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39. rfeif vomt 6. Juni 1908 in Sachen
Bihler, KL u. Ber.-KL., gegen Weder, Betl., Ber.-Betl. u.
Unfhl.-Ber.-K1.

Art. 14 PatG : Einrede der Nichthinterlegung. Kompetenz der Gerichte
und der Administrativhehorden. — Nachahmung ; Verschulden. —
Art. 9 Zift. 8 PatG: Erléschen des Patentes wegen Nichtanwen-
dung der Erfindung. Auf provisorische Patente trifft diese Bestim-
mung nicht zu (Art. 16 Abs. 2 leg. cit.) ; der Lauf der Eridschungs-
frist ist gehemmt, so lange der Erfinder im Besitz eines provisori-
schen Patenies ist. — Mass der Enischddiguny. '

A, Durdy Urteil vom 12. November 1907 Hat bag Kantons-
gericht ved Rantond St. Gallen {iber dad IechtBbegehren bder
Klager:

Der Beflagte fei wegen unbefugter Benuung der untevm
15, Jtovember 1902 3u Gunften der Kldger patentterten Anlage
fitv Tonbereitung, Schweizerifched Patent RNr. 27,123, pflichtig 3u
evfldren, ben Betrieh mit feiner wiberrechtlich nachgeahmten Anlage
(Rollergang verbunben mit Stegelmafchine) etnguftellen, die An-
fage zu befeitigen und den Kldgern eine Entjchadigung nadh vidh-
tevlichem Grmefjen zu bezablen.

evbanmt '

1. Dev Beklagte ift der rechtdwidrigen Nadhahmung ded fldge:
vijhen eidgendfjifhen Patented Nr. 27,123 {dulvig erflavt und
Bat der KRidgerihaft ald8 Schavenerfagy einen Betrag von 1200 Fr.
au begablen,

2. Die Jnbibitiondtlage ift wegen feitherigem Erldicden bded
Higerijhen Patented nach Art, 9 3Jiff. 3 bed eidgendififchen Pa-
tentgefeged abgewiefen.

B. Gegen dicjed Urteil Haben bie Kldger rechizeitly und form=
vidhtig die Bevufung an bad Bundedgericht ergriffen, mit dem
Untrag auf Gutheigung der Jnbibitionstlage und Crhdhung bdev
Cntfhibigung auf 4000 Fr.

C. Der Beflagte Gat fich der Bevufung rechizeitig angefchloffen,
mit dem Untvag auf Wbweifung der Klage, evemtuell Reduftion
ver Cntjchadigung auf 500 Fr.
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D. Sn der Berhandlung vom 16. Meai Haben die Vertreter dev
Pavteien fe Gutheipung der eigenen und bweifung der gegneri-
fchen Berufung beantragt.

Dad Bundedgericht ziebt in Erwigung:

1. Die Kldger Haben am 15. November 1902 beim eidgensdi-
flihen Amt fiiv geiftiged Cigentum folgenden Patentanfprudy an-
gemelvet:

»Aulage fiiv Tonverarbeitung mit einem WMifh= und Prek-
#figel aufweifenden Tonjdneider und einem ober mehreven Kol
slevgdngen, dadurdy gefenmgeichnet, daf bder Tonfchneiver Ddivelt
Junter dem oder den Kolfergingen fjidh befindet, wobei eine ge-
pmeinfame Bevtifahvelle fiiv Tonfdyneider und Kollergang oder
2Roollergdrige vorgefeben ijt, weldye die Riufer fiir dbie Kollerginge,
olowie die Mifch- und Prefflligel bed Tonjdhneiverd trigt, zum
p3mwede, de burdy Glmwirfung bded Tonmjdyneiderd auf dag dem:
Jlelben gugefiihrte Tonmaterial auf die Bevtifalwelle audgeiibte
L Prefjung nad) oben durcd) die vom Gewidht der Luferwelle Ber-
(Tihrenve Prejlung nad) unten anfzunehmen, beziebungdweife mehr
L00er weniger audzuglethen, fo bag bie Lager diefer LWelle einen
SVerhilnidmdfig geringen axialen Crud aufzunehuen Haben.”

Fir diefen Patentanfprudy wurde den Kligern am 31. Oftober
1903 ein provijorijhes, gemdp gefeplicher Vorfchrift auf den
15, tovember 1902 uviicoatierted, und am 31. Sanuar 1905
ein Definitived Patent (Nr, 27,123} evteilt.

A 145, Wpril 1905 bejtellte ver Betlagte beim Litidbenunziaten
vie im Hedtdbegehren der Klage beldhricbene Majchine. Diefe
wurde dem Beflagten am 30. Juni 1905 zum Preife von zirla
6000 Fr. geltefert und von demielben im Laufe ded Sommerd in
Betrieb gejepst.

Diefe Majdyine bezeichnen bdie Kldger ald eine Nacdhahmung
ver ibrigen, wihrend ter Betlagte behauptes, e3 Handle fich da-
bei um eine gany andere Wafdhine. Der Veflagte beftreitet ferner
bie gewerbliche Verwertbarfeit der Higevifchen Erfindung. Hufer-
pem, bebauptet e, treffe der Gribjchungdgrund von Art. 9 Riff. 3
ped Bundedgefeged betreffend die Erfindungspatente, vom 29, Jumi
1888, zu. Ubrigens habe die Klagpavtei e3 unierlafjen, dad zum
Patent gehorige Wovell beim eidgendifijchen Amt fiir geiftiges
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Gigentum gu Binterlegen. Gventuell treffe den Betlagten bel ter
RNachahnung fein Berfdulden, da die RKonjteuttion ver Wajdyine
Sadje ved Qitidvenungiaten gewefent fel. Enblich wevbe bag Bor:
Bandenfein eined Schavend, eventuell deffen Hibe, beftritten,

Dev Qitigdenungiat Hat fich am Progeffe mur behutd Unter:
ftitgung de3 Beflagten beteiligt.

2. MMt ver BVorinftany ift sundcdit der Ginwand ded Vetlagten
guviifyuweifen, weldger fich auf bdie angebliche Nidsthinterlegung
bed sum Hagerijhen Patent gebbrigen Mobelled begieht. Denn die
Unterfuchung fiber dad Borhanvenjein der in Art. 14 ded Patent=
gefetes von 1888 aufgeftellten formellen Requifite it — im
Gegenfat zur Prifung der in Art. 10 angetithrien materiellen
Boraudfepungen — ausdjdlieplich Sache der Uvminiftrativbehdrden.
Bergl. Urteil de3 Bunbvedgerichted vom 2. Mai 1908 in Sadyen
Talconnier und Abler gegen Barvaud *.

RWas nun die auf Art. 10 geftigre Cinwenbdbung ded Betlagten
Betrifft, wonady die flagerijhe Erfindung nicht gewerblich verwert=
bar fei, fo ift die Unbegriinbetheit biefed Standpunited durd bie
Grpectife dargetan. Gin Anlag dagu, in bdiefer rein tedynijden
Frage von ver Anjicht der Sachverftinvigen, weldhe der fantonale
Richter gu ber feinigen gemadht Bat, abjuweichen, befteht nidht.

3. Gbenfalld in evfter Qinie duvch dle Sachoerftindigen u be-
antwortent war die von ben Grpevten bejabte Frage, ob fich die
Mafdyine ded Beflagten ald eine Nachahmung bder Eldgerijden
@rfindung darjtelfe. Dev Richrer Hat dabei wefentlich nur zu
priffen, ob bdie Gxpeten von bdem vidhtigen Begriff ver ,Nad-
ahmung” audgegangen feien. Died ift hier ver Fall.

m ftbrigen ift gwar feftgeftellt, dbap die Majchine ded Betlag-
ten gegeniiber ber Grfindbung der Kidger eine nidht unbedeutende
Berbefjerung aufroeift, wedhalb ver Beflagte begw. der Litiddenun-
stat, vie Patentierung feiner eigenen Erfindung voraudgefept, nady
Ablanf von bret Jabren feit ver Wnmeldung ved fdgerijchen Pa-
tented von den Kldgern die Erteilung einer Lizeny hitte verlangen
tonnen, Da aber bdie Erfindung ved Veflagten ober Litiddenuns
siaten ihrerfeitd nicht patentiert worben ift, und {ibrigend im
Sommer 1905 nodh feine drei Jabhre feit Anmeldbung der flages

" #* Oben Nr. 38 S. 334 ff,, spez. S. 350 . (Anm. d. Red. f. Publ.)
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vijden Erfinbung verfloffen waven, jo fann jene BVevbefferung in
diefem Bujammenbange feine Beriictfichtigung finden.

Die Gurede ded Beflagten, 3 treffe ihn eventuell vedhaly fein
Berfdyuloen an der Nachabmung, weil die Konftruftion der Ma-
jdine Sache ded Litidvenungiaten gewefen fei, erweift jich ald un-
ftichbaltiy. Denn, abgefehen davon, daf mach Wrt. 24 Riff. 1 bed

. Patentgeleped bdie bloge BVenupung bder Nadhahmung durd) den

Beflagten genigt, jtellt die BVorinjtang feft, daf der Betlagte ,bdie
Direftiven flic vie Konfteuftion dev ftreitigen Mafdhine gegeben”
batte. An biefe Feftftellung ift bad Bundedgericht gebunven, da
diefelbe feinedmwegd attemwivrig ift, jondern genau dem Snbalt ver
Bernehmlajfung ded Litidvenungiaten entfpricht, auf weldpe Redhtd=
fehrift ver Vetlagte fich felber berujen Bat. Sind aber bemnadh
bie Diretiiven fiir die Konitruftion ber nadygeahmten Majdhine
vom Beflagten gegeben worben, jo ift e thm zum Berjdyulden
anzurechnen, daf ev fidy dabei liber dad fligerijche Patent, welched
gehorig publiziert worben war und weldyed er ald Riegelfubrifant
Fenment mufite (vergl. Art, 22 und 23 ved Gefeped und Art. 34
ver Boliziehungsverordnung) hinwegieste. Siner groben Fahrldifig-
feit ded Betlagten bedarf ed nady Art. 24 und 25 jur Unbebung
ver Rivilflage nid.

- 4. Hat i) ver Betlagte fomit einer Nachahmung der fligeris
fihen Crfinbung jchuldig gemadht, jo ift die FHdgerijdhe Schabener-
japiordevung gruundjdplicdh gutgnbeifen. Edenjo ijt bie Jnhibitions-
flage gutjubeifen, fofern nidyt etwa, wie die Borinftany ange:
nonunen hat, der vom Betlagten behauptete, in Art. 9 Riffer 3
bed Oefelied vorgefehene Sridjchungdgrnnd fiiv dad flagerijdpe
Patent zutrifit. Tenn daf der in Uet, 20 AL, 3 vorgejebene
LBerwirfungdgrund zutveffe, ijt eine evjt in dev heutigen Verhand-
[ung aujgeftellte und daher nach Art. 80 OO nidyt gu bevire-
fichtigende Bebauptung ved Betlagten,

Nun ift alterdingd, wad die Amwendbarteit von Art. 9 Iiff. 3
petrifit, in proefjualifdy unaufechtbarer Leife feftgeftellt, dap bie
Hagerifdhe Criindung innert dret Jahren von der Unmeldung ded
PBatentanfprudhed an nidyt jur gewerblidhen Verwendung, d. §. gur
Berwendung in Ziegeleien, gefontmen ift, jondern dap lediglid) ein
naturgrojed Movell der Diajehine eriftievte. €3 wivde fomit nach
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vem Wortlaut von Wvt. 9 Riff. 3 dev bafelbjt angeflibrte Gr-
Bichungdgrund im vorliegenden Falle jutreffen. Denn eineveitd
fann unter ,Anwendung” (application) nady der '@ntftei)ung%e;
jhichte ved Gejees (vergl. BBl 1888 1 &. 203 ju i’lrt i8]
nicht {hon eine ,Ausdfiihrung” im Sinne von %[Ft. 14 Riff. 3,
fondern nur die gewerbliche Berwertung (exploitation) verftanden
werden (vergl. audy die Botjhaft jum Gefege von 1907, BBI
1906 IV ©. 252 oben); umd anderfeitd ijt unter ,Anmeloung”
ped Patented weifellod bdie  Einveihung ved in Urt. 14 vorge:
febenen Gefudyed zu verftehen. Wenn bdiefem Sejude a‘uénabn@:
weife der in Art. 14 Biff. 3 gefordevte Beweis, daf ein Wodell
ped erfunbenen Gegenftanded erijtiert, nicht beigegeben with und
infolgedeffen gemal Urt. 16 auf diejed Gejuch hin nur ein p}'»:
viforijhe3 Patent erteilt wird, jo handelt e8 fich dabei boch md')t
mindber um dad in Wrt. 14 vovgelehene ,Gejuch” beyw. um bdie
LAnmeloung” ve3 Patented im Sinne von Art. 6 AL, 1, wie
audy im Sinne ver Mberfchrift u den Nrtifeln 14—23.

arve fomit nady dem Wortlaut der einjhligigen @efe@_eéf{e:
fimmung dad Hagerifche Patent ald erlofdhen zu betrachten, Jo ift
dagegen zu fonftatieren, bak e3 unmbglih die bjicht ded @efe§=
geberd gewefen jetnn fann, nady dem Hblauf vom bret $a{;ren feit
ber Anmeldung auch diejenigen Patente erldjchen zu lajjen, weldhe
guerft nur ald proviforifche Patente erteilt wurben. Denn bda ?er
Subaber einted proviforijden Patented nach Art. 16 Abf, 2 wih-
rend Der erften dret Jabre, vom Datum der Unmeldung an, von
ver Berpflihtung zur Erjtellung eined Wiodelled Befreit‘ift, fo
muB er wibrend bdiefer dret Jabre auch vou bexj %erpf_[xcbtu}tg
sur gewerblichenw Berwertung feiner CSrfindung be[rett' iem§ bied
fthon bedBhalb, weil eine Grfindung, fitr weldpe nodh nidht eimmal
ein Weovell befteht, nody viel weniger gewerblid) vevroertet werden
fann; fobanm aber auch vedhalb, weil nach Art. 16 Abj. 2 Saf 2
bem Jnbaber eined provijorijchen Patented fein Klagrecht wegeit
RNadyahmung oder BVenugung der Crfintung zufteht, jo daj ihm
alfe verniinftigerweife nicht zugemutet yerden fann, burdy Jnan-
grifinabme der gewerblihen Berwertung feine Criindung vem .23e=
fanntwerben audzujegen. Dad Recht, mit der .S'ger]'tellung. eined
odelled bepw. ber Grbringung ved in Art. 14 3iff. 3 geforvers
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ten Beweifesd juguwarten, dauert mun aber nady Art. 16 Apj. 2
genau drei Jabre. Einerfeitd Hat alfo der Grfinder, der am lepten
Lage biefer vreijibrigen Frift den Beweid der Erifteny eined Mo-
belled leiftet, nach Art. 16 AGL 2 und 3 ein Jtedht auf Erieilung
bed vefinitiven Patented ; anbderfeitd aber witrde nach Art. 9 3iff. 3
diefed Dbefinitive Patent tm gleihen Momente erlbidhen. Tie Be-
ftimmung von Art. 16 ABf. 1, wonach das provijorifdie Patent
#em Jnbaber Dedfelben wikrend ber Dauer wom bret Jabren,
vom ZTage de8 Sejuched an gerechnet’, ,ba3 Nedt auf ein de-
finitives Patent” , zufichert”, wive jomit vdlig illuforijcs.

Do viefed witerfinnige Refultat nicht vem Willen bded Gefets-
geberd entfpricht, bitrfte Far jein. Bei Aufjteltung der Bejtim-
mungen von Art. 9 hatte denn audh offenbar ber Sefengeber
lediglich ven novimalen Fall bder Patentanmeloung und Patenter-
teifung im Auge, ven Fall ndmlch, wo bder Exfinder gleich von
Unfang an jamtliche in Art. 14 aufgejtellten Jequifite evfirlit
und daher audy jofort ein definitives Patent erhilt. Auf diefen
ol angewenbet, haite die Beftimmung von Aet. 9 Siff. 3 bes
Bunbdedgefeed vom 29. Juni 1888 eine bnlide, wenn aud
nicht genau biefelbe Wirfung wie die dabei offenbar vorbildliche
Beftimmung von § 11 3iff. 1 ded veutfchen Patentgefetsed, vom
25. Mai 1877, oder wie Urt. 18 e3 nemen fdyweizerijden Ge-
fees, vom 21. Juni 1907.

gliv bie Annabme, dvap der Gefepgeber in Art. 9 bed Bunbves-
gefeged von 1888 nur definitive Patente im Huge gehabt Babe,
fpricht tibrigend audy ver Umftand, bag im gangen erften b=
fohnitt ded Sefeses, welcher im wefentlichen bdie materiell-vechtlichen
Grundfife ved jdhweizerifchen Griindungdrechted enthilt, von pro-
vijovijchen Patenten iiberhaupt nirgends die Neve ift, vie Griets
Iung von foldjen vielmehr ecft im seiten Abfdynitte bed Sefees,
weldher die formellen Griordernifie ber Patentertetlung behandelt,
alg eine bloge Movalitdt im Berfahren, vorgefeben ift. Lavauf
beuten denn audy nody amdere Beftimmungen be3 erften Abjdynit-
te8 bes Gefehed bin, wie 3. B. Art, 6 WG, 1, in weldyem unter
bert ,Patenten” audy nur die vefinitiven Patertte verftanben wer-
ben tdunen.

Cndlich Hitte eine wirtliche Anwendung von Ast. 9 Biff. 3 auf
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bie provijorijden Patente aud) dedhalb feinen'@cinn, weil biei'e ja
gemd NArt. 16 A6f. 3 nach Ablauf von drei Jahren o wie fo
mg:'?f Ii{ad) pem gefagten, Avt. 9 ALY 3 in Qerfter“ 8’i§ie auf bie-
jenigen Fflle angendbar, in melcf)en’ion_)’rt ein. definitived ‘Bater.u
nachgefucht und evteilt wird, fo ergibt jich daraud von felbft bxg
einglg mbglice Art feiner ‘Z(nme@um .auf ?en gaﬁ, w0 3ue1it
nur ein provijorijded Patent erteﬁtit wird: in bleian Falle ift
einfady ver Sauf ver in Aet. Y Riff. 3 aufge!teﬁ%en Frift f_o lange
gehemmt, al8 bder Grfinder dad JRedht hat, ml't per Frjtellung
eines Weovelled und folglich auch mit der gemerbhc.(;en QEe::mert}mg
feiner  Erfindung zuzwwarten, alfe jo lange er im Bejige eined
oviforifchen Patented ift. ]
" @l nitc?t imﬁner{iegenben Talle unbeftritten ijt, dag hif Klager
i3 qum 31. Jonuar 1905 ein pron{fnriid)eé’%aten‘t Be]aiien, fo
war i (befinitiveg) Patent nidt nur am '%.:J. Wpril 19{00,@bem’
Tage der Beftetlung der nachgealmten Mafchine, und am 30, Juni
1905, vem Tage der Abliefevung derjelben, ionbfrq aud 1}96) ur
Beit der Klagerhebung (W, Juni 1906) vollgiiltig. €% ijt daber
die damald geftellte Snhibitionstlage gutzubeigen. » |
5. I8ad endlich die Hdhe dev ven KlGgern zuzujprechenden Gnt=
fobavigung fiir bie vom Beflagten im Saizre 1905 begangene
Rachahmung ihrec Majchine betrifft, fo iit injefern auf dad Gut
achten ber Sadhverftindigen abguitellen, ald legteve fmnel)men, der
vom Betlagten fiir die Mafcyine begahlte Preid von sivfa 6000 '%r.
wirve fich im Fall der Beftellung bei den Kldgeen um 3irfa
1500 . (,fiir Erfinderrechte und Anteil an ﬂSu.teun,mF?fteg ut.tb
Pribeleien”) erhdht Haben, und e3 winde fidy dabel i ne‘ ein
Reingewinn von 209/, = zirfa 1500 Fr. ergeben'{)faﬁen. @wjen
Betrag noch weiter zu erhbhen, weil, wie die Borinjtany ectldrt,
bte Rldger ,ven anteilmdgigen Erfap an 'iI)r'en‘ %utentunfoften
(influfive Kojten fiiv Pribeleien), der iknen bei einem %retfe_ vont
7500 Fr. jugefommen wdre, nidt exfeist erf)alu?n, wenn  ihnen
mur 1500 Fr. zugeiprochen witrven”, erfdheint md)'t alg gevechts
fertigt. Unverfeitd ift aber audy der vom ber %grmfmng anges
nonumene Reduttiondgrund (Sridfben ved tldgerifhen Ratented
am 15. Ytovember 1905) nach) ven Ausfithrungen in Erw. 4
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Hievor audgejdhlofien. Dagegen rechtfertigt fich eine Revultion ber
Entjhadigung vor 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit RNidficht davauf,
daf3, wie bie Erpevten ald wahrideinlid) annehmen, die Higerifche
Majchine ,jhlecht avbeitete”, o daf erft durch {hre Kombination
it einer vom Litiddenungiaten erfundenen BVorridhtung eine ,jehr
{eiftungdfabhige Maujdhine’ entftand.
Demnady Hat dad Bunbdedgeridht
evfannt:

1. 3u teilweifer Gutheifung der Hauptberufung wivd dbasd Ur-
teil bed SKantondgerichtd St. Gallen vom 12, November 1907
babin abgednvert, baf ber Betlagte pflichtig evtlart wird, den Be-
trieb feiner Anlage (Kollergang mit Biegelmajchine) eingujtellen.

2. Jm {brigen wird, unter Abweifung der weitergebenven Ynt-

trige der Hauptberufung und in Abweifung der Anjchlufberufung,
bad angefocdhtene Urteil beftdtigt.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

40. AUrteil vomt 10. Aprif 1908
in Gaden Heidfeld & Cie,, KL, Ber.- KL u. Anjhl.-Ber.-Betl,,
gegen Bersoq, Befl., Ber.-Befl. u. Anfdl.-Ber.-KY.

Markenberechtigung, Art. 5 MSchG.—Tiuschende Aehnlichkeit zweier

Marken : Kriterien dafir. — Gdinzlich abweichende Warengattung,
Ari. 6 Abs. 3 leg. cit. ?

A. Durd) Urteil vom 6. Degember 1907 Hat vad Kantondge:
ridt bed Kantond Bug iiber die Redytdbegehren:

per Kligerin:

»L 3t die am 9. Degember 1901 unter Ne. 14,121 im Mar-
Jlenvegifter ded eidg. Wmted fiir geiftiged Cigentum eingetragene
pMarte eine unerlaubte Nadahmung bed am 12, Miry. 1880
gunter Nv. 2561 in die Jeichenrolle ded Faiferlich-deutihen Pa-
ptentamted eingetragenen Warenverzeichnifjed und der am 29, Suli
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