir ein
neues Produkt und nicht die Frage, ob die Wortmarke fiir ein altes, bekanntes Produkt
durch seine weite Verbreitung zum Sachnamen geworden sei.

5. Dieser grundlegende Unterschied zwischen der Umbildung oder Entartung der Marke
eines alten, weitverbreiteten Erzeugnisses zum Freizeichen und dem vorliegenden Fall
der Bildung eines Namens fiir ein neues Produkt verlangt auch eine andere Betrachtungsweise
bei der Frage, in welchen Verkehrskreisen die Kenntnis des Sachverhaltes zu ermitteln sei. Bel der
Freizeichenbildung darf verlangt werden, daB bis zum letzten Verbraucher die Vorstel-
lung verloren gegangen sei, da3 das Wort (als Marke) auf ein bestimmtes Fabrikations-
oder Handelsunternehmen hinweise. Beim neuen Namen fiir ein neues Produkt kann dies aber
nicht gelten. Das necue synthetische Produkt hat zun4chst seine komplizierte, nur dem
Chemiker verstandliche, aus Formeln und Molekiil-Strukturbildern bestehende An-
schrift; es erhilt sodann einen besser schreib- und auch aussprechbaren chemischen
Kurzbegriff, der aber immer noch (wie z.B. im vorliegenden Falle der Begriff des Poly-
urethans) fiir den Handel und besonders fiir den Verkehr mit den Verbrauchern zu kom-
pliziert ist und deshalb durch einen Trivialnamen ersetzt werden mufl, Diese neuen
Namen der im heutigen Zeitalter der Kunststoffe auftretenden Produkte sind derart
vielfiltig, dal3 ein nicht besonders sachkundiger Kaufer darin nicht mehr erkennen kann,
ob er es mit einer Materialbezeichnung oder einer Fabrikmarke zu tun hat. Dies gilt
besonders im Gebiet der Textilien. Ob Nylon, Orlon, Perlon, Helanca, Terylene und die
vielen andern dhnlichen Bezeichnungen im Textil-Fach Sachnamen oder Marken seien,
ist dem gréBten Teil der Kleider- und Wischekiufer nicht bekannt. Diese Unkenninis kann
aber am wirklichen Sachverhalt nichts dndern. Was in der Fachwelt als objektive, vom Her-
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Dort wird auf S.70 zum Stichwort «Spandexfasern (Elastomerfasern)» gesagt, es sel
die Gattungsbezeichnung fiir synthetische Fasern, die mindestens zu 85 % aus Polyurethan
bestehen; die Faser lasse sich wie Gummifiden dehnen und ziehe sich wieder auf ihre
urspriingliche Lange zusammen; Spandexfasern seien gut anfarbbar, oxydationsbestdn-
dig sowie lichtbestdndiger und in wesentlich geringerem Querschnitt herstellbar als
Gummifiden; sie dienen zur Fabrikation von besonders elastischen Miederstoffen,
Hiiftgiirteln, Bustenhaltern, medizinischen Strimpfen und Badeanziigen.

9. Diese neue Kunstfaser, die mit ithren hervorstechenden Eigenschaften in Konkur-
renz trat zu den marktbeherrschenden Gummifiden, hat selbstverstdndlich auch in der
Schweiz Eingang gefunden, und bei den engen internationalen Verflechtungen in der
Textilbranche ist damit auch der neue Warenname und die beziigliche amerikanische
und deutsche Literatur in den hiesigen Branchekreisen bekannt geworden. Wenn es dafiir
iiberhaupt eines Beweises bedarf, so liegt er schon im erwihnten Referat von Lyssy,
ferner in einer von der CIBA Basel verbreiteten Abhandlung von H. U, ScHMIDLIN ...

10. Der neue Warenname Spandex ist in der Schweiz aber nicht nur in der Textil-
chemie und in der dieses neue Produkt verarbeitenden Textilindustrie, sondern auch im
GroBhandel und im Detailverkauf bekannt geworden. Amerikanische Hersteller lieferten
und liefern heute noch fertige Gewebe, die von den hiesigen Importfirmen unter dem
Namen Spandex an die verarbeitende Industrie abgegeben werden. Dabei handelt es
sich um Firmen, die miteinander in Konkurrenz stehen (Bally z.B. offerierte « Spandex-
Satin», Lady’s Lastic S.A. «Spandextiill», und Elastic AG Basel bot elastische Zutaten
an, hergestellt aus « Spandex-Fasern»). Es leuchtet somit cin, dafi sie mit dieser iiberein-
stimmenden Bezeichnung nicht miteinander die gleiche Marke anpreisen, sondern die
Beschaffenheit der Ware mit ihrem Sachnamen Spandex bezeichnen wollten.

In gleicher Weise wird Spandex als Warenname auch von den leitenden Organen der
Warenhé&user verstanden ...

Diesem Reklamematerial hilt die Kligerin entgegen, es habe seither (insbesondere
im Laufe dieses seit November 1962 hingigen Prozesses) die Beschaffenheitsangabe
Spandex betrachtlich an Verbreitung eingebiifit. Von den Herstellern dieser Fasern
werde zur Kennzeichnung des Produktes der Markenname in den Vordergrund gestellt
(also von Du Pont: Lycra, von US. Rubber: Vyrene und von Globe: Glospan), und wenn
die Eigenschaft hervorgehoben werde, spreche man nicht mehr von Spandex, sondern
englisch von einer «elastomeric fibre», franzésisch von «fibre élastomeére» und im
deutschen Sprachbereich von «elastomerischen Fasern». Auchin der Reklame werde das
Wort Spandex nicht mehr verwendet, was an einem Inscrat im Tagblatt der Stadt
Zurich vom 8.Mai 1963 gezeigt wird, wo Jelmoli bei verschiedenen Wischeartikeln die
Marke «Lycra» zur Beschaffenheitsangabe verwende; ferner wird verwiesen auf In-
serate in Illustrierten.

Daf} «Spandex» an Verbreitung eingebiif3t hat zugunsten der Bezeichnung «Elasto-
mer», wird auch von den fachkundigen Mitgliedern des Handelsgerichtes bestétigt.
Diese Wandlung ist offensichtlich der Erfolg der Vorstellungen, die von der Kldgerin im
Laufe dicses Prozesses und mit Hinweis auf die holldndischen Entscheidungen bei den
Produzenten und Grof3verbrauchern unternommen worden sind. Dieses Ausweichen auf
die Bezeichnung Elastomer, das als Synonym oder als Oberbegriff fir diese Art von
clastischen Fasern aufzufasscn ist, dndert aber am Charakter des Spandex als Beschaffen-
heitsangabe nichts. Es kann aus werbetaktischcn oder andern geschiftlichen Griinden
erfolgt sein («for purely business reasons» wie Du Pont sich ausdriickt), z.B. um nicht
Mittel in eine Werbung einzusetzen, die prozessuale Umtriebe schon voraussehen 1af3t.
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Die Vermeidung des umstrittenen Wortes war um so leichter, als ein gleichbedeutender
Begriff zur Verfiigung steht, der, wie das « Elastomer », die Eigenart des Stofles eher noch
besser zum Ausdruck bringt. Diese Eigenschaft wird im allgemeinen Sprachgebrauch als
«elastisch» bezeichnet und nicht als «spannbar», was daran sinnfillig wird, dal3 bei
Laien das Wort «Spandex» leicht eine Gedankenverbindung mit «Spannteppich» und
nicht mit Miederwaren hervorruft. Es ist tibrigens anzunehmen, dafi die schweizerischen
GrofBverbraucher dieser neuen Faser eine allzustarke Betonung des Beschaffenheits-
wortes Spandex zu vermeiden begannen nicht in Anerkennung des Rechtsstandpunktes
der Kldgerin («ohne Anerkennung einer Rechtspflicht», wie die Fa. Heberlein & Co.
AG sich ausdriickte), sondern zum eigenen Nutzen, um némlich nicht ungewollt Vor-
spann zu leisten fiir die Marke Spandon der Kligerin, zu deren Fabrirakationsprogmm
auch die Verarbeitung von Kunstfasern gehort.

Welches aber auch die Griinde gewesen sein mégen, so dndert es nichts daran, daf} Spandex
in den Fachkreisen immer noch als ein Warennamen oder eine Beschaffenheitsbezeichnung verstanden
wird. Es ist iibrigens entgegen der Behauptung der Kligerin in den Anpreisungen in
Inseraten nicht verschwunden, kann doch die Beklagte auf neuere Reklamen hinwei-
sen ...

14. ... DaB das Wort «Spantex» zur Bezeichnung der Erzeugnisse der Beklagten ver-
wendet wurde, ergibt sich aus zahlreichen der bei den ProzeBakten liegenden Prospekte
und Inscrate sowic aus einer Schachtel mit aufgedruckter, jedoch spéter iiberklebter
Bezeichnung «Spantex». Ob der Gebrauch markenmaifig, d.h. durch Anbringung der
Bezeichnung an der Ware selbst oder auf ihrer Verpackung erfolgt sei oder nicht, ist
unerheblich, weil sich der markenrechtlich Berechtigte nach neuerer Auffassung mit der
Unterlassungsklage gegen jede Stérung, also auch gegen den nicht markenmiBigen
Gebrauch, wenden kann (vgl. Davip, a.a.O., N.6 zu Art.25 MSchG); im iibrigen trife
bei solcher Sachlage jedenfalls Art. 1 Absatz 2 lit.d UWG zu. Da nach den vorstehenden
Ausfithrungen nur das Wort «Spandex» und nicht zugleich auch «Spantex» als Sach-
bezeichnung frei ist, war die Verwendung des zweiten Ausdruckes zur Bezeichnung von
Erzeugnissen der Beklagten oder von Fabrikaten aus solchen unzuléssig.

Aus dem Urteil des Bundesgerichts:

5. Die Kldgerin macht geltend, das Wort Spandex kénne nicht Gemeingut sein, weil
die Beklagte es in der Schweiz als Marke habe registrieren lassen.

Wenn sie damit sagen will, die Tatsache der Eintragung sei ein Anzeichen dafiir, daf3
das Wort Spandex im Verkehr nicht als Warenname gegolten habe, ficht sie die Beweis-
wiirdigung an und ist sie daher nicht zu héren.

Hat ihr Einwand dagegen den Sinn, ein eingetragenes Zeichen kénne aus rechtlichen
Griinden nicht Warenname sein, ist ihr nicht beizupflichten. Ein Warenname verliert
durch die Eintragung als Marke seine Eigenschaft als Gemeingut nicht ohne weiteres;
gegentelils ist die Eintragung ungiiltig, weil Gemeingut den Schutz als Marke nicht ge-
nieBt. Erst ein langer Gebrauch als Marke vermag in einem solchen Falle den Waren-
namen allenfalls im BewuBtsein des Volkes zum Individualzeichen umzugestalten und
ihm damit die Eigenschaft als Gemeingut zu nehmen. Anderseits kann ein giiltig als
Marke eingetragenes Zeichen nach und nach zu einem Warennamen und damit zu
Gemeingut werden. Der Markeninhaber kann diese Wandlung beschleunigen, indem er
die Marke loschen 14Bt und auf den markenmifBigen Gebrauch des Wortes verzichtet.
Jedenfalls ist die Tatsache allein, daf3 ein Wort einmal —sei es zu Recht, sei es zu Unrecht —
als Marke eingetragen war, kein gesetzliches Hindernis fiir seine Entwicklung zum Wa-
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und Gemeingut zugleich sein. Der Beklagten konnte aber nicht verwehrt werden, ihren
Standpunkt zu wechseln, nachdem sie eingesehen hatte, daB3 «Spandex» des Marken-
schutzes nichtfahig sei, weil dieses Wort sich auch in der Schweiz als Sachname durchge-
setzt habe. Nicht jeder Wechsel einer Auffassung ist als «venire contra factum proprium»
miBbriuchlich (vgl. MErz, N.401 zu Art.2 ZGB). Rechtsmif3brauch kommt in Frage,
wenn jemand einen Rechtsstandpunkt einnimmt, der sich mit seinem eigenen tatsach-
lichen Verhalten schlechterdings nicht vertriagt. Wer z.B. den Riicktritt vom Vertrag
erklart, hierauf aber die empfangene Leistung weiterverduf3ert, statt sie zurilickzuerstat-
ten, kann je nach den Umstinden sich nicht mehr auf Riicktritt berufen. Auch kann es
Treu und Glauben widersprechen, mit einer bestimmten Stellungnahme die Gegenpartei
zu einem fiir sie nachteiligen Verhalten zu veranlassen und sich hernach auf einen anderen
Standpunkt zu stellen. Der Beklagten fillt im vorliegenden Falle nichts Derartiges zur
Last. Indem sie das Wort Spandex als Marke registrieren lieB3, veranlafBte sie die Klage-
rin nicht zu einem fiir diese schidlichen Verhalten. Die Auffassung der Klédgerin, die
Beklagte habe dadurch auf dem schweizerischen Markt Verwirrung gestiftet, die Klage-
rin zum Eingreifen gendtigt und sie so geschédigt, kann nicht zur Bejahung eines offen-
baren RechtsmiBbrauches und damit zur GutheiBung der nach den Regeln des Rechts
unbegriindeten Unterlassungsklage fiihren. Die unbefugte Registrierung des Wortes
Spandex als Marke, verbunden mit der Anerkennung des Léschungsbegehrens der Kla-
gerin wihrend des Prozesses, wurde vom Handelsgericht bei der Verteilung der Prozel3-
kosten beriicksichtigt. Damit ist die Kldgerin fiir den Nachteil entschidigt, der ihr durch
ihr prozessuales Eingreifen mit dem Léschungsbegehren entstanden ist. Die Folgen der
unbegriindeten Stellung eines Unterlassungshegehrens hat sie selber zu tragen. Die Be-
rufung auf BaumeacH/HererMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 9. Auflage,
Bd.I, Anm.295 der Einleitung zum UWG, hilft ihr nichts. Die Beispiele unzuldssiger
Rechtsausiibung, mit der sich ein Wettbewerber nach der Auffassung der Verfasser
dieses Werkes mit seinem eigenen fritheren Verhalten in Widerspruch setzt, haben mit
dem heute zu beurteilenden Sachverhalt nichts gemeinsam. BauMmBacH/HEFERMEHL
sagen, wer z.B. durch eigene rechtswidrige Benutzungshandlungen die Verkehrsgeltung
einer fremden Bezeichnung geschwicht oder zerstért habe, kénne sich dem Verletzten
gegentiber nicht auf den Wegfall der Verkehrsgeltung berufen. Im vorliegenden Fall
spielt die Verkehrsgeltung des Zeichens der Kligerin tiberhaupt keine Rolle, sondern zu
entscheiden ist nur, ob die Beklagte, wie alle andern Interessierten, berechtigt sei, ein
dem Gemeingebrauch offenstehendes Wort trotz der von der Klagerin hinterlegten Mar-
ken zu beniitzen, Von einem RechtsmiB3brauch fehlt hier jede Spur, geschweige denn,
daB er offenbar wire, wie Art.2 Abs.2 ZGB voraussetzt.

Ob die Beklagte wihrend der Zeit, da das Wort Spandex zu ithren Gunsten als Marke
cingetragen war, gegen Dritte «markenrechtliche Verwarnungsbriefe» erlieB3, ist recht-
lich unerheblich. Insbesondere spielt diese Behauptung fiir die Frage des RechtsmiB3-
brauches keine Rolle. Nur die Verwarnten kénnten aus den angeblichen Verwarnungen
allenfalls etwas gegen die Beklagten ableiten. Die Kldgerin behauptet nicht, sie sei eben-
falls verwarnt worden, und die Verwarnung anderer muBte ihr gleichgiiltig sein; nicht
sie hat im Warenzeichenwesen fiir allgemeine Ordnung zu sorgen. Die Nichteinvernahme
eines Zeugen, durch den die Kligerin ihre Behauptung betreffend «markenrechtliche
Verwarnungsbriefe» der Beklagten beweisen wollte, verletzt daher Bundesrecht nicht.
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MSchG Ari. 6

Ginzliche Warenverschiedenheit ist zu verneinen zwischen Bekleidungsartikel
einerseits und Textilerzeugnissen andererseits.

Grundsiize fiir die Vergleichung von Markenbestandteilen. Mafgeblichkeit des
Gesamteindrucks einer aus Firmanamen und Bildbestandieil bestehenden kombi-
nierten Marke. Einfluf der Weglassung des Worthestandteils in der jiingeren
Marke.

Die Duldung jiingerer dhnlicher Marken Dritter setzt die Verwechslungsgefahr
nicht herab.

Verkehrsgeltung ist nicht Voraussetzung fiir die Schuizfihigkeit einer Marke oder
des Bestandleils einer solchen.

1l ne faut pas considérer comme marchandise de nature folalement différente des
articles d’habillement d’une part et des produils lextiles de toules sortes d’autre part.
Principes applicables & la comparaison des éléments de la marque. Imporiance
décisive de 'impression d’ensemble d’une marque combinée se composant d’une raison
de commerce et d’un élément figuratif. Influence de [’ absence de I’ élément verbal dans
la marque déposée ultérieurement.

La iolérance de marques semblables ultérieurement déposées par des tiers ne réduit
pas le risque de confusion.

Le fait gu’une marque ou un élément de celle-ci se soit imposé ne constitue pas une
condition de leur protection.

BGE 93 11424 1T, (rés. fr. JT 1968 1 633), Urteil der 1. Zivilabteilung vom
19.Dezember 1967 1.S. Burberrys Ltd. gegen Paul Hubatka Séhne.

A. Die Firma Burberrys Limited in London ist Inhaberin einer Wort/Bildmarke, die
in der Schweiz erstmals 1941 hinterlegt und in der Folge jeweils erneuert wurde, letztmals
am 9.November 1957 unter der Nr.167954. Die Marke besteht aus einem schwarzen
Rechteck mit weil3 verziertem Rand. Oben ist in weiller Schrift der Firmenname «Bur-
berrys» angebracht; darunter befindet sich das wei3e Bild eines Ritters auf galoppieren-
dem Pferd. Die Marke ist gemif3 der Eintragung von 1957 bestimmt fiir « Textil-Stuick-
waren und Bekleidungsartikel (einschlieBlich FuBbekleidungen)».

Die Firma Paul Hubatka & Séhne (heute: Paul Hubatka Séhne) in Altstdtten hinter-
legte am 21.September 1965 beim Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum die fiir « Textil-
erzeugnisse aller Art» bestimmte Marke Nr. 213904, die aus dem gezeichneten Bild eines
Ritters auf einem sich leicht biumenden Pferd besteht.

Die Firma Burberrys Ltd. forderte am 1. November 1966 die Firma Hubatka Shne auf,
die Marke Nr.213904 I8schen zu lassen, da sie mit threr dlteren Marke Nr. 167954 ver-
wechselbar sei. Die Firma Hubatka lehnte dieses Begehren ab.

B. Am 8.Februar 1967 erhob die Firma Burberrys Ltd. gegen die Firma Paul Hubatka
Séhne beim Handelsgericht St. Gallen Klage auf Nichtigerkldrung der Marke Nr.213904
der Beklagten und Untersagung ihres Gebrauchs im geschaftlichen Verkehr im Zusam-
menhang mit Textilerzeugnissen.
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Die Beklagte bestritt eine Verwechslungsgefahr und beantragte, die Klage abzuweisen.

C. Das Handelsgericht St. Gallen wies am 12. Juli 1967 die Klage mit der Begriindung
ab, die Marke der Beklagten unterscheide sich geniigend von jener der Kldgerin.

D. Gegen das Urteil des Handelsgerichts hat die Kldgerin die Berufung erklart, mit
der sie an ihrem Léschungs- und Untersagungsbegehren festhilt.

Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu
bestitigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwiagung:

1. Nach Art.6 Abs. 3 MSchG braucht sich eine Marke nicht im Sinne von Art.6 Abs. 1
durch wesentliche Merkmale von der bereits eingetragenen Marke eines andern zu unter-
scheiden, wenn sie fiir Erzeugnisse oder Waren bestimmt ist, die threr Natur nach gianz-
lich von den mit der dlteren Marke versehenen abweichen.

Die Beklagte beansprucht ihre Marke fir « Textilerzeugnisse aller Art». Unter diese
Warengattung fallen auch die Erzeugnisse, fiir welche die Marke der Klagerin bestimmt
ist, ndmlich die Textilstiickwaren und die Bekleidungsartikel, diese allerdings nur inso-
weit, als sie aus Textilien hergestellt sind. Die Beklagtc vermag sich daher nicht auf Art.6
Abs.3 MSchG zu berufen. Das gélte selbst dann, wenn ihre Behauptung zutreffen sollte,
die Kligerin gebrauche ihre Marke nur fiir Bekleidungsartikel, nicht auch fiir Textil-
Stiickwaren. Denn auch in diesem Falle kénnte nicht gesagt werden, die Beklagte bean-
spruche ihre Marke fiir Waren, die gianzlich von den mit der Marke der Kligerin ver-
sehenen abweichen. Eine gdnzliche Abweichung ldge nicht einmaldann vor, wenndie eine
Marke nur fur Bekleidungsstiicke, die andere nur fiir Textil-Stiickwaren bestimmt wire.

2. Die Beklagte macht geltend, ihre Marke unterscheide sich selbst dann gentigend von
derjenigen der Klédgerin, wenn man nur die beiden Bilder miteinander vergleiche, also
den in der Marke der Klédgerin iiberdies enthaltenen Bestandtcil « Burberrys» beiseite
lasse.

Fir die Vergleichung zweier Marken als Ganzes ist gema8 stdndiger Rechtsprechung
der Gesamteindruck entscheidend, den sie beim Betrachter hinterlassen (BGE 90 11 48,
264 und dort erwihnte Entscheide). Entsprechend muf3 auch bei der Vergleichung von
Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck abgestellt werden, den diese erwecken.
Abweichungen in einzelnen Punkten, die ihn nicht entscheidend becinflussen, sind recht-
lich ohne Belang. Maf3gebend ist der Eindruck beim letzten Kaufer der Ware, der die
beiden Marken nicht immer gleichzeitig zu Gesicht bekommt und daher nur deren
charakteristische Merkmale miteinander vergleichen kann, nicht dagegen auch die
nebensichlichen Einzelheiten, die er entweder tiberhaupt nicht beachtet oder rasch
wieder vergif3t. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit von Marken und von Bestand-
teilen solcher ist auf das Erinnerungsvermdgen des Durchschnittskdufers abzustellen
unter Beriicksichtigung der gesamten Umstiande, unter denen sich der Handel mit Waren
der in Frage stchenden Gattung abzuwickeln pflegt (vgl. z.B. BGE 58 II 455 Erw.2,
78 11 381f., 87 11 37).

Nach diesen Grundsitzen unterscheidet sich das Ritterbild, das die Beklagte als Marke
hat eintragen lassen, nicht geniigend von dem in der Marke der Klédgerin enthaltcnen
Ritterbild. Beide Ritter sitzen zu Pferd und halten eine nach vorn gerichtete Lanze.
Zwar galoppiert das Pferd in der Marke der Kldgerin, wihrend sich jenes in der Marke
der Beklagten leicht baumt; aber beide beriihren den Boden nur mit den Hinterhufen,
und bei beiden sind die Beine paarweise ungefihr parallel. Auch die Haltung des Kopfes
und die Stellung des Schweifes sind bei beiden Pferden ungefahr gleich. Daf3 jenes der
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Kligerin gegen links gerichtet ist, das andere gegen rechts, beeinflult den in der Erinne-
rung haften bleibenden Gesamteindruck nicht entscheidend. Dasselbe gilt fiir den Um-
stand, daB3 die Schabracke des Pferdes bei der Marke der Beklagten etwas weiter hin-
unterreicht und auch den Hals und den Kopf des Tieres bedeckt. Auch die Verschieden-
heiten in der Ausrtstung des Ritters sind nicht derart, dal der in der Erinnerung des
Kiufers zuriickbleibende Gesamteindruck ein wesentlich anderer wire. So ist namentlich
bedeutungslos, daf3 bei der Marke der Klagerin an der Lanze eine Flagge weht, der Ritter
einen Schild tragt und der Helm samt Zier anders gestaltet ist als auf der Marke der Be-
klagten. Solchen Einzelheiten schenkt das kaufende Publikum in der Regel keine Beach-
tung. Es behilt nur den Eindruck eines Ritters auf galoppierendem oder sich leicht bau-
mendem Pferd in Erinnerung. Die beiden Bilder unterscheiden sich auch nicht etwa in der
Farbe; beide sind weil. Die Vergleichung der beiden Figuren fithrt zum gleichen Ergeb-
nis wie z.B. in den Fiallen BGE 30 IT1 603 Erw. 3,33 I1 176 Erw. 3 und 35 11 667 Erw. 2, wo
ein auf den Hinterbeinen stehender mit einem liegenden Léwen, ein Kranich mit einem
doppelképfigen Adler und eine nach links schauende mit einer gegen rechts gewendeten
Helvetia miteinander zu vergleichen waren.

Die Beklagte wendet ein, die Verwechslungsgefahr entfalle schon bei verhéltnismaBig
geringen Abweichungen, weil ein Ritter zu Pferd ein schwaches Zeichen sci, das die
Klidgerin nicht allein beanspruchen kénne. Dieser Einwand ist unbegriindet. Zwar lieBen
Dritte im Jahre 1936 das Bild einer Amazone als Marke fiir Striimpfe und Strickwaren,
im Jahre 1947 das Bild eines Ritters mit Lanze und Schild zu Pferd als Marke fiir Baum-
wollgewebe und schlieBlich im Jahre 1953 das Bild eines Ritters auf sich biumendem
Pferde als Marke fiir Decken in das internationale Register eintragen. Diese Marken
vermochten jedoch die Kennzeichnungskraft der kldgerischen Marke nicht zu schwi-
chen, da sich aus ihnen allein noch nicht ableiten 148t, es sei weit verbreitete Ubung, das
Bild eines Ritters zu Pferd als Marke fiir Textilien zu verwenden. Die drei erwidhnten
Marken sind zudem jiinger als jene der Klagerin. Man kénnte dieser also nur vorwerfen,
sie habe, nachdem sie urspriinglich allein das Rittermotiv gebraucht hatte, in der Folge
das Erscheinen dhnlicher Marken geduldet. Solche Duldung hat jedoch nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts hchstens zur Folge, daB3 der Inhaber der dlteren Marke
das Recht einbiif3t, sich gegeniiber einem lange Zeit unbehelligt gelassenen Nachahmer
auf die Verwechslungsgefahr zu berufen; dagegen verliert er damit nicht das Recht, sich
gegen den Gebrauch neuer, mit der seinigen verwechselbarer Marken zur Wchr zu
setzen (BGE 73 11 61, 189 Erw.5, 82 II 543 Erw.4, 83 1I 219 Erw.2). Die wiederholte
Nachahmung des dlteren Zcichens durch Dritte setzt auch nicht die Verwechslungs-
gefahr herab, so dal3 an die Unterscheidungskraft neuer Marken geringere Anfordcrun-
gen zu stellen wiren als in einem Zeitpunkt, da die Marke des Verletzten noch von nie-
mandem nachgeahmt worden war.

3. Im weiteren ist zu priifen, ob gemaf der Auffassung der Beklagten die Verwcchsel-
barkeit deshalb zu verneinen sei, weil die Marke der Kldgerin auBer der Ritterfigur auch
das Wort «Burberrys» enthilt.

Auch bel der Beurteilung dieser Frage ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den
dic beiden Marken beim Publikum in der Erinnerung hintcrlasscn. Die Verwechselbar-
keit darf nicht schon deshalb verneint werden, weil der Firmenname «Burberrys», der
inder Marke der Beklagten fehlt, in jener der Kldgerin einc wesentliche Rolle spielt. Denn
das schlief3t nicht aus, daf3 auch die Ritterfigur den Gesamteindruck so erheblich beein-
fluBt, daB ihre Ubernahme in die Marke der Beklagten das Publikum itber die Herkunft
der Ware im Sinne von Art.24 lit.a MSchG irrefithren kann. Gemif3 Art.6 Abs.2
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MSchG diirfen denn auch Figuren, die in einer bereits hinterlegten Marke enthaltensind,
nur dann in einer neuen Marke wiedergegeben werden, wenn diese sich dennoch von der
andern hinlédnglich unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Ver-
wechslung Anlafl geben kann.

Der Gesamteindruck, den die Marke der Kldgerin erweckt, wird vom Wortbestand-
teil «Burberrys» keineswegs so entscheidend beeinflu3t, dafl der Bildbestandteil als
vollstindig nebensiachlicher Natur erschiene und seine (nur unwesentlich verdnderte)
Ubernahme das Publikum nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht irrezufithren ver-
méchte. Die Ritterfigur nimmt etwa drei Viertel der Hohe des schwarzen Markenfeldes
ein, das Wort « Burberrys» dagegen nur etwa ein Viertel. Auch wer vor allem den Namen
«Burberrys» beachtet, kann unméglich die Figur ginzlich uibersehen. Sie ist auch nicht
so klein, daf3 Durchschnittskdufer ihre wesentlichen Ziige nicht zu erkennen verméchten
oder sie nicht in der Erinnerung behielten. Es mag sein, dall gewisse Kédufer mehr vom
Namen «Burberrys» als vom Bildbestandteil der Marke beeindruckt werden, namentlich
Fachleute, die mit der Klidgerin unmittelbar verkehren und eher auf die Qualitat der
angebotenen Ware achten als auf die Marke. Es gibt wahrscheinlich auch Kaufer, die das
Bild der Marke in sich aufnehmen, es aber nach einer gewissen Zeit nicht mehr beschrei-
ben kénnen, wihrend ihnen der Name «Burberrys» langer in Erinnerung bleibt. Das
geniigt aber nicht, um die beiden Marken als nicht leicht verwechselbar erscheinen zu
lassen. Abgesehen davon, daB es auch Kéufer mit starkerem Erinnerungsvermogen gibt,
muf} auch jenen Fillen Rechnung getragen werden, in denen der Kiufer die beiden
Marken kurz nacheinander zu Gesicht bekommt, wie es beim Einkauf von Kleidungs-
stiicken durchaus méglich ist. In solchen Fillen kann der Kunde trotz des Namens
«Burberrys», der nur in der Marke der Kldgerin vorkommt, durch das beiden Marken
gemeinsame Bild des Ritters zu Pferd iiber die Herkunft der Ware irregefiithrt werden.
Zudem sind Wort und Bild einer gemischten Marke erfahrungsgeméf3 nicht untrennbar
miteinander verbunden. Erscheint einmal nur das Bild, so schlieBt der Kaufer daraus
nicht notwendigerweise, die Ware stamme aus einem andern Betrieb. Diesen Schluf} zieht
er selbst dann nicht immer, wenn er im Firmennamen einen Bestandteil einer bestimmten
Marke sicht. Da das Publikum den Inhalt des Markenregisters gewhnlich nicht kennt,
kann sich der Kiufer vorstellen, ein und derselbe Geschiftsinhaber fiihre mehrere Mar-
ken, die eine mit, die andere ohne seinen Namen, um auf Unterschiede in der Beschaften-
heit der Ware hinzuweisen. Er kann auch meinen, die Marke ohne Namen gehére einem
Fabrikanten oder Héndler, der mit dem andern wirtschaftlich eng verbunden ist; denn
verbundene Unternehmen lehnen éfters ihre Marken aneinander an.

Nach der Rechtsprechung ist die Nachahmung eines Markenbildes auch dann uner-
laubt, wenn der Nachahmer dem Zeichen seinen Firmennamen beifiigt (BGE 47 1T 235,
62 1T 333). Anderseits geniigt aber auch die Weglassung eines fiir die altere Marke cha-
rakteristischen Wortes in der sie im iibrigen nachahmenden jiingeren Marke nicht, um
Verwechslungen auszuschlieBen (BGE 58 IT 4581, ; unverdffentlichtes Urteil der I, Zivil-
abteilung vom 22, Mirz 1966 1.S. Avia-Verband c. Caltex Oil AG, Erw.2). So verhilt es
sich im vorliegenden Fall: Die Beklagte hat das fiir die Marke der Kldgerin charakte-
ristische Wort « Burberrys» weggelassen, lehnt sich aber mit ihrem Zeichen an den eben-
falls wesentlichen Bildbestandteil der kldgerischen Marke so stark an, dal} leicht der
Eindruck entstehen kann, die Ware stamme aus dem Betrieb der Kldgerin oder aus einem
mit dieser wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

4. Die Grunde, aus denen die Vorinstanz die Klage abgewiesen hat, vermogen gegen
diese Uberlegungen nicht aufzukommen. So ist es fiir die Frage der Verwechselbarkeit
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fithrungen, mit denen die Beklagte die Kennzeichnungskraft des Bildbestandteils zu
widerlegensucht, nichts an. Namentlich geht die Behauptung der Beklagten, die Kldgerin
verwende in der Reklame fiir Regenmintel den Namen «Burberrys», am Kern der
Sache vorbei. Die betreffenden Inserate enthalten iibrigens die ganze Marke der Kli-
gerin. Der Einwand der Beklagten sodann, der Bildteil sei ein «ausgesprochen schwaches
Zcichen», wurde bereits widerlegt.

6. Diec Kldgerin stellt nur die Begehren, die Eintragung der Marke Nr.213904 nichtig
zu erkldren und der Beklagten zu untersagen, diesc Marke im Zusammenhang mit Textil-
erzeugnissen im geschiftlichen Verkehr zu verwenden.

Das erste Begehren ist nach dem Markenschutzgesetz wegen der Verwechselbarkeit
der beiden Marken begriindet; die Ungiiltigkeitserklarung der Marke wird zur Lo-
schung der Eintragung im Markenregister fithren (Art.34 MSchG).

Das Begchren auf Untersagung des Gebrauchs ist ebenfalls begriindet. Soweit die
Verwendung des Zeichens auf der Ware selbst oder auf ihrer Verpackung in Frage steht,
hat die Kl4gerin den Unterlassungsanspruch sowohl auf Grund des MSchG (BGE 58 IT
171) als auch des UWG (Art. 1 Abs.2 lit.d, Art.2 Abs.1 lit.b UWG); denn dic¢ beiden
Gesetze sind kumulativ anwendbar (BGE 92 11 264 Erw. I1I/1 und dort erwihnte Ent-
scheide). Fiir den tibrigen geschiftlichen Verkehr, wie z.B. in der Reklame oder im Brief-
wechsel, besteht der Unterlassungsanspruch ausschlielich nach dem Wettbewerbsrecht.

Mit dem Unterlassungsgebot ist von Amtes wegen der Hinweis auf die Strafbestim-
mung des Art.292 StGB zu verbinden (BGE 87 I 112 Erw. 5).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung wird gutgeheifen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons
St. Gallen vom 12.Juli 1967 aufgehoben.

2. Die schweizerische Markeneintragung Nr.213904 der Beklagten wird nichtig er-
klart.

3. Der Beklagten wird untersagt, die den Gegenstand der schweizerischen Marken-
eintragung Nr.213904 bildende Bildmarke im Zusammenhang mit Textilerzeugnissen
im geschiftlichen Verkehr zu verwenden. Widerhandlung wiirde gemil3 Art.292 StGB
mit Haft oder BulBle bestraft.

MSchG Art. 12 Abs. I lit.a

Das Warenverzeichnis einer Markenhinterlegung darf keine allgemeinen Ausdriicke
oder Klassierungshinweise enthalten.

Die Angabe «... soweit sie nicht in andern Klassen (der internationalen Waren-
klassifikation ) enthalten sind» kann nicht in die Warenliste aufgenommen werden.

Laliste des produits d’un dépit de marque ne doit conlenir aucune expression générale
ou indication de classification.

L’indication «... non compris dans d’autres classes» (de la classification inter-
nationale des produits ) ne peut étre accepiée dans la liste des produits.

PMMBI. 1968 I 46, Verfiigung der Markenabteilung des Eidg. Amtes
fir geistiges Eigentum vom 20. Dezember 1966.
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Aus den Erwédgungen:

Es triflt zu, daB die eingereichte Warenliste im Wortlaut den internationalen Waren-
klassen 24 und 25 entspricht. Die internationale Warenklassifikation, welcher diese
Warenklassen entnommen sind, ist jedoch u.E. nicht in erster Linie dazu bestimmt, den
Markeninhabern bei der Hinterlegung ihrer Marken als Vorbild fiir ihre Warenver-
zeichnisse zu dienen. Vielmehr stellt sie vorwiegend ein internes Arbeitsinstrument der
Verwaltungen dar, um die Durchfithrung von Nachforschungen zu erleichtern. Dariiber
hinaus wird in einzelnen Lindern die Eintragungsgebiihr nach der Anzahl Klassen dieser
Klassifikation berechnet.

Gemal Art. 12 Abs.2 lit.a des Markenschutzgesctzes (MSchG) hat der Hinterleger
einer Marke bei unserem Amt einen Antrag auf Eintragung der Marke mit Angabe der
Erzeugnisse oder Waren, fiir welche die Marke bestimmt ist, einzureichen. Da der Mar-
kenschutz nur fir die Verwendung der Marke fiir ganz bestimmte Waren gewihrt wird
(Art.6 Abs.3 MSchG), muB} dieses Warenverzeichnis, welches fir den Schutzumfang
wesentlich ist, bestimmt und genau sein und darf nicht einfach durch allgemeine Aus-
driicke oder, wie im vorliegenden Fall, durch Klassierungshinweise ersetzt werden (vgl.
v.WarbpkircH, ZSR 50/1931, 137 und BGE 56 1T 465). Art.6 Abs.3 MSchG setzt auch
gemill BGE 70 11 248 eine gewisse Bestimmtheit in der Warenangabe voraus, und wenn
diese fehlt (z.B. «Eisenwaren»), so darf sich die daraus ergebende Schwierigkeit der
Abgrenzung folgerichtig nicht zugunsten des Markeninhabers auswirken, der eine klare
Fassung unterlassen hat.

Das Warenverzeichnis einer Marke darf auch vor allem deshalb keine allgemeinen
Ausdriicke oder Klassierungshinweise enthalten, weil dadurch einem eventuellen Mit-
bewerber die Moglichkeit genommen wird, die Erzeugnisse, fiir welche diese Marke von
seinem Konkurrenten tatsdchlich verwendet wird, und somit den Schutzumfang dieser
Marke zu erkennen. Diesem Erfordernis muf} jedoch eine Marke im Hinblick auf Art.6
Abs.3 MSchG entsprechen. Solche Angaben wiirden sich, wie oben ausgefiihrt, auch
zuungunsten des Markeninhabers auswirken, der z.B. mit dem einschriankenden Klas-
sierungshinweis «soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind » nicht wissen kann,
welche Erzeugnisse er damit ausschlieBt. Dies wiirde ndmlich nicht nur eine genaue
Kenntnis der «Classification internationale des produits», sondern auch eine solche der
«Notes explicatives» und der «Listes alphabétiques» sowie eine solche der differenzier-
ten Klassierungspraxis der BIRPI voraussetzen. Auflerdem sind zahlreiche Erzeugnisse
weder in der «Classification internationale des produits» noch in den «Listes alphabé-
tiques» aufgefiihrt. Deren Klassierung fallt gemi 8 Art. 8§ Abs. 2 lit. a der Ausfithrungsord-
nung vom 15. Dezember 1966 zum Madrider Abkommen tber die internationale Regi-
strierung von Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) letztlich in die Kompetenzder BIRPI.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Zuff. 2
Schutzverweigerung gegeniiher der IR-Marke «Ecole Internationale d’Esthéti-
ciennes-Visagistes» wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft.
Refus de protéger la marque internationale « Ecole internationale &’ Esthéticiennes-
Visagistes» en raison de [’ absence de tout caractére distinctif.
BGE 94 I 74ff. und PMMBI. 1968 I 28ff. (rés. fr. JT 1968 1 624), Urteil
der I.Zivilabteilung vom 2. Februar 1968 in Sachen Bozic gegen Eidg.
Amt fiir geistiges Eigentum.
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Aux termes de I’art. 14 al. 1 ch.2 LMF, I'enregistrement d’une marque doit étre refusé
lorsqu’elle comprend comme élément essentiel un signe devant étre considéré comme
étant du domaine public. Tel est le cas du signe purement descriptif. Revét ce caractére le
signe qui indique par lui-méme, notamment, la nature ou ’une des qualités de la mar-
chandise a laquelle il se rapporte (RO 83 IT 218, 84 IT 225 et 431).

Le recourant admet que sa marque est composée de termes usuels. Mais il soutient que,
pris dans leur ensemble, ils présentent une originalité incontestable. Cet argument n’est
pas fondé. L’expression « Ecole internationale d’esthéticiennes-visagistes» comprend des
mots qui se suivent dans leur ordre logique. On ne saurait discerner aucune originalité
dans leur groupement. Elle désigne simplement un établissement international pour la
formation d’esthéticiennes-visagistes. Appliquée aux divers objets dont le recourant a
présenté la liste, elle éveille par elle-méme I'idée de la nature des produits ou du contenu
des imprimés relatifs a ’esthétique ou a la cosmétique. Elle constitue dés lors un signe
purement descriptif, dépourvu de tout caractére distinctif.

Le recourant allégue encore que sa marque est connue en Belgique et a I’étranger et
qu’elle a acquis, par un usage de plusieurs années, une réputation incontestable qui en
accentue le caractére distinctif. La marque du recourant, on1’a vu, est un signe purement
descriptif. Cependant, selon la jurisprudence, un usage étendu et de longue durée est de
nature a conférer a un tel signe un caractere distinctif, a moins qu’il ne s’agisse de notions
dont le commerce ne peut se passer (RO 84 IT 226). Cette question toutefois n’a pas a
étre résolue en I’espéce. Le recourant en effet ne fournit aucun élément qui puisse étayer
ses dires.

IV. Wetthewerbsrecht

THOMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENF)

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

Die Firma «Schweizerische Gewerbebank » unterscheidet sich nicht geniigend von
der Firma « Gewerbebank Ziirich».

Bemessung des Ersatzes des nach der Lebenserfahrung eingetretenen, jedoch weder
nach seinem Bestand, noch zahlenmdfig beweisbaren Schadens.
Urtelspublikation trotz Untersagung des weiteren Gebrauchs der Firma.

La raison de commerce «Schweizerische Gewerbebank» ne se distingue pas de
Jagon suffisante de la raison de commerce « Gewerbebank Ziirich».

Détermination du montant de la réparation du préjudice quu selon I expérience de la
vie s’est réalisé mais dont ni [existence ni le montant ne peut étre prouvé.
Publication du jugement en dépit de Pinterdiction de poursutvre 'usage de la raison
de commerce.

BJM 1968, 2711., Urteile des Zivilgerichtes Basel-Stadt vom 14. Oktober
1966 und des Appcllationsgerichtes Basel-Stadt vom 29. Juni 1967 in
Sachen Gewerbebank Ziirich gegen Schweizerische Gewerbebank.



— 223 —

Die Klégerin, die Gewerbebank Ziirich, ist eine 1914 gegriindete Aktiengesellschaft
mit Sitz in Zurich. Sie betreibt als Nachfolgerin der 1868 gegriindeten «Genossenschaft
Gewerbebank Zirich» ein Bankgeschift unter besonderer Beriicksichtigung der «Be-
dirfnisse des Handwerker-, Gewerbe- und Mittelstandes». Dic Beklagte, die Schweize-
rische Gewerbebank, eine am 13.Juli 1965 gegrundete Aktiengesellschaft mit Sitz in
Basel, bezweckt den «Betrieb aller Arten von Bankgeschiften, im besonderen die Forde-
rung der Spartitigkeit und diec Pflege des Mittel- und Kleinkredites im Gebiete der
Schweiz». Sie tibernahm bei ihrer Einrichtung eine Anzahl Aktiven und Passiven der
durch den spanischen Finanzmann Julio Murnioz kontrollierten, nun aufgelésten und in
Liquidation befindlichen Schweizerischen Spar- und Kreditbank und unterhilt Filialen
in Appenzell, Au, Brig, Fribourg, Genf, St. Gallen, Schwyz, Sierre und Ziirich.

Vom 16.Juli bis 30. November 1965 ereigneten sich im Verkehr Dritter (Bankkunden,
Banken, Post) mit den Parteien 141 (schriftlich belegte) Verwechslungen der Klidgerin
mit der Beklagten oder umgekehrt, indem Korrespondenzen, Gutschriften, Belastungen
und Geldiberweisungen, die fiir die Kldgerin bestimmt waren, an die Beklagte in Ziirich
geleitet und solche, die die Beklagte betrafen, an die Klagerin iibermittelt wurden. Unter
Hinweis auf solche Verwechslungen ersuchte die Kldgerin mehrmals die Beklagte, zu-
letzt mit Schreiben vom 17. August 1965 uiiber den Schweizerischen Bankverein, die Worte
«Schweizerische Gewerbebank» in ihrer Firma durch eine andere Bezeichnung zu
ersetzen, damit Verwechslungen der Parteien in Zukunft ausgeschlossen seien. Die Be-
klagte lehnte dieses Ersuchen ab.

Folgende grundsitzliche Erwdgungen der ersten Instanz sind hier von Interesse:

Streitig ist vor allem die Frage, ob sich die 1965 von der Beklagten gewihlte Firma
«Schweizerische Gewerbebank» von der bereits seit 1914 im Handelsregister eingetra-
genen Firma der Kligerin «Gewerbebank Ziurich» gemidl3 Vorschrift des Art.951
Abs.2 OR deutlich unterscheidet.

Dabei fallt weniger ins Gewicht, dal3 der Unterschied theoretisch (nach Wortklang
und Schriftbild) klar ist, als daf er praktisch, in den Kreisen der am Geschifisverkehr
mit den (sich durch ihre Firma kennzeichnenden) Parteien Beteiligten, ohne weiteres
allgemein beachtet wird. Er hat dic Erkennbarkeit der beiden verschiedencen Firmen und
damitihrer Inhaber zu gewihrleisten, darf also keine Verwechslungsgefahr schaffen. Die
Anforderungen an die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften sind
hoch (auch wenn diese sich dem Bankgewerbe widmen), da Aktiengesellschaften im
Rahmen des Art. 950 Abs. 1 OR freisind, ihre Firma so zu wihlen, daf3 diesc sich von den
bereits eingetragenen Firmen deutlich abhebt (BGE 82 II 154, 88 II 295). Mangelnde
Unterscheidbarkeit wird bereits angenommen, wenn die Ubereinstimmung oder Ahn-
lichkeit zweier Firmen die Moglichkeit von Verwechslungen in die Néhe rickt (BGE 74
11237, 80 IT 145, 82 IT 154, 88 IT 35 und 294) oder auch nur die Vermutung aufkommen
lassen kann, die beiden Geschéftsinhaber stdnden rechtlich oder wirtschaftlich in Be-
ziehungen zueinander (BGE 59 IT 163, 88 IT 294/95). Verkehren gar die Inhaber der
beiden Firmen geschifilich in den gleichen Kreisen, so miissen die beiden Firmen sich
schirfer voncinander unterscheiden, als wenn die beiden Firmeninhaber é6rtlich und
sachlich cinander nicht ins Gehege kommen (BGE 88 II 36 und 295).

Im vorlicgenden Falle, da beide Partcien in Zurich das Bankgeschift betreiben und
sich insbesondere bei ihrer Kundenwerbung an die Kreise des Gewerbes und des Mittel-
standes wenden, sind die Anforderungen an dic Unterscheidungskraft ihrer Firmen
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streng. Bei der Untersuchung der Frage, ob die Beklagte mit ihrer Firma diesen hohen
Anforderungen geniigt, ist folgendes zu erwiagen:

a) Allgemein verkehrsiibliche Sachbezeichnungen wie « Hypothekenbank» (BGE 24
IT 897) oder «Schraubenfabrik» (BGE 40 II 604) sind freies sprachliches Gemeingut
und stehen daher grundsitzlich jedem Gestalter einer Firma — im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften betreffend Firmenwahrheit und -klarheit — zur Verfigung. Auch das
mit den zitierten Bezeichnungen vergleichbare Wort « Gewerbebank» ist langst zu einer,
jegliches Monopol ausschlieBenden Sachbezeichnung geworden, die als solche keiner
Bank, die sich in ihrer Werbung an die Kreise des Gewerbes und Mittelstandes wendet,
verwehrt werden kann.

b) Die Beklagte ist der Ansicht, daf3 sich der ihrer Sachbezeichnung « Gewerbebank»
vorangestellte Zusatz «Schweizerische» als so unterscheidungskriftig auswirke, daf3
dadurch ihre Firma sich von den Firmen der iibrigen als solche bezeichneten « Gewerbe-
banken», insbesondere von der Firma der Kligerin genuigend abhebe. Diese Ansicht
geht zu weit. Sie trife nur im internationalen Geschiftsverkehr zu, wo sich die Beklagte
dank dem Zusatz «Schweizerische» von jeder ausliandischen Gewerbebank leicht unter-
scheide. Im innerschweizerischen Verkehr hingegen weist der Zusatz «schweizerisch»
beim Bankenpublikum nur wenig Unterscheidungskraft auf, wird er doch haufig beim
Sprechen und Schreiben (z.B. in den Fillen der GroBbanken Schweizerischer Bankver-
ein, Schweizerische Kreditanstalt, Schweizerische Bankgesellschaft) weggelassen. Der
Zusatz «schweizerisch» ist deshalb im allgemeinen bei der Wertung der Unterscheidbar-
keit von Firmen unbeachtlich (BGE 82 II 157 in Sachen Schweizer Skischule Zermatt
gegen Zermatter Ski-Schule).

¢) Auch im vorliegenden Fall, wo die Beklagte in Ziirich als «Schweizerische Gewerbe-
bank, Filiale Ziirich» auftritt, verblaBt der (vorausgestellte, unbetonte) Zusatz « Schwei-
zerische» neben dem (nachgestellten, betonten) Hauptwort « Gewerbebank» derart, dal3
nicht nur beim Bankenpublikum, sondern in Bankkreisen selber die Worte « Gewerbe-
bank» und «Ziirich» im BewuBtsein vorwiegen miissen. Dieser Umstand hat aber fur
viele Bankkunden (namentlich solche, die sich auf dem ausgedehnten Bankplatz Ziirich
nicht ndher auskennen) und andere am Verkehr mit den Parteien beteiligte Kreise eine
beachtliche Verwechslungsgefahr geschaffen. Diese hat sich bereits in einigen Hunderten
von Fillen realisiert, so beispielsweise in Fehladressierungen von Korrespondenzen und
in Fehlleitungen richtig adressierter Briefe durch die Post. Auch postalische Fehllei-
tungen beweisen eindriicklich die in den beteiligten Verkehrskreisen (denen auch das
Postpersonal zugehort) bestehende und daher zu beachtende Verwechslungsgefahr
(BGE 73 1I 113, 80 II 145/46). Bezeichnend ist die Aussage des Zeugen H. J., wonach
sogar Angestellte des Schweizerischen Bankvereins beim geschéftlichen Telephonverkehr
den unter «Gewerbebank Ziirich» anrufenden Zeugen jeweils fragten, ob er fir die
«Schweizerische Gewerbebank in Ziirich» oder fiir die « Gewerbebank Ziirich» handle,
und diese — scheinbar iiberfliissige — Frage damit rechtfertigen, dal3 die Beklagte sich
telephonisch nur als «Gewerbebank», nicht als «Schweizerische Gewerbebank» zu
melden pflege. Ebenso aufschluBreich ist die Zeugenaussage des E.M. Danach wollte im
Juni 1966 eine Kaminfegersfrau bei der Kldgerin Zinsen auf ein Sparheft der Schweize-
rischen Spar- und Kreditbank eintragen lassen statt bei der Beklagten (die den Zinsen-
dienst auf diesen Sparheften tibernommen hat). AuBerdem erklirte der Zeuge: « Gestern
kam eine Frau zu mir, um einen Check der Beklagten einzuldsen ... Sie war erstaunt, als
ich ihr den Unterschied «Gewerbebank Ziirich> und <Schweizerische Gewerbebank>
erklirte. Seit Anfang Dezember 1965 war ich sehr beschéftigt wegen Verwechslungen, die
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bei Kunden zwischen der Gewerbebank Zirich und der Beklagten passiert waren. Ich
hatte oft nach Biiroschlu3 noch damit zu tun.»

Diese Tatsachen zeigen, daf3 die gegenwirtige Firma der Beklagten das Recht der
Kligerin aufausschlieBlichen Gebrauch ihrer Firma (Art. 956 Abs. 1 OR) verletzt, indem
sie sich entgegen dem Gebot des Art.951 Abs.2 OR nicht deutlich von dieser Firma un-
terscheidet.

d) Der Hinweis der Beklagten darauf, daf3 auch anderswo Bankinstitute mit sehr
dhnlichem Firmennamen nebeneinander am gleichen Orte ihre Geschéftstatigkeit aus-
iiben, vermag die vorliegende Verletzung des Firmenrechts nicht ungeschehen zu
machen. Mit Recht beruft sich die Kldgerin darauf, daB dort, wo kein Klager auftritt,
der Richter eben nicht einzugreifen hat.

I1.

Gegen das Urteil des Zivilgerichts haben beide Parteien rechtzeitig appelliert.

Thre Antrige ergeben sich aus den nachfolgend wiedergegebenen Erwédgungen des
Appellationsgerichts:

1. Die Vorinstanz hat die Klage zunichst insoweit geschiitzt, als sie feststellte, dafl die
Fithrung der Firma « Schweizerische Gewerbebank» durch die Beklagte rechtswidrig ist,
und sie dieser den Gebrauch der Firma «Schweizerische Gewerbebank» untersagt hat.
In diesem Punkte wird das Klagbegehren von der Beklagten, wie ihr Vertreter in der
zweitinstanzlichen Verhandlung ausfiihrte, «materiell» anerkannt; lediglich zu einer
formellen Anerkennung kann sie sich nicht entschlieBen.

Der Entscheid des Zivilgerichts stiitzt sich auf die Praxis des Bundesgerichts, das sich
verschiedentlich mit den Anforderungen, welche an die Unterscheidbarkeit von Firmen
zu stellen sind, befassen muBte. Die dabei vom Bundesgericht entwickelten Grundsitze
hat die Vorinstanz in zutreffender Weise auf den vorliegenden Fall angewendet. Unter
Hinweis auf die Begriindung der Vorinstanz ist daher ihr Entscheid im erwahnten Punkte
zu bestétigen. Beizufiigen wire noch, dal3 das Appellationsgericht schon mit Urteil vom
26. Oktober 1956 in einem dhnlich gelagerten Fall (es handelte sich um die Zulidssigkeit
der Firma «Holzhandel Basel AG» gegeniiber einer frither eingetragenen Firma «Holz-
import Basel AG») sich der bundesgerichtlichen Praxis angeschlossen und die geniigende
Unterscheidbarkeit der beiden Firmen verneint hat. Es besteht kein Anlaf3, von dieser
Praxis abzuweichen. Den beiden Féllen ist auch gemeinsam, daB jeweils Verwechslungen
durch Kunden, Post usw. in grofler Zahl nachgewiesen worden sind. Wenn auch die
Klage auf Unterlassung des Gebrauchs und auf Léschung der Firma nicht von einem
solchen Nachweis abhingig ist (BGE 88 II 182, 294), so mul3 doch anderseits, entgegen
der Meinung der Beklagten, aus dem gehduften Vorkommen von Verwechslungen
zwingend auf die mangelnde Unterscheidbarkeit zweier Firmen geschlossen werden.

2. Sodann ist dartiber zu befinden, ob der Beklagten verboten werden mul3, das Wort
«Gewerbebank» in irgendeiner Form oder Zusammensetzung in ihrer Firma zu fithren
oder im Geschiftsverkehr zu verwenden, was die Vorinstanz verneint hat. Hiczu ist zu
vermerken, daf3 die Kldgerin auf die Verwendung des Ausdrucks «Gewerbebank» kein
Monopol besitzt, so wenig wie eine « Hypothekenbank» verlangen kénnte, dieses Wort
ausschlieBlich verwenden zu diirfen (BGE 24 II 897). In beiden Fillen handelt es sich
um sachliche Hinweise. « Gewerbebank» deutet mehr auf den Kundenkreis hin, auf
welchen der Betricb zugeschnitten ist, « Hypothekenbank» dagegen auf die Art der
Geschifte. Dies vermag aber keinen wesentlichen Unterschied zu begriinden. In BGE 82
1I 152 ff. wurde mit Bezug auf die Firmen «Schweizer Skischule Zermatt» und «Zer-
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matter Ski-Schule» ausgefithrt, der beiden Firmen gemeinsame Bestandteil «Ski-
Schule» stelle eine im Gemeingebrauch befindliche Sachbezeichnung dar, deren Ver-
wendung jedermann freistehen miisse. Ahnlich verhélt es sich auch mit dem Wort
«Gewerbebank». Anderseits sind, entgegen den Behauptungen der Kligerin, Ausdriicke
wie «Mondia» (BGE 90 IT 205) oder «Résidence» (BGE 91 II 17f) nicht mit «Ge-
werbebank» zu vergleichen. Das Wort «Gewerbebank» wird nicht ausschlieBlich mit
der Kligerin oder deren Titigkeit in Zusammenhang gebracht, sondern ist allgemeiner
Natur. Die Kligerin ist nicht die einzige Bank, die diese Bezeichnung in ihrer Firma fithrt
und deren Betrieb mitdem Gewerbe verbunden bzw. auf dessen Bediirfnisse zugeschnitten
ist. Sie kann sich daher fir ihren AusschlieBlichkeitsanspruch nicht auf die sogenannte
Verkehrsgeltung berufen.

Esist Sache der Beklagten und nicht des Gerichts, im einzelnen zu untersuchen, welche
Kombination mit dem Wort «Gewerbebank» oder «Gewerbe» sie bei ihrer Firmen-
bildung allenfalls wihlen kann, ohne daf3 eine Verwechslungsgefahr mit der kldgerischen
Firma entsteht. Eine solche Wortkombination zu finden, diirfte nicht leicht sein, da nach
der Praxis an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen gestellt werden. Immerhin
kann die Moglichkeit nicht von vorneherein ausgeschlossen werden, dal} sich der Aus-
druck « Gewerbebank» in einer Wortverbindung verwenden 148t, die sich als Ganzes von
der kldgerischen Firma hinreichend unterscheidet. Soweit das Klagbegehren auf ein
absolutes Verbot des Gebrauchs des Ausdrucks «Gewerbebank» durch die Beklagte
gerichtet ist, mufB3 es daher mit der Vorinstanz abgewiesen werden. Noch weniger kénnte
die Beklagte verpflichtet werden, auf die Verwendung des bloBen Wortes «Gewerbe»
in ihrer Firma unter allen Umstéinden zu verzichten.

3. Die Loschung der bisherigen Firma der Beklagten im Handelsregister ist die unum-
gangliche Konsequenz der oben unter Ziffer 1 getroffenen Feststcllungen. Das Zivil-
gericht hat in Ziffer 2 des Dispositivs die Beklagte verurteilt, die Léschung vornehmen zu
lassen, doch wurde keine Frist hiezu angesetzt (wéhrend in den Motiven ... von einer
zehntégigen Frist die Rede ist). Dicses Versehen ist zu korrigicren. Die Frist ist, ent-
sprechend dem Eventualbegehren der Beklagten, auf 30 Tage zu bemessen, denn diese
mul gleichzeitig auch die neue Firma wihlen und eintragen lassen.

4. Als Schaden bis zum Tage der Klageinreichung (17.Dezember 1965) hat die
Klédgerin cinen Betrag von Ir.50000.— eingcklagt, wovon sie Fr.30000.— als «mittel-
baren» und den Rest als «unmittelbaren» Schaden bezeichnet. Die Vorinstanz hat ihr
lediglich. Fr.500.— (fiir Umtriebe beim Zusammensuchen von Beweisstiicken und fir
Photokopicn) zugesprochen.

a) Sowohl das Firmenrecht (Art. 956 Abs.2 OR) wie auch das Bundesgesetz tiber den
unlauteren Wettbewerb (Art.2 Abs. 1 lit.d) schen bei Verschulden eine Schadcenersatz-
pflicht vor. Eine schuldhafte Verletzung der Kligerin unter beiden Gesichtspunkten ist
zweifellos gegeben, wie grundsitzlich auch die Vorinstanz annimmt, und zwar muf}
weitergchend schon in der Anmeldung der Firma der Beklagten beim Handclsregister
eine fahrldssige Handlung erblickt werden, die als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren
ist. Die Beklagte unterlieB cs, sich zu vergewissern, ob sie nicht mit ithrer Namenswahl
eine Verwechslungsgefahr schaflen werde. Schon dic Durchsicht eincs Verzeichnisses
der schweizerischen Bankinstitute oder eine Erkundigung beim Fidgendssischen Handels-
registecramt hétte ihr gezeigt, daf3 dics der Iall war. Insbesondere hat aber sodann die
Kldgerin sofort nach der Publikation und auch spiter in eindringlicher Weise auf dic
Verwechslungen und den ihr daraus erwachsenden Schaden hingewiesen. Dic Beklagte



— 227 —

lieB jedoch nicht mit sich reden, sondern stellte sich auf Zeitgewinn ein, obwohl ihr zuzu-
muten gewesen wire, den ihr bei der Firmenwahl unterlaufenen Fehler zu korrigieren.
Unverstiandlich ist sodann, daB sie sich nicht einmal an die vorsorglichc Verfiugung des
Zivilgerichtsprisidenten vom 25. Januar 1966 gehalten hat, worin ihr empfohlen wurde,
vorerst die Geschiftstitigkeit im Interessenbereich der Klagpartei nicht weiter auszu-
dehnen und zu propagieren und dort nur als «Schweizerische Gewerbebank, Filiale
Ziirich» in Erscheinung zu treten. Die Geschiftsniederlassung der Beklagten in Zurich
lie jedoch auf Drucksachen und in Inseraten einen solchen Zusatz weg; sie verwendete
auch Stempel ohne Zusatz, ja sie bezeichnete sich sogar als « Hauptdirektion Ziirich».
In dieser Einsichtslosigkeit liegt ein schweres Verschulden, das bereits an Vorsatz grenzt.

b) Mit der Vorinstanz ist der Klidgerin als Ersatz fiir unmittelbaren Schaden ein —
iibrigens der Hohe nach unbestrittener — Betrag von Fr.500.— (belegte Auslagen fir
Umtriebe im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Photokopieren von Beweis-
stiicken) zuzusprechen. Der Posten von Fr.5500.— fir « Mehrarbeit» des Direktors und
der hoheren Angestellten wegen der Firmenverwechslungen ist dagegen — ebenfalls in
Ubereinstimmung mit dem erstinstanzlichen Urteil — abzuweisen, da diese Umtriebe
keine Uberschreitung der normalen Arbeitszeit zur Folge hatten und nicht besonders
entschiadigt wurden ...

¢) Der sogenannte mittelbare Schaden ist in Fillen wie dem vorliegenden ziffern-
miflig schwer zu ermitteln. Entgegen dem erstinstanzlichen Urteil muf} aber angenom-
men werden, daf3 der Klagerin durch die Verwechselbarkeit der Firmen ein Schaden
entstanden ist. Dies gilt besonders, weil hinter der Beklagten eine viel grofere Finanzkraft
steht als sie die Kldgerin aufzuweisen hat, und diese Finanzkraft durch eine sehr intensive
Propaganda auch ausgeniitzt wurde. Nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge ist damit
zu rechnen, dafl Kunden, die der Kligerin ihr Vertrauen schenkten, deren Zuschriften
oder Zahlungen aber an die Beklagte gelangt sind, sich verirgert von der Kldgerin abge-
wendet haben. Anhaltspunkte hiefiir finden sich in den dem Gericht vorgelegten Akten.
Die meisten Menschen haben das Bediirfnis, ihre Geldangelegenheiten geheim zu halten.
Insbesondere Geschiftsleute lieben es nicht, wenn Dritte in 1hre finanziellen Beziehungen
Einblick erhalten. Vor allem ist anzunehmen, daB3 der Kligerin neue, potentielle Kunden
entgangensind. Esist dabei an Leute zu denken, die auf Grund der langjahrigen Tatigkeit
der Kldgerin von der «Gewerbebank» gehort hatten, die aber im Moment, wo sie eine
Bank beanspruchen muf3ten, ohne Uberlegung zu der durch groBe Reklame empfohlenen
Beklagten gingen.

Ein solcher Schaden 148t sich iiberhaupt nicht beweisen. Aber auch ein strikter Beweis
des durch Stérung vorhandener Kundenbeziehungen erwachsenen Schadens ist kaum
zu erbringen, namentlich wenn die Kunden nicht ausdriicklich jede Geschiftsverbindung
mit der Bank abgebrochen haben, sondern z.B. als Spareinleger einfach darauf verzich-
teten, ihr weitere Gelder anzuvertrauen. Nach Art.42 Abs.2 OR ist der ziffernmé&Big
nicht nachweisbare Schaden vom Richter abzuschétzen. Dabei f4llt fiir den vorliegenden
Fall die ungewshnlich groBe Zahl der nachgewiesenen Verwechslungen ins Gewicht.
Bei der Frage nach dem Umfange des Ersatzes (Art.43 Abs. 1 OR)) ist zu berticksichtigen,
daB der Beklagten nach dem bereits Gesagten ein schweres Verschulden zur Last fallt
und sie im Hinblick auf die Verminderung des Schadens nicht das getan hat, was man
von ihr hitte erwarten konnen. So fiihrt die Kligerin aus, daB die Beklagte ihr irrtimlich
zugekommene Sendungen nicht etwa an die Kliagerin weiterleitet, sondern an die Ab-
sender zuriickgehen 148t, was bei den Kunden béses Blut schaffe. Die Beklagte bestreitet
diese Behauptung nicht.
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In Erwidgung aller Umstinde erscheint es als angemessen, der Kldgerin unter allen
Titeln (unmittelbarer und mittelbarer Schaden) einen Betrag von Fr.30000.— zuzuspre-
chen, nebst 5 % Zins ab 17. Dezember 1965, dem Tage der Klageinreichung.

5. Die Genugtuungsforderung der Kliagerin von Fr. 10000.— wurde von der Vorinstanz
unter Hinweis auf die Urteilspublikation abgewiesen, weil diese bereits eine angemessene
Genugtuung darstelle. Die Klagerin hat die Forderung vor allem damit begriindet, daB3
sie zufolge der Verwechslung mit der Firma der Beklagten mit den Machenschaften des
Spaniers Julio Mufioz in Verbindung gebracht werde, der die Schweizerische Spar- und
Kreditbank beherrscht hatte. Allein die Beklagte hat die Wahl ihrer Firma gerade im
Bestreben getroffen, sich von derjenigen der Schweizerischen Spar- und Kreditbank
deutlich zu distanzieren. Eine Gedankenverbindung im erwihnten Sinne erscheint daher
als ausgeschlossen. Weiterhin macht dic Kldgerin geltend, daf sich Kunden mit dem
Gedanken triigen, sich an eine andere Bank zu wenden aus der Befiirchtung, durch die
Verwechslungen und die damit verbundene Verletzung des Bankgeheimnisses in Schwie-
rigkeiten zu geraten. Diese Beeintrachtigung wird bereits durch die Zusprechung von
«mittelbarem Schaden» abgegolten. Mit der Vorinstanz ist daher die Genugtuungsfor-
derung abzuweisen.

6. Zur Frage der Urteilspublikation in einem Falle von Namensanmaf3ung (durch
nicht firmenmiBige Verwendung des Bestandteils einer fremden Firma) hat sich das
Bundesgericht in BGE 80 IT 148/49 ausgesprochen. Es hat erklart, zwar seien die Aus-
wirkungen der NamensanmaBung durch die Feststellung der Widerrechtlichkeit und
durch die Untersagung des weitern Gebrauchs der zur Verwechslung Anlaf3 gebenden
Bezecichnung im wesentlichen behoben; dies aber nur unter der Voraussetzung, dafl den
beteiligten Geschiftskreisen die durch das Urteil geschaffene Klarstellung bekannt
werde. Andernfalls bestiinde die durch das Vorgehen des Beklagten geschaffene, fur die
Kl4gerin nachteilige Rechtslage weiter. Das Bundesgericht hat daher die Publikation
angeordnet und festgestellt, daf dies bei entsprechendem Sachverhalt auch im Wett-
bewerbsrecht (worum es sich im vorliegenden Falle handelt) gemil stindiger Praxis
geschehe. Auf Grund dieses bundesgerichtlichen Urteils kann nicht zweifelhaft sein, daf3
das Begehren um Publikation des Urteilsdispositivs ungeachtet der angeordneten
Loschung der Firma der Beklagten in der von der Vorinstanz umschriebenen Weise zu
schiitzen ist. Griinde dafiir, da§ das Dispositiv nur zum Teil veroffentlicht werden
sollte, sind nicht ersichtlich.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und Firmenrecht
Die Firma «Schweizerische Gewerbebank» unterscheidet sich nicht geniigend von
der Firma « Gewerbekasse in Bern».
La raison de commerce «Schweizerische Gewerbebank» ne se distingue pas de
Jagon suffisante de la raison de commerce « Gewerbekasse in Bern».
BJM 1968, 37ff., Urteil des Appellationsgerichtes Basel-Stadt vom
29.Juni 1967 in Sachen Gewerbekasse in Bern gegen Schweizerische
Gewerbebank.
Einen entsprechenden Prozef3 hat auch die Gewerbekasse in Bern gegen die Schweize-

rische Gewerbebank gefithrt. Das Appellationsgericht hat die Unterscheidbarkeit der
beiden Firmen mit folgender Begriindung verneint:
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Was zunichst die Frage nach der Zulissigkeit der Fithrung der Firma «Schweize-
rische Gewerbebank » durch die Beklagte betrifft, so hat die Vorinstanz mit zutreffenden
Erwagungen unter Hinweis auf BGE 82 II 157 festgestellt, daB3 das Wort «Schweizeri-
sche» fiir sich allein nicht geniigt, um die Firma der Beklagten von andern « Gewerbe-
banken» und « Gewerbekassen» deutlich zu unterscheiden. Sie gelangte jedoch zur Ab-
weisung der Klage aus der Erwidgung, dal3 die Firma der Klégerin als Hauptbestandteil
das Wort «Gewerbekasse» aufweise, und nicht, wie bel der Beklagten, den Ausdruck
«Gewerbebanky. Hierin erblickte die Vorinstanz, unter Mitberiicksichtigung der Zu-
sitze zu dicsen Hauptbestandteilen, ein geniigendes Unterscheidungsmerkmal.

Indessen liegt das Schwergewicht der beiden Firmen doch vorwiegend auf dem ge-
meinsamen Bestandtell « Gewerbe». Das etwas altertiimliche Wort «Kasse» ist gegen-
iiber dem Ausdruck «Bank» nicht sehr unterscheidungskréftig, denn nach der Art ihres
Betriebs ist auch die Kligerin eine Bank. Wer die Dienstleistungen eines solchen Insti-
tuts in Anspruch nehmen will, wird sagen, er gehe auf die « Bank», nicht auf die « Kasse».
Beim letztgenannten Ausdruck denkt man eher an Krankenkassen, Ausgleichskassen,
Arbeitslosenkassen usw. Die Kldgerin macht denn auch geltend und beweist es, daB sie
vom Publikum mehr und mehr als « Gewerbebank» bezeichnet werde. An die Unter-
scheidbarkeit der Firmen von Aktiengesellschaften (die in der Firmenwahl weitgehend
frei sind) werden, wie auch die Vorinstanz ausfiihrt, nach der bundesgerichtlichen
Praxis strenge Anforderungen gestellt. Es kommt nicht darauf an, ob die Firmen der
Parteien tatsachlich schon verwechselt wurden, vielmehr bestehen die Anspriiche auf
Unterlassung des Gebrauchs und auf Léschung schon dann, wenn «die Ahnlichkeit
zweier Firmen die Moglichkeit von Verwechslungen in die Néhe riickt oder auch nur
die Vermutung aufkommen lassen kann, die beiden Geschiftsinhaber stinden zuein-
ander in rechtlichen oder wirtschaftlichen Bezichungen» (BGE 88 II 182, 294 und dort
zitierte Entscheide). Deshalb ist es unerheblich, daB sich im Vergleich zum gleichzeitig
entschiedenen Fall der «Gewerbebank Zirich» die vorgekommenen Verwechslungen
in einem bescheidenen Rahmen halten. Es diirfte schlieBlich auch nicht zweifelhaft sein,
daB, falls die Beklagte die Firma «Schweizerische Gewerbekasse» wahlen wiirde, dies
zu Verwechslungen mit Firmen wie « Gewerbebank Ziirich» usw. fithren miif3te.

Aus dem Gesagten folgt, daf3 der Beklagten zu verbieten ist, die Firma «Schweize-
rische Gewerbebank» zu fithren, und sie zu verurteilen ist, den Eintrag dieser Firma im
Handelsregister Basel-Stadt sowie iiberall, wo sie Zweigniederlassungen errichtet hat,
léschen zu lassen. Hiefir ist ihr eine Frist von 30 Tagen seit Rechtskraft des Urteils ein-
zurdumen. Die von der Kldgerin beantragte Frist von 10 Tagen erscheint als zu knapp,
denn die Beklagte muf} gleichzeitig auch die neue Firma wihlen und diese eintragen
lassen. Zur Androhung von Straffolgen gemiB Art.292 StGB besteht kein Anlaf3, da
nichts fiir die Annahme spricht, die Beklagte werde sich dem rechtskriftigen Urteil nicht
unterziehen ...

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

Die Firma «Savis AG» unterscheidet sich nicht geniigend von der Firma « Salvis
AG Fabrik elekirischer Apparate».

La raison de commerce «Savis AG» ne se distingue pas de maniére suffisante de la
raison de commerce «Salvis AG Fabrik elektrischer Apparate».
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BJM 1968, 391, Urteil des Obergerichtes des Kantons Basel-Land vom
6.Juni 1967 in Sachen Salvis AG gegen Savis AG.

Das Gesetz verlangt, daf die Firma der spiter eingetragenen Aktiengesellschaft sich
von derjenigen der frither eingetragenen deutlich unterscheide. An den Grad der Unter-
scheidbarkeit miissen besonders strenge Anforderungen gestellt werden, wenn die Firma
aus einer Phantasiebezeichnung besteht, oder wenn andere Umstéinde, etwa die Art der
vertriebenen Produkte oder die Zusammensetzung der beiden Kundenkreise, Verwechs-
lungen begiinstigen.

Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die Firmenbezeichnungen «Salvis AG Fabrik
elektrischer Apparate» und «Savis AG» nicht mit hinreichender Deutlichkeit. «Salvis»,
der Hauptbestandteil der kldgerischen Firma, und «Savis» sind beides Phantasie-
bezeichnungen. Mit Ausnahme des in «Salvis» enthaltenen «I» sind sie in Klang und
Schriftbild véllig identisch. Auch das «1» als einziges Unterscheidungsmerkmal kann
in der gesprochenen Sprache je nach Dialekt und Aussprache véllig verschwinden. Die
Gefahr einer Verwechslung ist daher groB3. Daf3 das Tatigkeitsgebiet beider Parteien
sich auf die ganze Schweiz erstreckt und die vertriebenen Produkte zum Teil gleicher Art
sind, fillt dabei nicht mehr entscheidend ins Gewicht, spricht aber ebenfalls gegen die
Moéglichkeit des Nebeneinanderbestehens der beiden Firmenbezeichnungen. Die heute
wieder vorgebrachte Einwendung der Beklagten, es seien bisher keine Verwechslungen
vorgekommen, ist unbehelflich (BGE 90 IT 204). Nach dem Gesagten hat also die spiter
eingetragene Firma der Beklagten der frither eingetragenen der Kligerin zu weichen
(Art.951 Abs.2 in Verbindung mit Art. 956 Abs.2 OR).

UWG Art.9 Abs. 3

Die Beschwerde nach genferischem Recht ist zuldssig gegen endgiiltige Entscheide
tiber vorsorgliche Mafnahmen, dagegen nicht gegen vorgingige einstweilige Ver-
fligungen.

En drott genevois, la vote de I opposition @ mesures provisionnelles n’est ouverte que
contre la décision définitive sur demande provisionnelle; non par conséquent contre
une simple ordonnance provisoire («pré-provisionnelle» ).

SJ 1968, 2251F., Urteil der Genfer Cour de Justice civile (1I. Kammer)
vom 8.November 1966 1.S. Etna Watch und Miiller gegen Cornavin
Watch S.A.

UWG Art. 13 lit. b

Auslegung von Inseraten, in denen ein Radiohdndler behauptet, dafi er bestimmie
Apparate zu den billigsten Preisen der Schweiz verkaufe; mafigebend ist der Sinn,
den der unbefangene Leser den Angeboten in guten Treuen betlegen darf.

Der Vorsatz der Irrefiihrung ist gegeben, wenn der Titer die Inserate erscheinen
[@pt, obschon er weif oder nach den Umstinden annehmen muf3, das Publikum da-
durch zu tauschen.
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Wer in Inseraten mutwillige Behauptungen aufstellt oder sich von unlauteren
Werbemethoden anderer leiten [dfSt, kann sich nicht auf Rechtsirrium berufen.

Interprétation des annonces dans lesquelles un marchand & appareils de radio pré-
tend vendre certains appareils déterminés aux prix les plus bas de Suisse; est décisif
le sens que le lecteur non prévenu est fondé d donner de bonne foi aux offres faites.
Lintention d’induire en erreur existe lorsque I’auteur fait paraitre les annonces
alors méme qu’1l sait ou devrait admeltre, en raison des circonstances, qu’il lrompe
ainsi le public.

Celui qui dans une annonce se risque & une affirmation témérairve ou qui imite les
méthodes publicitaires déloyales d’autrui ne peut invoquer I erreur de droit.

BGE 94 IV 341f. und Praxis 57, 340ff. (rés. fr. JT 1968 I 650), Urteil des
Kassationshofes vom 22. Mérz 1968 in Sachen A. gegen X. und Staats-
anwaltschaft des Kantons Ziirich.

A. X fiihrt in Ziirich ein Geschéftshaus, das vor allem Radio- und Fernsehapparate
vertreibt. Im Sommer 1965 lieB3 er in zwei Tageszeitungen der Stadt insgesamt funf
Inserate erscheinen, in denen er unter anderem Auto- und Kofferradios der Marken
«Blaupunkt», «Grundig» und «Hitachi» zu Nettopreisen anbot. Die Apparate wurden
niher bezeichnet, ihre Preise genau angegeben. Die Angebote trugen jeweils die durch
Fettdruck besonders hervorgehobene Uberschrift «Billigste Preise der Schweiz» und
begannen mit dem etwas kleiner geschriebenen Satz «Seit 13 Jahren 20-40 9, Rabatt im
ersten Discounthaus der Schweiz».

Die Firma A. hielt die Inserate fiir unlauteren Wettbewerb und stellte am 15. Septem-
ber 1965 gegen X Strafantrag. Sie wies darauf hin, da8 sie sieben Radioapparate, die in
den Inseraten aufgefithrt wiirden, laut ihrem eigenen Angebot um Fr. 1.25 bis 9.— billiger
verkaufe als X; dessen Behauptung, daf3 er die Apparate zu den billigsten Preisen der
Schweiz anbiete, stelle daher eine unrichtige Angabe im Sinne von Art. 13 lit. b UWG dar.
X habe auch vorsitzlich gehandelt, da ihm die tieferen Preise der Firma A. bekannt
gewesen seien.

B. Das Bezirksgericht Ziirich und auf Berufung hin am 2. November 1967 auch das
Obergericht des Kantons Ziirich sprachen X frei.

Das Obergericht begriindet den Freispruch insbesondere damit, daB3 die Anprei-
sungen von Radiogeschiften der Jahrmarktreklame nahekdmen und daher rechtlich wie
diese zu behandeln seien; der Durchschnittskdufer lasse sich durch solche Reklame nicht
blenden, sondern mache von sich aus die nétigen Abstriche. Wenn sie von einem Dis-
countgeschiaft ausgehe, wie der Angeklagte eines betreibe, so kniipfe die Reklame freilich
an die beim Publikum vorhandene Vorstellung an, Geschifte dieser Art seien billiger;
auch habe X es nicht bei bloBen Behauptungen bewenden lassen, sondern diese mit iiber-
pritfbaren Angaben zu belegen versucht. Seine Inserate wirkten jedoch wegen der Uber-
schrift und weiterer Ubertreibungen derart marktschreierisch, daf sie nur von einem
kleinen Teil der Leser ernst genommen wiirden.

Inhaltlich unrichtig und irrefithrend wiren die Inserate zudem nur, wenn sie den
Eindruck erweckten, man erhalte bei X jeden Artikel billiger als anderswo. Das treffe
nicht zu und werde auch von der Anzeigerin nicht behauptet. Die Firma A. habe aus den
48 angepriesenen Radio-, Tonband- und Fernsehgeriten lediglich sieben Autoradios
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herausgegriffen; die andern Artikel der Inserate iibergehe sie mit Stillschweigen. Nach
allgemeiner Anschauung verkaufe indes nicht derjenige Kaufmann am billigsten, der
blof3 einzelne Artikel billiger absetze als seine Konkurrenten, sondern derjenige, der im
Durchschnitt am billigsten liefere. Das hange vom gesamten Angebot und Preisgefiige
eines Geschaftes ab. Dall der Angeklagte aber bei dieser Betrachtungsweise nicht am
billigsten verkaufe, habe die Anzeigerin weder behauptet noch dargetan.

C. Die Firma A. fithrt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Ober-
gerichts aufzuheben und die Sache zur Bestrafung des Angeschuldigten an die Vorinstanz
zurickzuweisen.

Der Kassationshof zieht in Erwidgung:

1. Nach Art. 13 lit. b UWG wird wegen unlauteren Wettbewerbs auf Antrag bestraft,
wer vorsatzlich tiber sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschiftsverhilt-
nisse unrichtige oder irrefithrende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wett-
bewerb zu begiinstigen.

Ob die ecingeklagten Inserate unrichtige oder irrefithrende Angaben im Sinne dieser
Bestimmungen enthalten, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei iiberpriifen
kann. Sie beurteilt sich weder nach der Art, wie andere Radiogcschafte die Ware anzu-
preisen pflegen, noch danach, wie X die Preise festsetzt und was er selber davon hiilt.
Mafgebend ist vielmehr, welchen Sinn der unbefangene Leser den Inseraten in guten
Treuen beilegen darf. Dieser Sinn ist auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung und
der besonderen Umstédnde des Einzelfalles zu ermitteln (BGE 90 IV 45). Dabei sind an
die Wiirdigung von Einzelheiten vor allem dann keine strengen Anforderungen zu
stellen, wenn es um Inserate geht, die sich wie die vorliegenden an breite Schichten der
Bevolkerung richten. Solche Angebote werden namentlich von einfachen Leuten erfah-
rungsgemil schnell gelesen und nicht kritisch gepriift. Auch braucht nicht untersucht
zu werden, ob Kéufer sich von falschen Angaben leiten lassen oder ob sie die Ware auch
bei wahrheitsgeméfler Anpreisung erstchen wiirden. Angaben im Sinne von Art. 13 lit. b
UWG sind ansich unerlaubt, gleichviel, ob jemand tatsachlich getduscht oder irregefiihrt
werde; erforderlich ist bloB, daB siec dazu geeignet sowie darauf angelegt sind, das eigene
Angebot zu begiinstigen. Dariiber aber, daf3 diese Erfordernisse hier erfillt sind, kénnen
keine Zweifel bestchen.

a) Auf dem Radiomarkt besteht heute wegen des groB3en und vielfiltigen Angebotes
von Apparaten ein harter Preiskampf. Die Mitbewerber suchen einander zuvorzukom-
men, indem sie die Ware unter den Katalogpreisen anbieten und sich mit einer kleinern
Handelsmarge begniigen. Die Inhaber von Discountgeschiften haben dabei den Vorteil
fur sich, dal} sie mit weniger Dienstleistungen auskommen und die Ware schon deshalb
billiger verkaufen kénnen als herkémmliche Fachgeschifte. Sie machen damit denn auch
in der Erwartung Reklame, dal3 Interessenten, die besonders giinstig einkaufen wollen,
die Angebote der Discountgeschiifte gerade deswegen fiir die billigsten halten und andern
vorzichen. Auch X weist in seinen Inseraten darauf hin, daf er ein Discountgeschiaft
fihre und deshalb in der Lage sei, auBergewohnliche Rabatte von 20-40 % zu gewihren,
die Katalogpreise also um so viele Prozent zu unterbieten. Schon aus diesen Griinden
laBtsich die groB und fettgedruckte Behauptung des Angeklagten, daB er zu den billigsten
Preisen der Schweiz verkaufe, nicht als offensichtliche Ubertreibung oder bloBe Jahr-
marktreklame abtun.

Dazu kommt, dafl X es nicht bei Behauptungen bewenden lieB, sondern diesen Aus-
ziige aus Preislisten iiber Radio-, Tonband- und Fernsehgerite beiftigte. Er zéhlte jeweils
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drei Reihen solcher Artikel auf, die er ndher bezeichnete und zu den ebenfalls angegebe-
nen Nettopreisen zu verkaufen versprach. Damit machte er die Leser aber glauben, er
biete alle aufgefithrten Apparate zu den billigsten Preisen der Schweiz an, jeder andere
Konkurrent im Lande verkaufe sie also teurer als er; jedenfalls waren seine Behauptungen
im dargelegten Zusammenhang geeignet, bei einem GroBteil der Leser diesen Glauben
zu erwecken. Seine Behauptungen trafen jedoch, wie die Firma A. im Verfahren nach-
gewiesen hat, schon im Verhiltnis zu dieser Firma nicht zu, waren folglich irrefithrend.
Die Anzeigerin wirft ihm daher mit Recht vor, daB seine Inserate gegen Art.13 lit.b
UWG verstoBen.

b) Das Obergericht meint freilich, die Frage, ob die Inserate des Angeklagten inhalt-
lich unrichtig oder irrefiihrend seien, hange nicht von den darin angefithrten Preisen,
sondern vom gesamten Angebot und Preisgefiige seines Geschiftes ab. Fiir eine solche
Auffassung 148t sich den Inseraten des X indes nichts entnehmen. Das Obergericht
iibersieht selber nicht, da X nicht blo rundheraus behauptete, er verkaufe zu den
billigsten Preisen der Schweiz, sondern dafiir jeweilen «einige Beispiele » anfiihrte. Unter
diesen Umstidnden hatte er aber fiir die Wahrheit der angegebenen Preise einzustehen, da
die vergleichende Werbung nur zulissig ist, wenn die Vergleichung objektiv wahr und
nichtirrefithrend ist (BGE 87 I1 116 und dort angefiihrte Urteile). X hat die als Beispiele
aufgefithrten Waren zu bestimmten Preisen, die angeblich die giinstigsten im Lande
waren, angeboten; er muf3 sich folglich dabei behaften lassen, gleichviel, wie sich seine
Durchschnittspreise zu denjenigen anderer Geschifte verhalten.

DaB er die Behauptung «Billigste Preise der Schweiz» in Fettdruck, die Beispiele
dagegen in gewdhnlicher Schrift wiedergeben lieB, dndert daran nichts; der Sinn der
Inserate war deswegen kein anderer. Die Irrefithrung 146t sich auch nicht damit ver-
neinen, daB die billigeren Preise, welche die Firma A. nachweisen konnte, blo8 sieben
Artikel betrafen und nur um cinige Franken ticfer lagen. Es geniigt, daB3 die Angaben des
X insoweit falsch waren ; um wieviel sie von der Wahrheit abwichen, kann hochstens bei
der Strafzumessung von Belang sein. SchlieBlich kann fiir die Beurteilung des objektiven
Tatbestandes auch nichts darauf ankommen, daf3 die Reklame auf dem Radiomarkt zu
itberborden droht. Selbst wenn mangels Strafantrages gegen unzulissige Reklame oft
nicht eingeschritten wird, so heif3t das nicht, daB der Richter einen klaren VerstoB gegen
die geltende gesetzliche Ordnung mit der gegenseitigen Toleranz der Mitbewerber ver-
harmlosen diirfe, ist doch das Bediirfnis, bei der steigenden Flut triigerischer Werbung
dagegen streng vorzugehen, umso gréBer. Mi3brauchen wire der Weg erstrecht geebnet,
wenn anders entschieden wiirde.

¢) Nach ihrem Text und ihrer Aufmachung kann sodann nicht zweifelhaft sein, daf3
die Inserate des X den Zweck verfolgten, das eigene Angebot im Wettbewerb zu begiin-
stigen. Der objektive Tatbestand des Art. 13 1it. b UWG ist somit auch in dieser Beziechung
erfillt

2. Das Obergericht bezweifelt, ob X vorsitzlich gehandelt habe, da er mit Riicksicht
auf seinc geringeren Nebenkosten, die Rabatte und die lingere Garantiezeit habe an-
nehmen diirfen, er sei der billigste. Ein Autoradio kénne namlich, wie der Angeklagte
mit Recht einwende, nicht fiir sich allein beniitzt werden, sondern sei zum Einbau in ein
Fahrzeug bestimmt, weshalb es schliefllich darauf ankomme, wie teuer der eingebaute
Apparat sel.

a) Dem ist zunichst entgegenzuhalten, daf3 der Einwand des Angeklagten der Be-
jahung des objektiven Tatbestandes nicht im Wege steht, folglich auch subjektiv nicht
von Bedeutung sein kann. Mehr alsda3 der Téter die objektiven Merkmale der Tat kennt
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und will, erfordert der Vorsatz nicht (Art. 18 Abs.2 StGB). Der Vorsatz der Irrefithrung
ist daher gegeben, wenn X die Tat gewollt beging, obschon er wulte oder nach den Um-
stinden annehmen muBte, daB seine Angaben geeignet waren, Kaufsinteressenten zu
tduschen. Das hingt von der Aufmachung und dem Inhalt seiner Inserate, nicht davon
ab, was er von seinen Kosten fiir Zubehor und Einbau hilt und welche Rabatte er auf die
Katalogpreise gewihrt. Der Angeklagte brachte in seinen Inseraten jeweils klar zum Aus-
druck, daB die darin aufgefiihrten Preise «netto» zu verstechen scien; iiber allfillige
Nebenkosten fiir Einbau und Inbetriebsetzung schwieg er sich nicht nur bei den Auto-
radios, sondern auch bei den tibrigen Apparaten aus.

Die Sache ist daher zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zuriickzuweisen. Das
Obergericht hat festzustellen, ob X sich bewuBt gewesen sci, das Publikum durch die
Inserate irrezufiihren, und ob er mit diesen auch die Absicht verfolgt habe, das eigene
Angebot im wirtschaftlichen Wettbewerb zu begunstigen. Als Vorsatz im Sinne von
Art. 18 StGB hat dabei auch der Eventualvorsatz zu gelten (BGE 92 TV 67).

b) Eine andere Frage ist, ob der Angeklagte aus zureichenden Griinden habe anneh-
men dirfen, er sei zur Tat berechtigt (Art.20 StGB). Falls das Obergericht mit seinen
Ausfihrungen zum Vorsatz die Frage bejahen wollte, so wire diese Auffassung ebenfalls
irrig. X hat ohne Riicksicht auf die Mitbewerber behauptet, dal3 er zu den billigsten
Preisen der Schweiz verkaufe, und die Behauptung mit genauen Preisangaben glaubhaft
zu machen versucht. Ob die aufgefithrten Preise wirklich die billigsten im Lande waren,
konnte er jedoch nicht iiberpriifen. Seine Behauptung war daher mutwillig. Rechtsirr-
tum kommt ihm auch nicht schon deswegen zugute, weil andere Radiohidndler sich
angeblich gleich verhalten. Als Kaufmann muf3 der Angeklagte wissen, dafl ihm dies kein
Recht gibt, scinerseits mit unlauteren Mitteln zu werben.

AO Art. 1ff.

Die Schlagzeile « Teppichaktion des Monats» weist auf ein zeitlich und sachlich
begrenztes Sonderangebot hin und ist bewilligungspflichtig.

Le slogan publicitaire « Action-tapis du mois» indigue une offre temporaire et
exceptionnelle de marchandise; il est donc soumis & autorisation.

SJZ 64 (1968), 2401f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des
Kantons Zirich vom 23. November 1967 in Sachen N.

N. wurde vom Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Ziirich wegen Ubertretung
von Art. 1 in Verbindung mit Art.2 Abs.2 und Art.4 Abs.1 AO gebii3t. Eine vom Ge-
biBten gegen dieses Urtell eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde wies das Obergericht
als Kassationsinstanz im wesentlichen aus folgenden Griinden ab:

Am 11.Januar 1967 lieB N. als verantwortlicher Reklameberater der Firma X-Y im
«Tagblatt der Stadt Ziirich» ein Inserat in der Groe einer halben Seite erscheinen,
das als Blickfang das Bild eines Orientteppichs zeigt und folgenden Wortlaut hat:

«X-Y Teppich-Aktion des Monats»
FERDOWS

Neuer Direktimport aus dem Orient:
FERDOWS. Echt handgekniipft. Aus der gleichnamigen Ortschaft in der irani-
schen Proviz Korassan. Geometrische Dessins in leuchtenden Farben. Flor Wolle,
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Grundgewebe Baumwolle. Noch nie konnten Sie fir so wenig Geld einen so
groB3en, echt handgekniipften Orientteppich erwerben.

Unglaubliche Preisleistungen!
z. B.

ca. 190 x 280  350.—
ca.210x 310  390.—-
ca.230x320 450.—

Bei Mitnahme: Selbstbedienungsrabatt und in jedem Fall:
Gratisbenzin bei Kauf ab Fr. 500.—.

Das Einrichtungshaus mit interessanten Teppichangeboten.
X-Y.»

Der Beschwerdefiihrer wurde deswegen gemaf3 Art. 20 Abs. 1 lit.a AO gebii3t, wonach
unter anderem bestraft wird, wer vorsétzlich eine unter die Ausverkaufsordnung fallende
nicht bewilligte Verkaufsveranstaltung 6ffentlich ankiindigt. Unter die Verordnung
fallt der im Inserat vom 11.Januar 1967 angekiindigte Verkauf, wenn er im Sinne von
Art.1 Abs.1 AO zu den Veranstaltungen des Detailverkaufs gehért, «bei denen dem
Kéaufer durch éffentliche Ankiindigung in Aussicht gestellt wird, da3 thm voriibergehende
besondere, vom Verkaufer sonst nicht gewédhrte Vergiinstigungen zukommen werden».
Solche Veranstaltungen sind aul3er den Ausverkdufen die «Zhnlichen Veranstaltungen»,
von Art.2 Abs.2 AO Ausnahmeverkdufe genannt, «z.B. Verkauf unter Gewédhrung
auBlerordentlicher Rabatte, Reklameverkdufe, Sonderverkidufe sowie Veranstaltungen
unter dhnlichen Bezeichnungen». Unbestritten ist, daf3 das zu beurteilende Inserat eine
Veranstaltung im Detailhandel offentlich ankiindigte. Die Nichtigkeitsbeschwerde
richtet sich gegen die Interpretation der Vorinstanz, durch das Inserat sei dem K&ufer
in Aussicht gestellt worden, dafl ihm voriibergehende besondere, vom Verkdufer sonst
nicht gewihrte Vergiinstigungen zukommen wiirden. Dal3 dies nicht zutreffe, ergebe
sich namentlich aus den eingelegten analogen « Inseraten», die in regelmiBigen Abstin-
den in verschiedenen Zeitungen der deutschen, franzosischen und italienischen Schweiz
publiziert worden seien. Insbesondere deute der Ausdruck «Aktion» im Zusammenhang
mit dem ubrigen Inseratentext und der allgemein bekannten Preisgestaltung der Firma
X-Y nicht auf einen besonders giinstigen Sonderverkauf hin. «Aktion des Monats»
wolle nichts anderes besagen, als dafi in diesem oder jenem Monat ein Artikel besonders
herausgestellt werde. Auch bedeute der Hinweis auf «unglaubliche Preisleistungen» nur,
daB die Firma X-Y billiger verkaufe als die Konkurrenz.

ODb mit dem Inserat vom 11.Januar 1967 ein Ausnahmeverkauf angekiindigt worden
ist, beurteilt sich nach dem Sinn, den der Durchschnittsleser dem Inserat entnchmen
kann, sel es, daB er es vollstindig, sei es, daB3 er es nur in seinen charakteristischen Teilen
liest.

Mit dem Einzelrichter ist dazu vorab festzustellen, daB3 schon der Ausdruck « Aktion»
im schweizerischen Geschiftsleben auf einen Sonderverkauf hinweist, der besonders
giinstig ist und nur kurze Zeit dauert (vgl. BGE 90 IV 111{l. = Pr53 Nr. 120 Erw.2).
Diescr Sinn eines zcitlich (und sachlich) begrenzten Sondcrangcbotesist im vorliegenden
Fall um so weniger verkennbar, als der Beschwerdefithrer das Angcbot deutlich als
«Teppich-Aktion des Monats» bezeichnet hat. Der Eindruck eines cinmaligen Sonder-
angebotes wird auBBerdem verstarkt durch die Beschrankung auf eine Teppichart und
durch dic folgenden auf Vergiinstigungen hinweisenden Zeilen: «Unglaubliche Preis-
leistungen!» — «Noch nie konnten Sie fiir so wenig Geld einen so groBen, ccht hand-
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gekniipften Orientteppich erwerben. » Die weitere Schlagzeile « Neuer Direktimport aus
dem Orient» nimmt demgegeniiber dem Angebot die AuBlergewohnlichkeit und die
zeitliche Beschrankung nicht, sondern unterstreicht sie gegenteils, indem der neue Import
die unglaubliche Preisleistung mit ermoglicht. Ebensowenig ist der Einwand stichhaltig,
solche « Aktionen des Monats» seien schon ofters angekiindigt und veranstaltet worden.
Daf3 eine Veranstaltung mehr oder weniger regelmifBig immer wieder durchgefiihrt
wird, dndert an der AuBergewohnlichkeit auch nichts (vgl. BGE 91 IV 163 = Pr55
Nr.17 Erw.6b). Das zu beurteilende Inserat hob gegenteils diese derart hervor, daf3 der
Leser auf den Gedanken kommen muBte, die Firma X-Y mache im Monat des Erschei-
nens des Inserates ein Sonderangebot, das giinstiger sei als ihre tiblichen Angebote und
zeitlich beschrankt gelte. Nicht zu iibersehen ist zudem, daf3 das Inserat im Januar, finf
Tage vor der gesetzlich festgelegten Ausverkaufszeit erschien. Mit Recht fiihrte der
Einzelrichter dazu aus, der Durchschnittsleser schlieBe in diesem Falle noch schneller
auf einen Ausnahmeverkauf. Dem Beschwerdefiihrer hilft auch der Einwand nicht, dem
Publikum sei bekannt, daf3 X-Y wahrend des ganzen Jahres Teppiche zu solch giinstigen
Preisen verkaufe. Diesen Sinn verrit das Inserat vom 11. Januar 1967 nicht, auch nicht
durch den Untertitel «Neuer Direktimport...».

Aus diesen sowie den weiteren von der Vorinstanz zutreffend angefithrten Griinden
ist der objektive Tatbestand der Ankiindigung eines nicht bewilligten Ausnahmever-
kaufs im Sinne der Art. 1, 2 Abs. 2, 4 Abs. 1 und Art.20 Abs. 1 lit.a AO erfillt.

Subjektive Voraussetzung der Bestrafung ist der Vorsatz oder die Fahrlassigkeit
(Art.20 Abs.1 und 2 AO).

Die in diesem Zusammenhang vom Beschwerdefiihrer erhobene Riige, daB sich der
Einzelrichter iiber die subjektive Scite des Tatbestandes nicht geduBert habe, ist fehl
am Platz.

Die Vorinstanz kam vielmehr auf Grund zutreffender Erwdgungen zum Schluf3, da
der Beschwerdefiithrer zumindest eventualvorsitzlich gehandelt habe. Er muf} sich denn
auch den Sinn des Inserates so entgegenhalten lassen, wie er ihn bewuf3t gutgeheiBlen
hat; denn er hat von dem Inserat unverkennbar in der geschiftlich flauen Zeit nach
Weihnachten eine kiinstliche Steigerung der Kauflust erwartet und auch bezweckt, den
Leser zu veranlassen, die giinstige Gelegenheit nicht vorbeigehen zu lassen und noch im
Januar zu kaufen. Er kann sich nicht darauf berufen, er habe schon verschiedentlich
ungestraft solche Aktionen angekiindigt. Das mag zwar zutreffen, doch hatte er damit
jedenfalls keine zureichenden Griinde, welche thn zur Annahme berechtigten, er tue
iiberhaupt kein Unrecht (BGE 81 IV 196 Erw. 3). Dal} er nicht schuldhaft handelte, ist
um so weniger anzunehmen, als er im zu beurteilenden Inserat gegentber fritheren
Publikationen den Sinn eines Sonderverkaufes deutlicher hervortreten lieB (vgl. «Noch
nie konnten Sie fiir so wenig Geld ...») Hinzu kommt, daf er diese Aktion in den Monat
Januar legte und ihm gerade die bevorstehende Ausverkaufszeit besonders nahelegen
muBte, daf3 Sonderverkiufe der Bewilligungspflicht unterstehen. Daf3 der Einzelrichter
ihm zumindest Eventualvorsatz zur Last legt, ist daher keineswegs willkiirlich oder
gesetzeswidrig.

AO Art. 1ff und Art.20 Abs. 1 lit.a

Die iffentliche Ankiindigung einer Grofunternehmung des Lebensmittel- und
Detailhandels ( Denner), wonach sie allmonatlich wéihrend eines jeweils in der
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letzten Woche des Monats zum voraus bekannizugebenden Tages oder Halbtages
auf dem gesamien rabattherechtigien Sortiment sami Markenariikel stall der
iblichen 8%, eine 16 %yige Riickvergiitung gewdhren werde, ist weder ein bewil-
ligungspflichtiger Ausverkauf oder eine dhnliche Veranstaltung noch eine rechts-
mifbrauchliche Gesetzesumgehung und als solche nicht sirafbar, sondern stellt
lediglich einen verfassungs- und gesetzesmdfiigen Gebrauch der Handels- und Ge-
werbefreiheit dar.

L’annonce publique d’une grande entreprise d’alimentation et de commerce au
détail (Denner ) selon laquelle elle accorde, au courant de la derniére semaine de
chaque mots et pendant une journée ou une demi-journée, communiquée d’avance au
public, un rabais de 16%, en lieu et place du rabais ordinaire de 8%, sur tous les
articles qui en béndficient — y compris les articles de marque — ne constitue ni une
liquidation, ni une opération analogue, pas plus qu’un cas de fraude a la loi. Elle
n’est donc pas punissable comme telle. Ceite annonce publique constitue simplement
un procédé conforme au principe constitutionnel et légal de la liberté du commerce
et de Iindustrie.

SJZ 64 (1968), 23511, Urteil der 1. Strafkammer des Obergerichtes des
Kantons Ziirich vom 21. Mirz 1968 in Sachen Denner.

I. Das Statthalteramt des Bezirkes Ziirich biifite den Verzeigten mit Verfiigung vom
10.Februar 1967 wegen Ubertretung von Art.20 Abs. 1 lit.a der Verordnung iiber die
Ausverkdufe und dhnliche Veranstaltungen (AVO). Zur Last gelegt wurde ihm, daf3
er in seiner Eigenschaft als hierfir verantwortlicher Vizedirektor der Import und Grof3-
handels AG der Denner Vercinigte Filialunternehmen AG (im folgenden kurz Firma
Denner genannt) fiir diese Gesellschaften bzw. fiir deren Verkaufsgeschifte in verschie-
nen Tageszeitungen fortgesetzt einen Doppelrabatt von 16 % an Stelle des sonst iiblichen
auf die Einkidufe an einem Halbtag eines Monates angekiindigt habe, ohne fiir diese
Veranstaltung vorgéngig die erforderliche polizeiliche Bewilligung nachgesucht zu
haben. Das Statthalteramt sprach daher gegen ihn eine Bufle aus und bemaf} diese auf
Fr.250.—.

Die Vorinstanz, der Einzelrichter fiir Strafsachen am Bezirksgericht Ziirich, verneinte
die Bewilligungspflicht und sprach daher den Verzeigten mit Urteil vom 24. August 1967
frei. Gegendiesen Entscheid legte das Statthalteramtrechtzeitig die Berufung ein mit dem
Antrag, den Verzeigten der genannten Ubertretung schuldig zu befinden und zu biiBen.
Dieser schlief3t auf Freispruch.

II. Das Ausverkaufswesen ist anhangsweise im Bundesgesetz iiber den unlauteren
Wettbewerb (UWG) in den Art. 17 bis 20 geregelt, ferner in der durch dieses Gesetz in
Art. 17 Abs. 4, Satz 1, in Verbindung mit Art. 18 Abs.2 delegierten Ausfithrungsverord-
nung (AVO), auch Ausverkaufsordnung genannt. Nach Art. 20 Abs. 1 lit.a der AVO wird
mit Haft oder Bufe bestraft, « wer vorsétzlich eine unter diese Verordnung fallende nicht
bewilligte Verkaufsveranstaltung éffentlich ankiindigt oder durchfiihrt ...».

1. Nicht streitig ist, daf3 keine Bewilligung eingeholt wurde und daf} éffentliche Aus-
kiindigungen erfolgten. Ansich gegeben ist auch die besondere Vergiinstigung, bestehend
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im Doppelrabatt. Ferner steht in tatbestindlicher Hinsicht auch fest, dafB3 die Auskiindi-
gung sich nicht etwa auf eine einmalige Gewihrung eines Doppelrabatts bezog, sondern
daB seitens der Fa. Denner von Anfang an in Aussicht genommen war (und eingehalten
wurde), daf3 die Vergiinstigung eine wiederkehrende sein sollte, der Doppelrabatt sollte
mit andern Worten zu einer stiandigen Einrichtung werden, indem monatlich wihrend
eines jeweils in der letzten Woche eines jeden Monats zum voraus bekanntgegebenen
Tages oder Halbtages eine 16 %ige Riickvergiitung zugesichert wurde. Spater wéchent-
lich. Von der Verzeigung erfaft sind nur die monatlichen.

2. Streitig ist nur in rechtlicher Hinsicht, ob cine bewilligungspflichtige Verkaufsver-
anstaltung im Sinne der AVO vorliegt. Von solchen Veranstaltungen spricht allerdings
schon das Gesetz. Das UWG nennt in Art. 17 die « Ausverkdufe und ausverkaufsdhnli-
chen Veranstaltungen», erméchtigt aber den Bundesrat zur ndheren Umschreibung auf
dem Verordnungsweg. Diese findet sich in Art. 1 der AVO und lautet:

«Ausverkidufe und dhnliche Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung sind Ver-
anstaltungen des Detailverkaufs, bei denen dem Kéufer durch éffentliche Ankiindigung
in Aussicht gestellt wird, daBl ithm voriibergehend besondere, vom Verkidufer sonst
nicht gewihrte Verglunstigungen zukommen werden. »

Ferner zahlt der Art.2 der AVO in seinen beiden ersten Absitzen die « Unterstellten
Veranstaltungen» auf und definiert sie zugleicht. Demgemil3 gelten als

— Ausverkiufe: die Totalausverkdufe zur Rdumung aller Warenbestinde wegen Ge-
schiftsaufgabe, die Teilausverkidufe zwecks Raumung bestimmter Warenbestinde, ins-
besondere wegen Aufgabe cinzelner Warengattungen oder Verkaufsabteilungen, sowie
die Saison- und Inventarausverkdufe zur Riumung bestimmter Warenbestinde auf
Saisonschlul3 oder anlaBllich von Bestandesaufnahmen;

- ausverkaufsdhnliche Veranstaltungen — in der Terminologic der AVO Ausnahme-
verkdufe —, «welche nicht oder nicht ausschlielich der Rdumung bestimmter Waren-
bestiande dienen, z.B. Verkiaufe unter Gewihrung auBBerordentlicher Rabatte, Reklame-
verkiufe, Sonderverkdufe sowie Veranstaltungen unter dhnlichen Bezeichnungen. » Man
spricht hier auch etwa von Belebungsverkiufen.

Die Bewilligungspflicht entscheidet sich daran, ob bei diescr Dennerschen, allenfalls
ausverkaufsahnlichen Veranstaltung — cin Ausverkauf im cngern Sinne des Wortes liegt
zum vorneherein nicht vor — das Tatbestandsmerkmal des blof3 voriibergehenden Vorteils
trotz der Wicderkehr desselben rechtlich gleichwohl erfiillt sei oder ob der Veranstaltung
echter Dauercharakter zukomme. Auch der Ausnahmeverkauf, dicser Quasiausverkauf,
der im genannten Art.2 Abs.2 der AVO aufgefiihrt ist, unterscheidet sich vom eigent-
lichen Ausverkauf ja nicht etwa dadurch, daB3 bei jenem auf das Tatbestandselement des
voriibergehenden Vorteils verzichtet wiirde. Vielmehr schreibt diesc Bestimmung vor,
daB die Unterstellung der dhnlichen Veranstaltungen nur erfolge, wenn die Voraus-
setzungen von Art. I, somit u.a. des voritbergehenden Vorteils, erfiillt seien.

Fiir die Gewinnung des Begrifls «voriibergehend », wie dieser der AVO zugrunde licgt,
bicten sich zwel Auslegungsmoglichkeiten an:

a) Mit Bezug auf die erstc ist davon auszugchen, daB es bei cinem Ausverkauf im
engsten Sinne des Wortcs, von dem sich der Quasiausverkauf ja nicht wesensméaBig unter-
schciden darf, darum geht, daB3 beispielsweisc wegen Geschiftsaufgabe alle Waren bis zur
Liquidation abgestoBen werden. Bei cinem solchen totalen Riumungsausverkauf ist die
Einmaligkeit des Preisvorteils aufliegend und typisch. Das ist der klassische Fall der nicht
wicderholbaren und darum vorithergehenden Vortcilsgewihrung. Thm gleichgeordnet
ist der Totalausverkauf, der sich nur auf einzelne Artikel bezieht, die man nicht mchr
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fithren will. Diesen beiden Ausverkaufsarten gegeniiber sind bereits die viel haufigeren
Saisonausverkiufe in einem Punkte atypisch: das Transitorische ist nicht mehr so ausge-
sprochen. Sie sind wiederholbar und werden zu jedem Jahresbeginn und in jedem Som-
mer wiederholt. Sie sind unechte Ausverkaufe, denn sie zielen nicht unbedingt auf génz-
liche Rdumung ab, sondern es sollen nicht mehr lagerfahige oder aus der Mode geratene
oder im Ubermaf vorhandene oder den Platz fiir besser absetzbare Artikel versperrende
und schlieBlich qualitativ weniger gute Waren, wenn nicht losgeschlagen, so doch weit-
gehend abgesetzt werden. An die Stelle der Einmaligkeit tritt eine gewisse Periodizitat
der Vergiinstigung. Gleichwohl gelten nach dem Gesetz auch diese Veranstaltungen als
Ausverkiufe. Der Vorteil ist nicht schlechthin voriibergehend, denn einige Artikel min-
destens dhnlicher Art und vielleicht noch preisgiinstiger werden im nichsten Ausver-
kaufwieder zu haben sein. Solche Saisonausverkiufessind {ibrigens auch insofern atypisch,
als sie zugleich immer auch sog. Belebungsverkiufe sind (siehe dazu namentlich die
Erlauterungen des EVD zur AVO im Bundesblatt 1947 11 S.76 und 7911.; Bruno voN
Buren, Kommentar zum UWG, Ziirich 1957, S.230, N.20 zu Art.19 UWG). Solche
sind nicht unbedingt auch stets Ausnahmeverkiufe; umgekehrt aber ist unverkennbar,
daf3 kein Saisonausverkauf sich darin erschépft, voriibergehend wohlfeilere Ware zu
verschaffen, sondern daB sich die Werbewirkung immer auch iiber die Ausverkaufszeit
hinaus erstreckt. Der Ausverkauf zielt auch darauf ab, Kundschaft fiir die Folgezeit zu
gewinnen, er bindet Kunden an ein bestimmtes Geschift, indem aus einem vorteilhaften
Einkauf eine Gewchnheit, dort zu kaufen, werden kann.

Nun kann man argumentieren, was die Firma Denner mache, laufe auf eine ausver-
kaufsdhnliche Veranstaltung hinaus, indem in zeitlicher Hinsicht der besondere Vorteil
in prinzipiell gleicher Weise wie beim Saisonausverkauf wiederkehre, bloB sei graduell die
Vorteilsgewdhrung zeitlich stirker gedehnt oder gestreut und anders verlagert; an die
Stelle von zweimal zwei bis vier Wochen gemid3 AVO Art. 10 Abs. 1 lit.c (tatsidchlich
in der Praxis 14 Tage) triten 12 halbe Tage, verteilt auf das ganze Jahr. Man konnte aber
noch einen Schritt weiter gehen und sagen, diese Verteilung, wie sie die Firma Denner
vornehme, laufe auf eine Umgehung der Ausverkaufsordnung hinaus, denn statt der
zeitlich gerafften Zusammenfassung in zwei Perioden je Jahr trete nun die zufolge der
starken Preissenkungen belebende und kundenwerbende, von der Ausverkaufsordnung
aber verpdnte Wirkung der Veranstalter in so dichter und kriftiger Weise ein, daf} diese
zur Hauptsache werde, wihrend das Gesetz diese auf die Ausverkaufszeiten habe be-
schranken wollen. Damit werde der Vorteil, der nach Gesetz nur ein voriibergehender
sein diirfe, praktisch zu einem ganzjiahrigen, worin gerade der MiB3brauch liege. Dies
werde um so deutlicher, als der Art. 10 Abs. 1 lit.d der AVO die Ausverkiufe in eine Zeit-
spanne aufeinanderfolgender Tage verweise, um die belebende Wirkung klein zu halten,
wiahrend die Firma Denner diese perpetuiere. Das widerspreche auch dem Art.9 der
AVO, wonach die Ausverkiufe nur in bestimmte, im allgemeinen flaue Zeiten fallen
diirfen, die Ausnahmeverkdufe nur zwischen dem 15.Januar und Ende Februar und
zwischen 1.Juli und 31. August. Diese Regelung bezweckt, die mittleren und kleinen
Detailgeschifte in des Absatz besten Zeit, wie namentlich vor Weihnachten, zu schonen.

b) Demgegeniiber 148t sich jedoch folgendes einwenden, womit man zugleich zur
zweiten Auslegungsméglichkeit des Begriffs «voriibergehend» kommt:

Der Gesetzgeber hat mit diesem Ausdruck etwas sehr Bestimmtes gemeint, das keinen
Ermessensspielraum einrdumt. Es haftet dem Wort, besonders deutlich beim eigentlichen
Ausverkauf, etwas Einmaliges an, das abgeschwicht auch noch bei den Quasiausver-
kiufen in Erscheinung tritt. Und wenn der Art. 1 der AVO noch von «besonderen» und
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von «sonst nicht gewédhrten Vergiinstigungen» spricht, so wird damit unterstrichen, daf3
der Begriff «voriibergehend» streng im Wortsinn zu nehmen ist. Der Gegensatz zu
«dauernd» darf somit nicht verwischt und «voriibergehend» nicht etwa so ausgeweitet
werden, daf3 nahezu auch sein Gegenteil mitumfaBt wiirde. Wohl wird es Grenzfille
geben, in denen die Zuscheidung fraglich wird. Wie diese zu behandeln sind, wird sich
in einem andern Zusammenhang ergeben. Eine unzulissige Ausweitung und damit die
Unméglichkeit einer einigermafen klaren Grenzziehung wiirde sich ergeben, wenn man
mit dem Statthalteramt eine auch nur monatlich wiederkehrende Rabattverdoppelung,
die zu einer Institution der Firma Denner wurde, als etwas Voriibergehendes auffaBte.
Zwar ist nicht zu verkennen, daf3 es nicht einfach darauf ankommen kann, ob eine Firma
klug und wendig genug ist, die jihrlich zweimal gestatteten bewilligungspflichtigen
Ausnahmeverkaufe durch 12 solche zu ersetzen und von der Bewilligungspflicht aus-
nehmen zu wollen. Diesfalls ldge tatsachlich nur ein gradueller und kein prinzipieller
Unterschied vor. Allein es ergeben sich mehrere sachliche Abweichungen.

aa) Zunichst einmal kénnten die Mehrrabatte aullergewthnlich nahe zusammen-
riicken, z.B. auf jeden zweiten Vormittag oder, wie das spater der Fall war, auf jede
Woche einen Tag, mit vielleicht nicht gerade 16 %, aber doch mehr als 8 9, Rabatt. Das
wire bestimmt nicht etwas Voriibergehendes, obschon der Unterschied auch nur ein
gradueller wire, man aber sicher nicht mehr von einer ausverkaufsdhnlichen Veran-
staltung reden kénnte. Diese wire zu atypisch. Das zeitliche Element kann fiir sich allein
nicht den Ausschlag geben. Ein zwélfmaliger Sonderrabatt liegt einem Normalverkauf
niher als Ausnahmeverkiaufen, die gleich den Ausverkdufen im engeren Sinne zeitlich so
stark aneinandergeriickt sind, daf ein jeder eine Veranstaltung fir sich ist. Dagegen
erscheinen die Rabattage der Firma Denner als die einzelnen Teile eines Ganzen, als
Glied eines Systems, als etwas in relativ rascher Folge wiederkehrend Praktiziertes.

Gerade im Umstand, ob eine Werbung als einmalige Aktion mit Sondervergiinstigung
aufgezogen sei oder nicht, erblickt das Bundesgericht in BGE 81 IV 195 das Kriterium,
an dem sich die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht entscheidet. Zu urteilen
hatte es iber folgenden Tatbestand : Ein Kaufmann, der Warenposten aller Art aufkauft
und alsdann detailliert absetzt, kiindigte ohne Bewilligung den Verkauf von Restposten
von 25000 m Tuch an. Dabei bezeichnete er diese Eindeckungsmoglichkeit fiir Mébel-
und Dekorationsstoffe als «Interessantes Angebot» und wies auf den besondern Besich-
tigungs- und Verkaufsort hin. Innert 14 Tagen waren die Stoffe verkauft. Das Bundes-
gericht erblickte in dieser Verkaufsaktion, die sich nur gerade auf einen bestimmten Vor-
rat bezog, die besonders giinstige Preise in Aussicht stellte und die nicht wiederkehren
werde, eine von Art. 1 Abs.l AVO erfa3te Ausverkaufsveranstaltung. — In gleicher Weise
weist das Ziircher Obergericht im Entscheid, der in ZR 52 Nr. 111 wiedergegeben ist,
auf das einmalig AktionsméfBige hin, wenn ein Doppelrabatt nur wihrend einer be-
stimmten Zeit gewahrt wird, was darauf schlieBen 148t, daf3 die Verginstigung eine nur
voriibergehende sei. Im heute zu beurteilenden Fall ist die Aktion nicht einmalig, sondern
es handelt sich um eine Institution. Damit ist auch dargetan, daf3, um mit der AVO zu
reden, keine «sonst nicht gewihrte Vergiinstigung» vorliegt, sondern im Gegenteil eine
auch sonst — wenn auch nicht tdglich - zugestandene. — Schliefllich hat das Bundesgericht
auch noch in einem neuesten Entscheid (BGE 93 IV 109f.) im Hinweis auf die Anpreisung
einer Umtauschaktion von Nahmaschinen im AktionsmiBigen das Kennzeichen gesehen
fiir einen blof3 voriibergehenden Vorteil, in einem avantage momentané, wobei dieser
Ausdruck eher noch einschriankender als der deutsche bedeutet, daf3 es sich um einen
sehr kurzfristig gewédhrten Vorteil handelt. Dabel stellte es darauf ab, daf3 die Reklame
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beim Durchschnittsleser den Eindruck machte, es handle sich nicht um einen dauernden
Vorteil (weitere Beispiele bei RupoLr FLGELER, Die rechtliche Regelung des Ausverkaufs-
wesens in der Schweiz, Diss. Bern 1957, S.79). Im vorliegenden Fall kann man zwar auch
von einer Aktion im weiteren Sinnc reden, aber der Anschein, es kénnte nur ein einmaliger
Vorteil sein, entsteht nicht, womit auch gesagt ist, dal nach der Verkehrsauffassung, in
welcher Hans A.E. WypLER, Ausverkiufe und ausverkaufsihnliche Veranstaltungen in
wettbewerbsrechtlicher Beleuchtung, Diss. Ziirich 1957, S.17, das entscheidende Unter-
stellungskriterium erblickt, der Vorteil kein voriibergehender ist. Dabei kommt es auf
den subjektiven Eindruck im jeweiligen Kreis der Adressaten und ihr Urteilsvermégen
mit Bezug auf die Einmaligkeit an. Es 148t sich nicht behaupten, die Adressaten erméBen
den Unterschied zu einem Ausnahmeverkauf nicht; sie kommen schon nicht auf diesen
Gedanken, da Denner keine solchen zu machen pflegt und da, als die inkriminierten
Inserate ergingen, nicht Ausverkaufszeit war. Zudem weist schon das erste dieser Inserate
darauf hin, daB «wiederum» die 16 % gewihrt wiirden, womit an eine Ubung ange-
kniipft wird, ganz abgesehen davon, dal3 zuvor in der Presse in erheblicher Breite darauf
hingewiesen worden war, daf3 die Firma Denner zu diesem System greifen werde. Zu
verweisen ist in diesem Zusammenhang namentlich auf BGE 53 I 197f., worin entschie-
den wurde, die Ankiindigung: «Restpaare» in diversen Artikeln zu billigen Preisen,
erwecke nicht den Eindruck, daB nur voriibergehend zu besonders billigen Preisen
Schuhe zu haben seien, zumal die Ankiindigung nur Teil einer umfassenden Reklame sei.
Man habe es daher «mit einer Bekanntmachung zu tun, die auf eine immer bestehende
oder doch stets sich wiederholende Verkaufsgelegenheit hinweist ...». (In diesem Sinne
auch WypLER, a.a.0., S.16/17, mit weiteren Literatur- und Judikaturhinweisen; ferner
neuestens BGE 93 IV 110 mit dem Hinweis darauf, daB es auf den beim Durchschnitts-
leser erweckten Eindruck ankomme.) Heranzuzichen ist namentlich noch der Entscheid
des Bundesgerichts BGE 82 TV 207 ff. Die Migros-Genossenschaft hatte unmittelbar vor
Beginn der Ausverkdufe inseriert: « Motto: Giinstig» und jeder Preisangabe das Wort
«nury vorangestellt; ferner hatte sie in ihren Schaufenstern Waren nach Ausverkaufsart
zur Schau gestellt, zusammen mit einem Transparent: « Motto: Giinstig»; und schlie3-
lich hatte sie ein Plakat angebracht: « Migros-Markt ... das ganze Jahr unter dem Motto:
Giinstig» und ein weiteres mit dem Text: « Diese Angebote sind keine Ausnahmen, denn
Migros-Preise sind immer auBergewohnlich. » Das Bundesgericht nahm dazu den Stand-
punkt ein, die Gefahr einer Irrefithrung des Publikums sei nicht gréBer als zu den iibrigen
Zeiten des Jahres, und es konne einem Geschiéft, «das keinen Ausverkauf durchfithren
will, ... nicht verwehrt sein, die Kundschaft vor und wihrend der ordentlichen Ausver-
kédufe auf die Vorteile seines Angebots aufmerksam zu machen und seine Reklame wegen
des in dieser Zeit besonders scharfen Konkurrenzkampfes noch zu verstarken. Solange
das nicht in der Weise geschieht, da3 die Kduferschaft annehmen muB, es wiirden ihr
voriibergehend besondere Verglinstigungen gewihrt, ist dagegen nichts einzuwenden.
Das gilt insbesondere auch fiir den vorliegenden Fall. Waren doch die vier Anzeigen nach
Text und Aufmachung so neutral gehalten, daB der Zeitpunkt ihrer Veréffentlichung in
der Presse nicht geniigen konnte, um sie beim Publikum als Ankiindigung einer einmali-
gen Kaufgelegenheit erscheinen zu lassen ; dies um so weniger, als in den Inseraten weder
durch bestimmte zeitliche Angaben noch mittelbar durch eine mengenmafige Begren-
zung des Angebots (vgl. BGE 78 IV 125) oder durch Anpreisung voriibergehend saison-
bedingter Artikel (vgl. BGE 82 IV 115) auf eine Sonderveranstaltung hingewiesen
wurde». Es wird dann noch ausgefiihrt, daB die besondere Gestaltung der Schaufenster-
auslagen an diesem Ergebnis nichts dndere. — Auch nach diescm Prajudiz bleibt fiir einen
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Schuldspruch des Verzeigten kein Raum. Nicht einmal also dann, wenn die Veranstal-
tung in die Zeit der Ausverkdufe fallt und wenn nach der Art der aufdringlichen Reklame,
wie sie sich fur Ausverkiufe herausgebildet hat, geworben wird, 1408t sich sagen, das
Publikum kénnte irregefiihrt werden und — um auf einen frithern Gesichtspunkt zuriick-
zukommen — die Veranstaltung erwecke nach der Verkehrsauffassung den Eindruck
eines Ausnahmeverkaufs mit dem ihn charakterisierenden einmaligen Vorteil. Im glei-
chen Sinne wie vorstehend dargetan duBlern sich ferner: WypLER, a.a.0., S5.16/17 und
dortige Hinweise; FLUELER, a.a.Q., S.78, ndmlich es handle sich um keine unterstel-
lungspflichtige Veranstaltung, wenn die Vergiinstigung eine dauernde ist, und sei sie
noch so hoch; ebenso Bruno vox BUreN, a.a.0., S.226, N. 11, namentlich mit dem Hin-
weis, dafl nur zeitlich befristete Rabatterhéhungen bewilligungspflichtig sind.

bb) Ein Ausverkauf, ebenso ein Ausnahmeverkauf, zeichnet sich in der Regel aus durch
sehr verschiedene Preisreduktionen auf sehr verschiedenen Artikeln. Es diirfte keinen
solchen Verkauf geben, bei dem alle Artikel um einen bestimmten Prozentsatz herab-
gesetzt werden. Der Kéufer weill nicht zum vornherein, mit was fiir Reduktionen er
rechnen kann und bei welchen Artikeln. Er nimmt den gerade sich bietenden Preisvorteil,
wie er gerade in die Augen springt, wahr, in der Meinung, einmalig in den GenulB eines
solchen gekommen zu sein. Er rechnet nicht mit einer Wiederkehr gleicher oder auch nur
ghnlicher Billigkeit gerade bei diesem Artikel. Praktisch stellt sich daher fiir seine Bedarfs-
deckung niemand nur auf Ausverkiufe ein, jedenfalls nicht mit Bezug auf Lebensmittel.
Es ist denn auch ungewiB3, ob im Sortiment eines Ausverkaufs oder Ausnahmeverkaufs
das Bendtigte sich gerade in passender Form und zusagendem Geschmack usw. finden
werde. Der Vorteil ist nach Hohe und Artikel variabel. — Anders beim Doppelrabatt der
Firma Denner. Hier weill der Kaufer zum voraus, welche Waren er jeweils am Halbtag,
der doppeltrabattberechtigt ist, mit diesem bestimmten Preisvorteil kaufen kann. Es
handelt sich um ein bestimmtes Sortiment und um Markenartikel. Der Vorteil ist nach
Hohe und Artikel nicht variabel. Der Kdufer kann sich darauf einstellen. Er kann damit
rechnen, seinen Bedarf an diesem Tag billiger decken zu konnen, weil die benétigte
Ware vorhanden sein wird. Namentlich aber kann er sich darauf verlassen, daf3 diese
Einkaufsméglichkeit wiederkehrt, also nicht voritbergehend ist. Beim typischen Ausver-
kauf, aber auch beim Ausnahmeverkauf, kénnte man sagen, das Feilgebotene sei a laisser
ou a prendre, jetzt oder nie mehr. Bei der Firma Denner kann man sich iiberlegen, ob
man den Vorteil, dersich gleich bleibt, jetzt oder spater wahrnehmen will. Hier kann man
sagen: jetzt oder spéter.

Auf das Kriterium des gleichbleibenden Vorteils hat das Bundesgericht besonderes
Gewicht gelegt. In BGE 81 IV 195 wird ausgefiihrt, der Kaufsanreiz liege zwar auch
darin, dem kauflustig zu Stimmenden vor Augen zu fiihren, er kénne giinstiger kaufen
als bisher, vor allem aber — und darauf komme es an —, er konne «spéter nicht mehr so
ginstig einkaufen wie jetzt. Die Vergleichung mit der Zukunft, nicht mit der Vergan-
genheit, interessiert den Kéufer» (in diesem Sinne auch FLUELER, a.a.O., S.78f.). Die
Veranstaltung der Firma Denner stimuliert den Kéufer in keiner Weise, jetzt zu kaufen,
um sich einen spater nicht mehr erhaltlichen Vorteil nicht entgehen zu lassen. Im Gegen-
teil: der namliche Vorteil wird wiederkehren.

cc) Was die Firma Denner praktiziert, ist aber auch wesens- und sinngema8 kein Aus-
nahmeverkauf. Dieser unterscheidet sich vom Teilausverkauf nicht in allen Stiicken.
Gemeinsam ist beiden, daB sie gemaf Art.9 und 10 AVO an bestimmte Termine und
Zeitspannen gebunden sind. Dagegen liegt beim Teilausverkauf der Akzent stirker als
beim Ausnahmeverkauf auf dem Bestreben, Waren der genannten Kategorien (Un-
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modisches, normal nicht mehr Absetzbares, Platzversperrendes usw.) mdoglichst ganz
loszuwerden. Dem Ausnahmeverkauf eignet dieses Bestreben auch, aber es ist Neben-
zweck, wihrend der Hauptzweck auf Belebung und Werbung ruht. Im tibrigen unter-
scheidet sich der Ausnahmeverkauf vom Ausverkauf und Teilausverkauf dadurch, daf3
keine Wartefrist im Sinne von Art. 11 AVO besteht, daf3 das Verbot des Vor- und Nach-
schiebens von Waren nicht gilt und daB3 er weniger aufdringlich, dafur aber differen-
zierbarer ist (siehe hiezu Kommentar von Btiren, a.a.0., S.233 N. 33).

Beim Dennerschen System ist die Belebung und Werbung — und damit der Absatz —
einziger Zweck. Was beim Ausnahmeverkauf noch als Nebenzweck eine Rolle spielt, das
RiAumungsihnliche, entfillt. Verkauft wird nur regulire Ware und an sich zum regu-
liren Preis, wenn auch mit Doppelrabatt. Demgemif ist auch die Periodizitit bei der
Firma Denner anderer Art. Sie ergibt sich nicht wie bei den Geschéften, welche Aus-
nahmeverkiufe durchfithren, aus dem periodisch doch vorhandenen und wiederkehren-
den Bediirfnis nach Inventarentlastung und dergleichen, sondern es handelt sich um einen
bloBen Turnus aus Reklame- und Umsatzgriinden. Zudem wird die geschiftsflaue Zeit,
in die die Ausnahmeverkaufe zu fallen haben, zehnmal von zw6lf Malen gemieden. Unter
diesen Umstinden geht es nicht an, die Periodizitiat der Ausverkdufe und der Ausnahme-
verkidufe analog auf den Dennerschen Turnus anzuwenden und die zwélfmalige Doppel-
rabattgewihrung der Ausverkaufsordnung zu unterstellen. Damit wiirde man sich vom
Begriff des Ausnahmeverkaufs zu weit entfernen.

dd) Die Ausverkiufe haben eine besondere Regelung erfahren, weil der sog. mittel-
stindische und bodenstindige Detailhandel sich von den gro3en Firmen bedroht fiihlt,
namentlich auch von deren Ausverkiufen und von deren werbekriftiger Reklame. Die
postulierenden Kreise sahen zudem in den Ausverkiufen und Ausnahmeverkiufen die
Gefahr, daf3 die Kaufer der Suggestion des billigen GroBangebots, der Aufmachung, der
Reklame und den herabgesetzten Preisen erliege und daher uniiberlegt Dinge kaufe, die
in keinem verninftigen Verhiltnis zu ihren Mitteln stiinden, ja, die sie sehr oft gar nicht
gebrauchen kénnen. Die Ausverkaufsordnung sollte u.a. diese Gefahr bannen (in diesem
Sinne BGE 53 I 197f. und dort zitierte Entscheide; vgl. auch ZR 36 Nr. 155). Diese Ge-
fahr besteht mit Bezug auf die Rabattgewidhrung der Firma Denner schon angesichts der
feilgebotenen rabattberechtigten Warenarten nicht oder doch nur in einem praktisch
auBer Betracht fallenden Umfang. Auch die Moglichkeit, daf3 die Kauferschaft gewissen
Tauschungen erliegen konnte, welche mit Ausverkdufen verbunden sein kénnen, darf
verneint werden. Mit Bezug auf diesen Punkt hat allerdings das Bundesgericht gemif3
seinem in ZR 36 Nr. 155 wiedergegebenen Entscheid in Bestdtigung eines bezirks- und
obergerichtlichen Ziircher Entscheids sich dahin ausgesprochen, daf3 die Ankiindigung
eines Doppelrabatts seitens des Konsumvereins, den dieser seinen Mitgliedern vom
14. Januar bis 15. Februar 1936 gewihren wolle, der Bewilligungspflicht unterliege, wie
diese im damals geltenden ziircherischen Ausverkaufsgesetz vom 26. August 1917 sta-
tuiert sei. Da dieses Gesetz im wesentlichen Punkt sinngema mit dem es im Jahre 1947
ablosenden eidgendssischen Ausverkaufsgesetz, bzw. mit der AVO ibereinstimmt, ist
dieser Entscheid prajudiziell verwertbar. Der § 2 des ziircherischen Ausverkaufsgesetzes
definierte den Ausverkauf als einen zeitweiligen Ausnahmeverkauf unter Zusicherung
von besonderen Vergiinstigungen. In dieser Erkenntnis betrachtete es das Bundesgericht
als entscheidend, daf3 eine fir die Erfilllung des Tatbestandes bereits gentigende Gefahr
bestche; der Nachweis einer tatsdchlich erfolgten Tduschung sei nie verlangt worden,
aber auch die latente Gefahr kénne den Eindruck aufkommen lassen, es handle sich nur
um ein voriibergehendes besonders ginstiges Angebot, obschon in Wirklichkeit zum









— 246 —

Wettbewerb sind. Unlauteres 148t sich indes in der Werbung der Firma Denner nicht
erkennen. Es liegt keine Irrefithrung vor. Das Kaufspublikum weill genau, woran es ist,
namentlich mit Bezug auf die Dauer des Vorteils. Die Firma Denner hat somit durch
SchafTung eines legalen Sonderinstituts einen Rechtsweg beschritten, der unter jedem
Betracht zuléssig ist; was sie tat, ist nichts anderes, als daB sie von der Handels- und Ge-
werbefreiheit Gebrauch machte, wenn auch intensiv und die Konkurrenz herausfordernd.
Nur eine positivrechtliche Erweiterung der Bestimmungen {iber die Ausnahmeverkiufe
vermdchte einen Einbezug dieses Vorgehens in die AVO herbeizufiithren. Damit ist eine
Gesetzesumgehung zu verneinen.

V. Urheberrecht

ADOLF STREULI, FELDMEILEN

In der Schweizerischen Juristenzeitung, 1968 Heft 13, teilte Herr Ober-
richter Dr. R. Frank, Kilchberg ZH, ein Urteil der ersten Zivilkammer
des Obergerichtes des Kantons Ziirich vom 16. Juni 1967 unter folgendem
Vorspann mit:

Art.22 URG. Urheberrechtsverletzung durch die Auffithrung geschiitzter Musik

mittels eines Musikautomaten in einem Club ... Abgrenzung des Begriffs der
Wiedergabe eines Werkes zu eigenem privatem Gebrauch.

Dieser Art.22 URG bestimmt, dall die «Wiedergabe» eines Werkes
zuldssig sei, wenn sie ausschliellich zu eigenem, privatem Gebrauch und
ohne Gewinnzweck erfolge.

Mit seinem Urteil schliet das Gericht verdienstvoll und in die Zukunft
weisend cine Liicke in der Rechtsfindung. Mit dessen Begriindung gibt es
zugleich Hinweise auf Wiinschbares aus Anlall der Redaktion eines neuen
Urheberrechts-Gesetzes.

Es entspricht weltweit der Doktrin und dem in nationalen Gesetzen oder
internationalen Ubereinkiinften positivierten Recht, daB sich die aus-
schlieflichen Befugnisse des Urhebers, seine Werke mitzuteilen, auf deren
«dffentliche» Mitteilung heschrianken.

Soweit es sich um die Befugnisse des Urhebers handelt, Exemplare
seines Werkes, wie z.B. Schriften, Ton- und Bildtrager, Partituren usw.
«in den Verkehr zu bringen» oder das Werk direkt oder mit Hilfe von
Ton- und Bildtrdgern durch das «Radio oder Fernsehen zu senden»,
bedarf es nicht des Beiwortes «6ffentlich» in Verbindung mit diesen
Befugnissen; denn deren Ausitbung beinhaltet an sich schon eine «6ffent-
liche» Mitteilung des Werkes. Dagegen wird in allen einschligigen
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Rechtsquellen, soweit sie einem bestimmten Aufbau entsprechen, so auch
im URG und in der Berner Ubereinkunft, durchwegs von den ausschlieB3-
lichen Rechten des Urhebers gesprochen, das Werk «&ffentlich» vorzu-
tragen, «Offentlich» theatralisch oder nicht-theatralisch aufzufiihren,
solche Werkverwendungen mittelst Draht «6ffentlich» zu tibertragen, das
Werk «éffentlich» auszustellen oder ¢s auf irgendeine Weise einem wei-
tern Personenkreis «6ffentlich» mitzuteilen.

Diese Tatsache, daBl nur «6ffentliche» Mitteilungen von Werken ur-
heberrechtlich relevant sind, dafB diesfalls das Urheberrecht erst mit der
«offentlichen» Verwendung von Werken offenbar wird, ist sowohl fiir
jene, welche Geisteswerke verwenden, als auch fiir die Urheber selbst von
grofler Bedeutung: Zum ersten dirfen jene Dritten, welche durch das
Gesetz als hiezu berechtigt bezeichnet werden, von ihren Zitations- und
Entlehnungsrechten erst Gebrauch machen, nachdem der Urheber sein
Werk auf dem Wege der Ausiibung irgendeiner Befugnis an diesem aus
seiner privaten Sphire entlie3: die rechtmifBige 6ffentliche Mitteilung des
Werkes mul} diesen erlaubten Verwendungen durch Dritte vorausgehen;
zum zweiten ist die «offentliche» Bekanntgabe des Werkes durch den
hiezu Berechtigten Voraussetzung fiir die Zuldssigkeit der Zwangsvoll-
streckung in das Urheberrecht; zum dritten endlich, und da nur «&ffent-
liche» Mitteilungen des Werkes durch das Gesetz geschiitzt werden,
besteht offensichtlich nach dessen Gffentlicher Mitteilung noch ein weiteres Recht
Dritter, nimlich das Werk «nichtgffentlich» zu verwenden, ein Recht auf den « Pri-
vatgebrauch» des Werkes als solchem, ein Recht, zu dessen Ausiibung es ebenfalls
nicht der Qustimmung des Urhebers oder von dessen Erben bedarf. Damit ersteht aber
eine weitere Grenze des dem Urheber grundsdtzlich gewdhrien Herrschaftsrechtes iiber
seine einmal §ffentlich mitgeteilten Geisteswerke, und es war diese Grenzziehung, die
Gegenstand des Urteiles des Ziircherischen Obergerichtes bildete.

Angesichts der umschriebenen urheberrechtlichen Tragweite des Be-
griffes «offentlich» mag es auf den ersten Blick iiberraschen, daB8 mit
unserem Urheberrechts-Gesetz nicht versucht wurde, diesen im Zusam-
menhang mit den Befugnissen des Urhebers, sein Werk mitzuteilen, zu
definieren. Wohl bestimmt das URG, dalB3 ein Werk «offentlich bekannt-
gegeben» sei, sobald es rechtm#Big im In- oder Ausland «an die Offent-
lichkeit gebracht» wurde; aber diese Bestimmung bringt uns kaum weiter.
Auch sucht man vergeblich in der Berner Ubereinkunft nach einer Hilfe;
dies erstaunt jedoch von vornherein nicht, da es dem Wesen solcher inter-
nationaler Ubereinkiinfte entspricht, dem nationalen Gesetzgeber oder
Richter die Freiheit zu belassen, notwendige Interpretationen von Be-
stimmungen vorzunchmen.
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So blieb denn dem schweizerischen Richter noch Raum fiir ein allgemein
intcressierendes Urteil auf dem Gebiete des Urheberrechts, namlich die
Umschreibung der Voraussetzungen, unter denen ein bereits 6ffentlich
mitgeteiltes geschiitztes Werk ohne Zustimmung des Urhebers ecinem
weiteren Personenkreis mitgeteilt werden darf.

Das Urteil wurde am Bilde von AufTithrungen von Musik mittelst eines
Musikautomaten gefillt; aber es darf wohl ohne weiteres unterstellt
werden, daf3 dic mit diesem Entscheid getroffene Art der Grenzzichung
des Herrschaftsrechtes des Urhebers iiber ein einmal 6ffentlich bekannt-
gegebenes Geisteswerk zu dessen freiem Gebrauch ohne weiteres auch an-
wendbar wire auf direkte Auffithrungen, oder auf direkt oder mittelst
Ton- und Bildtrigern erfolgte Vortrige und Vorfithrungen, ferner auf
Weitertibertragungen solcher Mitteilungen von Werken mittelst Draht an
cinen neuen Personenkreis und endlich auf den Empfang von Radio- und
Fernschsendungen solcher Mitteilungen.

Wir halten den getroffenen Entscheid fiir richtig. Das Gericht machte
sich iiber dic Zitierung Trollers die Argumente ecines einschliagigen
«Gutachtens der <Eidgendssischen Schiedskommission fiir die Verwertung
von Urheberrechten» tiber den Begriff <6ffentlich> im URG vom 7. De-
zember 1922 », um welches der Schreibende namens der « Schweizerischen
Gesellschaft der Urheber und Verleger» schon am 16. Juli 1945 bat, zu
cigen. Mit diesem Urteil scheint uns wenigstens durch ein kantonales
Gericht eine weiterc Frage abgekldrt, welche de lege lata ein allgemeines
Interesse beanspruchen darf.

Das Gericht stellte fest, «daf eine umfassende und abschlieflende Definierung
zwischen dffentlicher und privater Veranstaltung im URG kaum miglich sei, da eine
entsprechende Definition zu verschiedenartige Tatbestinde umfassen und einbezichen
miifite, um allgemein brauchbar zu sein.» Es verzichi:te deshalb auf die Suche nach
etner Definition des Begriffes «iffentlich» und suchte stait dessen am Bilde des zu
beurteilenden Tatbestandes nach den Merkmalen etner «privaten» Auffiihrung.

Ferner: Wie irrefithrend es sein kann, davon abzusehen, in eincm Ge-
setze die Dinge beim Namen zu nennen und statt dessen interpretierbare
Ausdriicke zu verwenden, deckt die Begriindung des an sich richtigen Ur-
teils des Zircherischen Obergerichtes auf.

So werden im URG immer wieder die Ausdriicke « Wiedergabe» oder
«wiedergeben» verwendet, und es wird erst nach dessen cingehendem

* «Eidgenossische Schiedskommission fir die Verwertung von Urhcberrcchten»,
«Entscheide und Gutachten 1941-1966», Schulthess & Co. AG, 1967; S.343 1.

Dem Leiter des Rechtsdienstes der SUISA, Herrn Hermann Stern, kommt das Ver-
dienst zu, diese Entscheide und Gutachten gesammelt zu haben.
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Studium deutlich, daf} diesen nicht die Bedeutung cines Oberbegriffs fiir
alle vom Gesetz dem Urheber gewidhrten Verwendungsrechte zukommt.
Im Gesetz entspricht der Ausdruck « Wiedergabe» dem Ausdruck « Werk-
exemplar» und der Ausdruck «wicdergeben» dem Ausdruck «Werk-
exemplare herstellen».

Zur Begriindung seines Urteils verweist nun das Gericht auf Art. 22 des
URG, nach dem dic «Wiedergabe» eines Werkes nur dann zulissig ist,
wenn sie ausschlieflich zu eigenem privatem Gebrauch und ohne Gewinn-
zweck erfolgt. Nach dem Gesagten diirfte dieser Artikel aber héchstens als
helfende Analogie {iir den Beweis der Richtigkeit der gewonnenen Er-
kenntnis herangezogen werden.

Wir sind nicht berufen, diesen Hinweis im Sinne einer Kritik des
Gerichtes zu machen, denn wir selbst begingen vor langem denselben
Fehler bei der Interpretation des gesetzlichen Ausdruckes « wiedergeben ».
Es mag zukunftsweisend sein, wenn wir darstellen, weshalb uns seinerzeit
der gleiche Irrtum unterlief. Er entsprang cinem Wunschdenken: Jeder-
mann ist es gegenwartig, wie wichtig es ist, dall der Urheber und dessen
Erben wenigstens bis zum Ablauf der Schutzdauer dariiber zu wachen ver-
mogen, dafl die aus ihrer privaten Sphire entlassenen Werke in der Folge
nicht verfilscht mitgeteilt werden. Eine Verfilschung des Werkes kann
aber aus Anlal jeder Art von dessen Mitteilung erfolgen und nicht nur auf
dem Wege der Andcrung eines Werkexemplars. Nun entspricht es dem
derzeit giltigen URG, daf3 das Recht des Urhebers auf Reinhaltung seiner
Aussagen nur im Hinblick auf das ausschlicliche Recht der Wiedergabe,
d.h. auf das Recht Werkexemplare herzustellen, gewidhrt wird. Diese Tatsache
war zeitbedingt; denn als das Gesetz von 1922 geschaflfen wurde?, konnten
die Werke allein mittelst Werkexemplaren einer unbegrenzten Offentlich-
keit mitgeteilt werden; der Rundspruch und der Lautsprecher waren
damals noch nicht im Gebrauch und der Kinematograph noch auf dem
Stande eincr Schaubudensensation. Als dann in der Folge diese beiden
Masscnmedien eine steigende und letztlich entscheidende Bedeutung
gewannen, war das Wunschdenken verzethlich, in der « Wiedergabe» und
im «Wiedergeben» Oberbegriffe zu erblicken, welche alle Befugnisse zur
offentlichen Mitteilung des Werkes umfassen, was zu einem eigenstandigen
ausschlieBlichen Bearbeitungsrecht des Urhebers im weitesten Sinne des
Wortes gefiihrt hitte®.

1 Dessen letzter Vorentwurf wurde schon im Frithjahr 1914 durchberaten.

2 Am 2. Januar 1956 trat fir die Schweiz die Berner Ubereinkunft in der revidierten
Fassung von 1948 in Kraft, welche ein allgemeines Bearbeitungsrecht gewahrt (RBUe
1948, Art. 12), auf das sich auch Schweizerbiirger berufen kénnen (URG Art. 68bis),
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Internationale Abkommen auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(1. Mérz 1968 bis 1. September 1968)

Pariser Verbandsiibereinkunft (Stockholmer Fassung)

Irland hat die Pariser Verbandsiibereinkunft am 27. Mirz 1968 rati-
fiziert.
DDR ist dem Abkommen am 20. Juni 1968 beigetreten*.

Madrider Abkommen iiber die internationale Eintragung von Handels- und
Fabrikmarken (Stockholmer Fassung)

DDR ist dem Abkommen am 20. Mai 1968 beigetreten®.

Nizzaer Abkommen iiber die internationale Klasseneinteilung von Giitern und
Dienstleistungen (Stockholmer Fassung).

Irland hat am 27. Mai 1968 dieses Abkommen ratifiziert.
DDR ist dem Abkommen am 20. Juni 1968 beigetreten®.

Madrider Abkommen iiber die Untevdriickung falscher und irrefiihrender Her-
kunftsangaben

Irland hat am 27. Marz 1968 das Stockholmer Zusatzabkommen vom
14.Juli 1967 ratifiziert. Dieses Zusatzabkommen ist noch nicht in Kraft
getreten.

DDR ist dem Zusatzabkommen am 20. Juni 1968 beigetreten®.

* Die Frage, ob DDR durch die erwihnten Beitrittserklirungen Mitglied der be-
treffenden Abkommen geworden ist, wurde ausdriicklich offen gelassen.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)
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Aus der Praxis des Auslandes

British Commonwealth

Die Zuldssigkeit von Parallelimporten

Entscheid des High Court of Kenya, Nairobi, vom 8.8.1968 ([1968] R.P.
C. 129)

Dem Verfahren um Erlaf} einer vorsorglichen Verfiigung in einem Pa-
tentverletzungsstreit lag der Tatbestand zugrunde, daf3 die englische Pa-
tentinhaberin einer USA-Firma — mit Ausnahme von England und dem
englischen Commonwealth — cine weltweit giiltige Lizenz unter einem
ihrer Pharma-Patente (Stoff- bzw. Verfahrenspatente, je nach Land) er-
teilt hatte. Entgegen der territorialen Beschrinkung aufdie Staaten aufer-
halb des Commonwealth hatte die in Kenya domizilierte Beklagte sich die
vom kldgerischen Patent umfa3te Pharmasubstanzin USA von der Lizenz-
nehmerin der Kldgerin beschafft und nach Kenya importiert. Dem Begeh-
ren um vorsorgliche Verfiigung wurde stattgegeben mit dem Argument,
dal3 die Lizenznehmerin nicht mehr Rechte iibertragen konne, als sie
selber besdfle, d.h. da Kenya als Commonwealth-Staat von der Lizenz
ausgenommen war, dieselbe Ausnahme auch fiir die Kdufer der von ihr
hergestellten Substanzmengen zu gelten habe. Das Gericht liel3 dabet er-
kennen, daf3 anders zu cntscheiden gewesen wire, wenn die Beklagte die
Substanz von der Patentinhaberin selber oder deren Agenten bezogen
hitte, da die Rechte des Patentinhabers naturgemaf3 nicht beschranktsind.

Frankreich

Giiltigkeitserfordernis und relative Nichtigkeit einer Marke

Entscheid der Cour de Paris (4¢m CH.) vom 12.11.1965 (Annales, 1966
S. 218 mit Anmerkungen von Mathély)

Das Gericht stellt fest, daB3 sowohl nach dem Markengesetz von 1857
wie nach demjenigen von 1964 dic Neuheit kein Giiltigkeitserfordernis
ciner Marke ist, sondern nur deren Unterscheidungsvermogen. Die Unter-
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scheidungsfihigkeit einer Marke liegt aber dann vor, wenn sic in bezug
auf die damit zu kennzeichnenden Gilter nicht von totaler Banalitit, nicht
Notwendigkeit oder Alleingut, noch deskriptiv hinsichtlich der maBgeben-
den Eigenschaften oder des Gebrauchs ist. Eine vorbestehende identische
Marke stellt deshalb nur einen relativen Nichtigkeitsgrund dar, der nicht
von jedermann, sondern nur vom Berechtigten geltend gemacht werden
kann (vgl. auch Cour de Gassation CH. comm. vom 4. Juli 1966, An-
nales, 1966, S.215).

Néscafé ¢/ Néocafé, Néocaf
Urteil der Gour de Paris (4% CH.) vom 9.10.1965 (Ann., 1966 S. 232)

Die Marke NESCAFE stellt cin schutzfahiges Zeichen dar, das durch
die Marken NEOCAFE und NEOCATF verletzt wird.

Wirkung der hoheren Gewalt auf den Fristenlauf
Urteil der Cour de Paris (4#m¢ CH.) vom 10.1.1967 (Ann., 1967 S. 23).

Ein Schweizer, der unter dem Abkommen von Neuenburg vom8.2.1947
ein Patent in Frankreich hinterlegt hatte, sah sich auBerstande, die Belege
fiir die von ihm beanspruchte deutsche Prioritdt innerhalb der vorge-
schriebenen Frist bis zum 30.6. 1948 beizubringen (Art. 1 und 2 l.c.). Das
Gericht crachtete jedoch dic Verspatung als unwirksam, da nach dem dem
franzdsischen Recht inhdrenten Grundsatz der Iristenlauf durch hohere
Gewalt gehemmt wird, und sprach dem Streitpatent die beanspruchte
Prioritét zu.

Beginn der Verjdhrung bei Quasi-Delikten
Urteil der Cour de Cassation (CH. comm.) vom 2.11.1966 (Ann.,
1967 S. 197).

AufKlage der Firma Maxim’s Ltd. mit Sitz in England, deren seit 1893
in Paris betriebenes Restaurant Weltruf erworben hat, wurde einem gleich-
namigen Restaurantin Nizza die Weiterverwendung des Namens Maxim’s
verboten. Der Einwand der Beklagten, ihr Name sei seit 1919 im Handels-
register von Nizza eingctragen, wurde als unwesentlich zuriickgewiescn,
da es keine Verjahrung gebe, solange die Namensverletzung und der un-
lautere Wettbewerb andaure.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der Firma J. R. Geigy A.G., Basel)
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sagen «offiziés» — auf den Rufnamen «Vorabgesetz» getauft wurde, unter dem es tat-
sachlich in Literatur und Judikatur sein Leben fithren wird. (Man bedauert unseren
lieben, alten Glarner Berg gleichen Namens, mit solcher Namensverwandtschaft sich
abfinden zu miissen.) Und wie kam der Bankert tiberhaupt zu diesem Rufnamen? Weil
dieses Gesetz nach Absicht der deutschen Bundesregierung die Arbeitsbelastung des
deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts «vorab», d.h. noch vor einer all-
gemeinen Reform der Gesetzgebung iiber den gewerblichen Rechtsschutz verringern
soll. Nicht nur im Markenrecht, sondern auch im Gesetzgebungs-Sektor scheint das
Finden neuer Zeichen bzw. Bezeichnungen langsam zur Qual zu werden.

Trotz seines unschénen Namens hat man sich mit diesem neuen Gesetz zu befassen.
Denn es ist kaum iibertrieben, wenn der Verlag feststellt, dieses Gesetz bedeute die
einschneidendste Anderung, die das deutsche Patentrecht und das Warenzeichenrecht
seit dem Jahr 1877 erfahren haben. Aus dem patentrechtlichen Teil sei hiefiir beispiels-
weise das neu eingefithrte Verfahren der aufgeschobenen Priifung und die Einfithrung
des Patentschutzes fiir chemische Stoffe, und aus dem markenrechtlichen Teil die Ein-
fihrung des Benutzungszwanges genannt.

Die Rechtsprechung wird diese neuen Bestimmungen kiinftig anzuwenden haben.
Das ruft der Frage, wie sic dieselben interpretieren wird. Fur die Auslegung neuer
Gesetzesbestimmungen sind die sogenannten Gesetzesmaterialien von besonders grofler
Bedeutung, weil sie die historische Entwicklung vom Gesetzesentwurf und dessen Moti-
vation bis zur endgiiltigen Festlegung des neuen Gesetzestextes in den parlamentarischen
Instanzen aufzeigen und die zwischenzeitlichen Anderungen erkliren. Es ist das Ver-
dienst dieser Publikation, diese Gesetzesmaterialien in der nétigen Vollstindigkeit und
in praktischer Anordnung zusammengestellt zu haben, um eine rasche Orientierung
iber das Werden und die Entwicklung jeder Bestimmung zu erméglichen. Im ersten
Teil der Publikation ist das Gesetz selbst wiedergegeben, wobei zu seinen einzelnen
Bestimmungen neben zahlreichen Anmerkungen und Verweisungen jeweil die zuge-
hérigen Stellen der amtlichen Motivierung, der Stellungnahme des Bundesrates, der
Auffassung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates und des schrift-
lichen Berichtes des Rechtsausschusses des Bundestages wiedergegeben sind.

Ein zweiter Teil enthilt ergdnzend den allgemeinen Teil der Begrindung zum Re-
gierungsentwurf, den allgemeinen Teil des Berichtes des Rechtsausschusses des Bundes-
tages zum Regierungsentwurf, sowie die stenographischen Berichte iber die parlamen-
tarische Behandlung im Bundesrat und im Bundestag.

Im dritten Teil sind dann das Patentgesetz, das Gebrauchsmustergesetz, das Warcen-
zeichengesetz und das Gesetz iiber die Gebiihren des Patentamtes und des Patentgerich-
tes je in der Fassung vom 2.Januar 1968, also im neuen Wortlaut, in extenso wieder-
gegeben, so daB3 damit die neuen Vorschriften auch in ihren Gesamtzusammenhang
eingeordnet sind, um sie auch unter diesem Gesichtswinkel zu klaren.

Mit dieser verdienstlichen Zusammenstellung aller einschligigen Materialien ist den
mit dem gewerblichen Rechtsschutz nach deutschem Recht befaB3ten Interessenten fur
die Auslegung der neuen Vorschriften cin wertvolles Hilfsmittel gegeben, zu dem sie in
Auslegungszweifeln gerne Zuflucht nehmen werden. Und wo gébe es bei der heutigen
Gesctzesproduktion am FlieBband nicht Anlaf3 zu solchen Auslegungszweifeln? Der
Herausgeber als verantwortlicher Referent fiir das neue Gesetz im Bundesministerium
fir Justiz gibt Gewihr fiir die Vollstindigkeit dieser Zusammenstellung der Gesetzes-

materialien. .
O.F. Irminger



— 255 —

Van Bunnen Louis: La protection des marques de haute renommée dans le droit interne
des pays de la C.E.E. (Extrait des Rapports belges au VIIe Congrés inter-
national de droit comparé Uppsala 6-13 aolit 1966). Bruxelles 1966,
Seiten 181-215.

In kurzer Darstellung wird die Rechtsprechung iiber die berithmte Marke in den
EWG-Staaten zusammengestellt. Fiir die Praxis ist diese Arbeit eine niitzliche Ubersicht
iiber weit hingestreute und daher nicht immer leicht greifbare Gerichtsentscheide.

Das Problem der beriihmten Marke hat sich aus dem Geschiftsleben ergeben und
kann in befriedigender Weise nur anhand von mdéglichst viel Anschauungsmaterial be-
handelt werden. Fiir alle Interessierten ist diese Zusammenfassung daher willkommen.

P. Griesinger

Hauser Marco: Die Inzidenz der Publikumsinteressen auf Wesen und Umfang des
Markenrechts. (Ziircher Beitrdge zur Rechtswissenschaft, neue Folge,
Heft 264), Verlag Schulthess & Co. AG., Zirich 1966, 147 Seiten.

In den Ziircher Beitriagen zur Rechtswissenschaft ist diese Arbeit als Abdruck einer
Ziircher Dissertation herausgegeben worden.

Unter dem Gesichtspunkt des Publikumsinteresses werden die dem Fachmann ver-
trauten Probleme untersucht und in theoretischer Hinsicht erldutert. Die Schrift zeigt,
daB von diesem besonderen Gesichtspunkt aus dem Markenrecht noch viel an Kldrung
abzugewinnen ist.

Bei der Lektiire dieser Arbeit wird bewuBt, wieviel starker im angelsichsischen Recht
der Gedanke des Publikumschutzes vorherrscht, wo von Amtes wegen (z.B. beim soge-
nannten Registered User Institut) die Rechte der Allgemeinheit gewahrt werden.

P. Griesinger

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europdischen
Wirtschaftsgemeinschaft, herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Eugen
Ulmer.

Band I: Ulmer Eugen und Beier Friedrich-Karl: Vergleichende Darstellung mit
Vorschlidgen zur Rechtsangleichung; Miinchen/Koln 1965, XVIII 4 344 Seiten,
DM 24.—.

Band II: 1.Halbband: Schricker Gerhard: Belgien; Wunderlich Detlef: Luxem-
burg; Miinchen/Kéln 1967, 794 Seiten, DM 78.—. /2. Halbband: Bacumer Ludwig
und Van Manen W.C.: Niederlande; Miinchen/Kéln 1967, 477 Seiten, DM 55.—.
Band IV: Krasser Rudolf, Sallerin Guy und Schatz Ulrich: Frankreich; Miin-
chen/Kéln 1967, XXXIX + 660 Seiten, DM 74.—.

Band V: Schricker Gerhard: Italien; Miinchen/Kéln 1965, XXVIII 4 316 Seiten,
DM 24.—.

Bei Abnahme des ganzen Werkes gelten die entsprechenden Vorzugspreise von
DM 19.50, 65.—, 44.—, 58.— und 19.50 fiir die oben angefiihrten Binde.
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Die Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft hat durch das Institut
fir ausldndisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universi-
tat Miinchen ein «Gutachten» genanntes, in Wirklichkeit aber Lehrbuchcharakter be-
sitzendes Werk iiber das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der
Europiischen Wirtschaftsgemeinschaft ausarbeiten lassen. Das Werk ist in fiinf Binde
eingeteilt, von denen nur der dritte (Deutschland) noch aussteht und zu gegebener Zeit
besprochen wird.

Der erste Band ist eine rechtsvergleichende Darstellung von hoher Warte, mit Vor-
schlidgen zur Rechtsangleichung. Die folgenden Bidnde behandeln jeweilen das Recht
bestimmter Staaten.

Umfassende Arbeiten dieser Art sind ohne Anregung und Unterstiitzung einer inter-
nationalen Gemeinschaft nicht denkbar. Einerseits ergibt sich aus dem Bestehen einer
internationalen Gemeinschaft die Fragestellung, anderseits rechtfertigt sie auch den
finanziellen und verschiedene Bearbeiter notwendig machenden Aufwand.

Diese Umstinde, verbunden mit der sorgfiltigen editorischen Téatigkeit von Prof.
ULMER, lassen das Werk wie aus einem Guf erscheinen. Es ist insofern auch schon vor-
bildlich geworden, als fiir die entsprechende Ubersicht iiber das Recht des unlauteren
Wettbewerbs in den nordischen Liandern seine Systematik iibernommen wurde (vgl. die
Besprechung in Schweizerische Mitteilungen iiber gewerblichen Rechtsschutz und Ur-
heberrecht, 1968, Heft 1, S.122/3.)

Durch die Unterteilung in die mehr allgemeine, rechtsvergleichende Ubersicht iiber
die Grundlagen einerseits und die Darstellung des Rechts in den einzelnen Lindern
anderseits ist das Werk gleichermafen fiir den wissenschaftlich als auch den praktisch
titigen Juristen geeignet. Fiir beide ist es schon heute unentbehrlich geworden. Damit,
daB eine Darstellung in der Praxis beniitzt wird und ihre Systematik wegweisend ist, hat
sie die Bewdhrungsprobe bestanden und der Rezensent kann ihr keine hohere Anerken-

nung zollen.
§ P. Griesinger

Callmann Rudolf: The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies.
Third Edition. Volume 1. Callaghan & Company, Mundelein, Illinois.
S.1057.

CAaLLMANNs groB3es Werk umfaf3t finf Biande, von denen der erste vorliegt.

Er beschreibt nicht nur die Rechtslage, so wie sie den Bundesgesetzen, den Gesetzen
der einzelnen Staaten und den zahlreichen Urteilen zu entnehmen ist. Er sucht stets zu
sicheren Grundlagen hinunterzugraben, um von dem aufgedeckten Fundament aus das
Gebiude des US-Wettbewerbsrechtes iibersichtlicher und solider aufzubauen. Wie
Carrmann im Vorwort sagt, ist der Rechtszustand, den er herbeiwiinscht, noch nicht
erreicht. Trotz der Enttduschung gebe er den Kampf um die Anerkennung von weg-
leitenden Grundsitzen nicht auf.

CarLLManN holt weit aus; die Verbindung von Unlauterem Wettbewerb, Antitrust-
und Markenrecht ist eine gewaltige Aufgabe.

DafBl den Antitrust-Streitigkeiten in den USA eine gro3¢e Bedeutung zukommt, ist
allgemein bekannt. DaB} aber, wie CaLLMaNN dies auf Grund seiner praktischen Erfah-
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rung sagt, «der klassische unlautere Wettbewerb» beinahe der Vergangenheit angehére,
iiberrascht doch wohl den schweizerischen Juristen.

Dabei verhilt es sich nicht etwa so, dafl CaALLMANN den unlauteren Wettbewerb und
das Antitrustrecht, weil sie zur umfassenderen Wirtschaftsordnung gehéren, nicht klar
trennen wiirde. Er hebt die verschiedene Natur der beiden Rechtsgebiete deutlich hervor:
Das Wettbewerbsrecht regle das Verhalten jener, die am Konkurrenzkampf teilnehmen.
Die Antitrust-Gesetze bestimmen die Wirtschaftsstruktur und damit das Spielfeld, auf
dem der Wettbewerb stattfinde. Anders gesagt: Das Antitrustrecht ist Wirtschafts-
verfassungsrecht, da es darum geht, den Grundsatz des freien Wettbewerbs nicht nur
theoretisch anzuerkennen, sondern ihm auch praktische Geltung zu verschaffen. Die
Regeln gegen den unlauteren Wettbewerb sind die autonome Ordnung, die von den
Teilnehmern am Wettbewerb mit Hilfe der Gesetzgeber und der Gerichte gestaltet wird.
Wenn man das bedenkt, so ergeben sich doch einige Zweifel, ob den Fillen in diesem vom
Antitrustrecht dogmatisch klar abgegrenzten Gebiet in den USA so wenig Bedeutung
zukomme. Zahlreiche Probleme, die CALLMaNnN vorlegt, weisen die Wichtigkeit des
Wettbewerbsrechts im engeren Sinn vor. So insbesondere auch das Bemiithen darum,
daf3 der unlautere Wettbewerb aus dem engen Bereich der Verwechslungsgefahr (Paral-
lele zum englischen «passing off») herausgefithrt wird.

In Ubereinstimmung mit der europdischen Dogmatik reiht Car..mMany den unlauteren
Wettbewerb in das Deliktsrecht als eine unerlaubte Handlung sui generis ein und erblickt
das Kennzeichen darin, dal der Titer den Grundsidtzen zuwiderhandelt, die sich aus
dem Wettbewerbsverhiltnis als einer besonderen Verbindung ergeben, die neben andere
Beziehungen (z.B. Mann, Frau, Kinder) zu stellen ist. Als einen der wichtigsten Grund-
satze hebt CarLmanN die Sentenz des Urteils i. S. News Service v. Associated Press hervor:
niemand soll ernten, was er nicht gesét hat. Er bezeichnet diesen Leitsatz als eine bild-
starke Bestdtigung der Regel, daBl jeder Geschiftsmann seine eigene Anstrengung und
Geschicklichkeit einsetzen miisse. Wir nennen dies den Grundsatz des Leistungswettbe-
werbs. Gleich uns miissen auch die amerikanischen Juristen erfahren, daf sie damit zwar
zu einem Wegweiser gekommen sind, dafl aber der Weiterweg trotzdem nicht leicht zu
finden ist. CALLMANN weist die Abweichungen deutlich und kritisch nach. Er ist dazu
nicht nur befzhigt, sondern geradezu berufen, weil er die europiische Doktrin und die
angelsichsische Denkmethode gleichermaflen beherrscht.

Der hier angezeigte erste Band stellt imn ersten Teil die Grundlagen und im zweiten
Teil als Beginn der Behandlung der besonderen Fille die unlautere Reklame und Preis-
gestaltung dar.

Dankbar sind wir dem Autor dafiir, daf er den Schutz der Persénlichkeit einldf3lich
dargestellt hat, obgleich er nicht in den engeren Kreis des Wettbewerbsrechts gehort.
Dabei legt er sein personliches Bekenntnis ab: «The right of personality is therefore the
greatest of all private rights, embracing the highest interests of mankind. If property
rights conflict with human rights, the former must of course give away.»

Wie vorsichtig der europdéische Jurist sein muf}, wenn er auf Grund seiner eigenen, in
dem Falle felsenfesten Uberzeugung sich ein Urteil dariiber bilden mochte, was in den
USA zu eciner erfolgreichen Klage Anlafl geben kann, zeigen die Fille, in denen unrich-
tige Angaben in der Reklame zu beurteilen waren. Die Gerichte wiesen trotz offensicht-
lich falschen Angaben die Klage ab, wenn der Kldger nicht eine erlittene Geschifts-
einbufle glaubhaft machen konnte.

CaLLMANN hat das weite Gebiet nach seinem héchstpersonlichen dogmatischen Plan
iiberzeugend gegliedert. Schon in der Darstellung der allgemeinen Grundlagen bringt
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er zahlreiche Einzelprobleme zur Sprache und weist auf deren Lésung oder die Losungs-
versuche in den weiteren Bianden hin. Er ist der Meister, der mit seinem groBen theoreti-
schen Wissen und geleitet von seiner reichen praktischen Erfahrung das schwierige
Puzzle der Bundes- und Staatsgesetze und der Urteile der Bundesgerichte und der einzel-
staatlichen Gerichte zu einem Gesamtbild ordnet und angibt, wo es unklar ist und wo es
Licken aufweist. CALLMANN ist nirgends nur Compilator. Er registriert nicht irgendein
Wirtschaftsgeschehen. Er nimmt Anteil an der Verteidigung des anstidndigen und freien
Menschen und steht im Kampf gegen alle jene, die wirtschaftliche Macht und materielle
Vorteile riicksichtslos anstreben.

CarrManns Buch ist ein Bekenntnis zu unserer freiheitlichen Ordnung, soweit sie am
Menschen und nicht am homo oeconomicus orientiert ist. Dieses Bekenntnis verleitet ihn
nicht zu utopischen Vorschligen oder zum Hinausschweifen in eine ideale Rechts-
ordnung, die uns als unerreichbares Vorbild leiten sollte. CALLMANN argumentiert immer
vom einzelnen Fall aus und sucht von dessen innerer Struktur aus die Grenzen des
Schutzkreises zu erweitern. Die Mitteilungsform weist vom Anfang bis zum Ende die
CaLLMAaNNsche Priagung auf.

A. Troller

Katzenberger Paul: Recht am Unternehmen und unlauterer Wettbewerb. Schriften-
reihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Institutes fiir
auslidndisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbs-
recht, Band 16, 176 S., Carl Heymanns Verlag KG 1967. DM 39.—.

Ahnlich wie bei der frither in Band 3 derselben Reihe erschienenen Studie iiber das
Recht am eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb fallt es dem schweizerischen
Leser auch hier nicht leicht, die Querverbindung zur eigenen Rechtsordnung zu zichen.
Die scharfsinnigen Deduktionen aus der Bestimmung iiber die Haftung aus unerlaubter
Handlung in § 823 BGB und deren Abgrenzung gegeniiber dem unlauteren Wettbewerb
wirken auf den ersten Blick gekiinstelt und die Qualifikation des Eigentums und der
gewerblichen Schutzrechte als absolute Rechte ist uns fremd. Noch wirkt sich die Ab-
lehnung von Kohlers Auffassung eines wirtschaftlichen Persénlichkeitsrechtes durch das
Reichsgericht aus, das statt dessen das « Unternehmen» als ein verkorpertes, au3erhalb
der Persénlichkeit des Unternehmers liegendes Gut schiitzte.

Die Gliederung zwischen unlauterm und freiheitsbeschrankendem Wettbewerb und
dem Schutz der Personlichkeitsrechte, wie sie in der Schweiz herausgearbeitet wurde,
findet in Deutschland wohl nicht zuletzt wegen der weit getriebenen Verselbstdndigung
der Spezialgesetze und des Fehlens einer allgemeinen Bestimmung zum Schutz der Per-
sonlichkeit wicin ZGB27/28 nur begrenzte Entsprechung. Wenn der Verfasser am Schluf3
jedoch «auBerhalb des wirtschaftlichen Wettbewerbs» als Inhalt des Rechtes am Unter-
nehmen «den wirtschaftlichen Ruf, die Unternehmenstitigkeit und wenige, nicht selb-
standig geschiitzte Bestandteile des Unternehmens, die berithmte Marke und in gewisser
Hinsicht das beriihmte Unternehmenskennzeichen und das gew6hnliche Warenzeichen»
herausarbeitet, ergeben sich Anklinge an schweizerische Konzeptionen, von denen die-
jenige von den Personlichkeitsrechten der juristischen Person sich durch die vorliegende
Arbeit bereichern lieB3en. .

F.Kind
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Homburger| Fenny: Internationalrechiliche Aspekte des EWG-Wettbewerbsrechis.
Stampfli & Cie., Bern 1966, 140 S. Fr. 23.-.

Der spite Besprechungsaufirag erleichtert dem Rezensenten zuweilen die Aufgabe in
dem Sinne, daB sich aus der seit der Publikation eingetretenen Entwicklung bereits das
Zutreffende oder Unzutreffende gewisser Spekulationen ablesen 148t. Die subtilen Deduk-
tionen der Verfasser namentlich aus dem amerikanischen und deutschen Kartellrecht
im Hinblick auf wiinschbare oder mégliche Entwicklungen des EWG-Rechtes sind durch
die bisher vorliegenden AuBerungen der europiischen Kommission und des Gerichts-
hofes weitgehend bestitigt worden. Was heute im deutschen Raum z.B. grof3 als Gegen-
stands- und Folgetheoric dargelegt wird zur Abgrenzung des «Bezweckens» einer Ver-
hinderung, Einschrinkung oder Verfilschung des Wettbewerbes innerhalb des gemein-
samen Marktes vom «Bewirken» (Art.85 EWGYV), haben die Verfasser bereits vor zwei
Jahren sauber umschrieben. Das straff und in klarer Gedankenfiihrung gestaltete Biich-
lein diirfte noch heute zum besten gehéren, was es als Einfithrung in dieses fiir viele
Juristen immer noch mit einem Horror verbundene Rechtsgebiet gibt. F Kind

Dietz Adolf: Das Droit Moral des Urhebers im neuen franzisischen und deutschen
Urheberrecht. Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Insti-
tuts fiir auslandisches und internationales Patent-, Urheber- und Wett-
bewerbsrecht, Miinchen. Heft 7, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung,
Miinchen 1968. S.214, DM 38.—.

Das Droit moral oder Urheberpersonlichkeitsrecht ist in Frankreich das Lieblingskind
der Urheberrechtstheorie und das Sorgenkind der Gerichtspraxis. Auch in Deutschland
haben sich betrichtliche Meinungsverschiedenheiten ergeben. Die schweizerische Ge-
richtspraxis kam mit den wenigen Féllen gut zurecht, obgleich der herangezogene Per-
sonlichkeitsschutz von ZGB Art. 28 nicht die richtige Grundlage ist. Die schweizerische
Theorie hat sich dieser Probleme einlifilich angenommen. Die Revision des schweizeri-
schen URG gibt Gelegenheit, die legislativen Folgerungen zu ziehen und dariiber zu
entscheiden, ob das Droit moral als selbstdndige Rechtsfigur im neuen Gesetzestext er-
scheinen oder ob der Schutz der ideellen Interessen des Autors durch ein umfassendes
Herrschaftsrecht gewihrleistet sein soll, wobei dann die Rechtskonkurrenz zwischen dem
Triger des Urheberrechts oder von urheberrechtlichen Nutzungsrechten einerseits und
den Eigentiimern von Werkexemplaren anderseits zu regeln ist. Keine Schwierigkeiten
grundsitzlicher Art entstehen zwischen dem Triger des Urheberrechts einerseits und
jenen, die abgeleitete Nutzungsbefugnisse in der Hand haben, anderseits, inshesondere
dann, wenn das Urheberrecht als Herrschaftsrecht rechtsgeschiftlich nicht tibertragen
werden kann und nur die Einrdumung von Nutzungsbefugnissen moglich ist. Der Trager
des Urheberrechts hat es in der Hand zu bestimmen, was mit seinem Geisteswerk zu
geschehen hat, ob, wann und wie es an die Offentlichkeit gebracht, ob es ungedndert
bleiben oder ob es bearbeitet werden diirfe und in welcher Weise, ob es den Namen des
Autors tragen oder anonym erscheinen solle.

DieTz neigt der monistischen Auffassung zu. Er hat sich aber nicht die Aufgabe
gestellt, seine eigene Auffassung zur Geltung zu bringen, sondern uiber die deutsche und
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franzésische Rechtslage Bericht zu erstatten. DaBl er die Begriffe «Droit moral» und
«Urheberpersénlichkeitsrecht» als entbehrlich hilt, ergibt sich daraus, dal3 er sagt, bei
ULMER erscheine es als ein Zugestindnis an den Sprachgebrauch, wenn er jene Einzel-
befugnisse (z. B. Recht auf Werkschutz, Recht auf Anerkennung der Urheberschaft), die
in ihrer typisierten Form in erster Linie den ideellen Interessen zu dienen haben, noch
einmal zum Urheberpersonlichkeitsrecht im engeren Sinne, zum Droit moral, zusam-
menfasse, Diese verbale Zusammenfassung sei fiir die monistische Theorie ohne dogma-
tische Bedeutung und diene nur der praktischen Handhabung und der Beibehaltung
einer eingefiihrten Bezeichnung.

Da jedoch so viele Milverstindnisse und Meinungsverschiedenheiten mit diesen
Begriffen verkniipft sind, werden sie besser ausgeschaltet, obgleich in der RBUe, Art. 6bis
einige zum Teil eingeschriankte Befugnisse als Droit moral zusammengefa3t sind.

DieTz wendet sich denn auch selber gegen die Vermengung des eigentlichen Person-
lichkeitsrechts mit dem Urheberpersonlichkeitsrecht.

Er stellt die komplizierte und verwirrliche franzgsische Theorie und Praxis in schr
einldfilicher und erschépfender Darstellung der einfacheren und weit besser verstandli-
chen deutschen Rechtslage gegeniiber. Dabei geht er, wie er selber betont, nicht deduktiv
von den Begriffen, sondern induktiv von den einzelnen Befugnissen aus, nachdem er
zuerst das geschichtliche Herkommen des Droit moral geschildert hat.

Der erste Teil enthilt die dogmatische Aussage tiber das Droit moral im Rahmen des
Urheberrechts.

Im ersten Abschnitt des zweiten Teils kommen die vier Hauptbefugnisse des Droit
moral im engeren Sinn zum Wort: das Vorveréffentlichungsrecht (droit de divulgation),
das Riickrufsrecht (droit de repentir), das Werkschutzrecht (droit au respect de Peeuvre),
das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (droit & la paternité).

Derzweite Abschnitt beschiftigt sich mit den rechtlichen Eigenschaften des Droit moral
(Uniibertragbarkeit, Vererblichkeit) und mit den Sanktionen fiir dessen Verletzungen.

Im dritten Teil kommt die Stellung des Droit moral zwischen den Individual- und den
Gemeinschaftsinteressen zum Vorschein, wobel Dietz das Droit moral entschieden dem
Privatrecht zuordnet und die Vermengung von Urheber- und Kulturschutz ablehnt.

Dierz’ Studie ist eine vorziigliche und dogmatisch klare Bestandesaufnahme. Seine
Darstellung wird dazu verhelfen, bei der schweizerischen Revision manche Probleme
rascher zu l6sen. A. Troller

Kummer Max: Das urheberrechtlich schiitzbare Werk. Abhandlungen zum
schweizerischen Recht Band 384, Bern, Stampfli & Cie., 229 S. mit 48
Abbildungen. Fr.56.—.

Illustrierte juristische Werke zdhlen zu den Seltenheiten. Hier drangten sich die
Ilustrationen geradezu auf. Aus der von ihm iiberblickten Fiille hat sie der Verfasser als
Jurist, Mathematiker und Kiinstler ausgewéhlt, um seine These einleuchtender darzu-
stellen, wonach nicht mehr das Menschlich-Individuelle, sondern das statistisch Anders-
artige der Abgrenzung dienen solle. Man fragt sich unwillkiirlich, ob der bisherige
gesetzliche Rahmen des Urheberrechts diesen neuen Inhalt noch zu fassen verméchte.
Meisterhaft in Darstellung und Sprache wird das Buch jeden, der sich mit dem urheber-
rechtlich schiitzbaren Werk zu befassen hat, in seinen Bann ziehen. F. Kind



