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61. efeil der I. Jivilableilung vom 7. Jnui 1913
in Saden Sfidierei Fefdmiihle, K., Wiberbefl. u. Ber-KI.,
gegen Shawalder n. Genoffens, Betl, Wivertl. 1. Ber.-Bekl.

8utachten aligemein technischen und hauptsichlich patenirechtii-
chen Inhalts keine unzuldssigen Beweismittel nach Art. 80 0G;
Mitteilung solcher an die Gegenpartei. — Patentnachahmungskiage
betreffend eine Maschine, um Stickmaschinenschiffchen automatisch
sum Sticken vorzubereiten. Prifung der Fragen : 1. ob die Maschine
des Patentkldgers eine grundlegende Problemldsung enthalte, 2. ob
sie auch in ihrer besondern Ausfihrungsform erfinderischen Cha-
rakter habe und auch insofern die von den Beklagten verwendrle
Maschine in das Patentrecht des Kldgers ecingreife. — Die zweile
Frage auf Grund des Expertengutachtens in ihrem ersten Teil bejaht,
in ihrem sweilen Teil verneint, letsteres weil die von den Beklagten
verwendete Maschine eine selbstdndige Ausfiihrungsform darstelit.
Fir die Beantwortung deir ersten Frage ist das Experlengutachien
ungentigend : es geht von dem patewtrechtlich unbelcannien Begriff
-des « Programms » aus als einer Liste der 10 Organe, die jedr die
Handarbeit nachahmende Filllmaschine besitzen miisse ; Ungewiss-
heitl, ob das die Problemstellung oder die Losungsidee belreffe. Schon
in der Stellung der Aufgabs kann nunter Umstinden ein schulsfidhi-
ger Erfindungsgedanke liegen. Unvolistindigheit des Gutachtens hin-
sichtlich der Frage einer erfinderischen Losungsidee, insofern
zwischen der Aufstellung des « Programms > wnd der Lisung der
Einzelprobleme (der zweckmdssigen Ausgestaltung der verschiedenen
Organe) die auf das zweckmdssige Zusammenwirken der Organe
yerichiele kombinatorische Tatigkeil liegt. die cbenfalls erfinderischen
Charakter haben kann. Ruckweisung an die Vorinstanz zur Fi-
ganzung des Expertenbeweises und neuer Entscheidung. Dem steht
die anfdnglich ungeniigende Klagebegriindung nicht entgegen wud

. nack dem Patentanspruch in Verbindung mit der Patentbeschrei~
bung wurde der Erfindungsschulz auch fir die allgemeine Losungs-
idee anbegehrt. — Dic Schadenersatzpflicht setzt Verschulden vor-
aus ; dioses fehlt bei den Beklagten, die als Nichifachleute sich nn
die Verschiedenheit der dussern Erscheinungsform der beiden Ma-
schinen halten durflen. Entschuldbarkeit ecincs Irrtums iber
schwierige technische und rechtliche Fragen in Palentsache:..

A, — Durd) Urteil vom 5. Februar 1918 hat dad Kantons-
gerid)t bed Kantong St. Gallen in vorliegenver Streitjadge er-
fanut: 1. Die Kioge vom 9. WMiry 1941 betveffend Berletung

8. Erlinduagspatente. Ne 61, 341

4¢3 Patented Nr. 17,083 ift in allen TLeilen abgewiefen; - die
» Biberfliger werden beim Bevgicht auf die Widerflage vom 1. Juli
#1911 befaft. 2. Die Kldgerin wird beim Berzicht auf bie Redyts-
Jbegebren 1—4 ber RKlage vom 21, April 1910 DBetveffend bie
»Beclesung ded Patented Nv. 18,349 Dbefagt. Redytdbegehren. 4
»oer Bivertlage vom 18. November 1910 ift gejdhitnt; bad Redytd-
(Degebren 3 ift abgemwielen.” 3.—5. (Koftenpuntt.) '

B. — ®egen bdiefed Wrteil hat die Kldgerin mit Cingabe vom
13. Mivy die Bevufung an bad Bundedgericht evgriffen und be-
antragt, 8 fei gerichtlidhy u erfennen: ,1. Die Beflagten maden
St ber Berlepung bded flagerifhen Fdyweizerijhen Patented
L3t 17,083 jdhuldig. 2. Die bei thnen befindliden jog. Sdiffden=
Jfitllmajdbinen feifen zu  vernichten, eventuell fei bden Beflagten
sjeber weitere Gebrand) und jede BVerduRerung irgend weldper vt
Jverboten. 3. Die Beflagten feien grundfplidy ju Schadenerfabs
Joecurteilt, beffen Hobe in bejonberem Berfahren feftzujtellen vor-
,bebalten Bleibt. 4. Die Wiberflage vom 18. November 1910 auf
»Jtidptigertlarung de3 flagerifhen Patented FNr. 18,349 fei abju-
Jweifer.”  Gventuell Bat bie Berufungsfagerin Ridweifung bed
Falled an bie BVovinftanz beantragt; eventuellft : Beftellung einer
neuen Erpertife jur Beantwortung der vom Kantondgeridt, jowie
in ver Nadtragdeingabe der RKidgerin uud laut Jwifdemurieilen
(3u vergleidhen jei bda3jenige vom 22. Oftober 1912) geftellten
Beweidantrige und Fragen, eventuell der vom Bunbedgericht feft-
suftellenben Fragen; fubeventuellft enbdlidy: Riudweifung an die
Borinftaug gur BVejtellung einer jolden Crpertife.

C. — Mit Bujdrift vom 16. April 19143 Bat die Rldgerin
ven Bunbedgeridtdprafiventen erflirt, daf fie ihre Berufung bhin-
fidtlid) bed Berufungdbegehrend 4 (ouf Abweifung der Wiberflage
vom 18. November 1910) zuviidziehe.

D. — %Um 25. April 1913 Bhat die Klidgerin ein Gutadyten
bed Patentanmwaltd A. Ritter in Bafel itber bdie Frage, ob bie
Bellagten dbad Patent Nr. 17,083 verlept baben, u den Alten ge-
geben. ‘

®egen bie Cinreidhung bdiefed Gutachtend haben bdie Beflagten,
bdenent ein Doppel bavon mitgeteilt worden war, mit Eingaben vom
25. und 28, Wpril 1913 Protelt erboben umter Berufuny ouf
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Art. 80 O uud mit dev BVebauptung, baf der BVerfaffer bdes
Gutadtend ber ftinbige Patentanmwalt der Kldgevin fei und bdap
3 fid) um fein RNechtd- jondern ein Erpertengutaditen handle.

E. — Qn ver Berhaubdlung vor Bunbedgeridt vom 40. Mai
1943 Bat bder Bertreter ber Kligerin die geftellten Berufungdan-
tedge mit Yudnahme ded Begehrend auf BVermidhtumg der bei den
Betlagten befindlichen Fhllmajdhinen (erfler Teil ded Berufungdan-
traged 2) und bed uriidfgezogenen mtvaged betreffend die Wiber-
flage vom 418. November 1910, ermeuert. Dev Vertveter dev Be-
flagten Bat auf Wbweijung der Berufung und Bejtatigung ded an-
gefocbtenens Urteild gefdhloffen. ,

Dad Bunbedgeridht zieht iu Crwigung:

1. — UAm 14. Jumi 1898 fat die Kldgevin, die Sticterei Feld-
mithle, vormald Loeb, Schinfeld & Gie. in Rorjdadh fitr eine
» Majdyine, um Stidmajdinenidiffden automatifcy gebrauchfertig
sum Gtidfen vovsubereiten” dad fdyweizerijche Patent Rr. 17,083
evwivft. Su der Patentfdjrift werden 12 ver{djiebene Patentanjpriicye
formuliert, deven erfter, grunbdlegenber lautet : ,Eine Mafdhine, um
»Stidmajchinenfdifiden automatifh gebraudydfertig sum Stiden
Joorgubereitenr, gefenmgeidhuet burdy einen Schiffchenipeifer und einen
,Bobinenfpeifer mit Borvidtungen, um in je ein Sdhiffden eine
,Bobine eingubringen, eine Klemmvorridiung fitr dad zeitweilige
,Crfajfen und Halten bded Fabend, jowie um lepteven unter cine
»Fobenbremafeder am Schifjchendecel gu bringen, und einen Fabens
yaudjiehbafer, um bad Fabemembe ourd) die Schiffchenwandung
indurdgufihren.” Die folgenden Unjpriide prdgifieven de ein-
selnen Beftanbteile der WMafdhine und bdeven Funttion und war:
Anfpruch 2 den Schifichenfpeifer mit Borfdalter jur Hinausbejdr-
verung der Sdhiffdhen; Anfprudy 5 bden Bobinenjpeijer it Aus-
werfer; Anfprud) 4 93 Sdiffhendert zur Aufnahme des u
fitllenven Schiffdend; Aufprudy O die Vorridhtung um automati
jhen Offnen be8 Sdyiffchenvecteld vermittelft eined Hub= umd
Greifarmes ; Anfprudy 6 die Borridhtung yum automatijchen Ciulegen
vev Bobine in vad Sdhifiden bdurdy einen Einleger und einen
Driider; Anfprudy 7 die automatifhe Bovridtung sum nadyherigen
Sdiliegen ved Schiffchenvectels durdy einen veridhiebbaven Dructhebel;
Anjpruch 8 die Vorridtung zum Faffen ded Fabenenved der Bos
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bine beim Hudwerfen aud vem Bobinenfpeijer und gum Fefthalten
bed Fademended wibrend ded Cinlegend ved Sdhiffdhens in dad
Sdiffdhenbett, Bbeided vermittelit Rlemmzangen; Wnfprud 9 bdie
automatifde Borrichtung, wn dasd. Fabenende nady dem Cinlegen
per Bobine und dem Sdliegen 9ed3 Schiffchenbecteld unter die
Fabenbremfe am Sdiffchendectel 3u zichen, wad durdy Fadenfithrer
wund Rlemmbacen gefdyieht; Anfpruch 10 die automatifche Bor-
richtung zum Nudjiehen ded Fabemenbed burd) die Sehiffdenivan=
bung vermittelft ein eBan eimen Hebel befejtigten Fabenaudzichhatens;
Anjprudy 11 die automatijhe Borridtung, um dven Sdyiffdhen-
pecfel, machdem ev in die Schlieflage geflappt worden ijt, vermitteljt
einer drehenden Drucuafe vollftandig u jbliefen; Anfprudy 12
vie automatifjde Vorvidtung zum Cnifermen bed gefillten, zune
Stiden  gebraudiafertigen Sdhiffens durdy eimen Ausftoger. —
3un ver Patentbejchreibung wird unddhit der Gegenftand der Er-
finbung in eimer inbaltlih bem Patentanjprud) 1 entiprechenden
Weife angegeben umd baun wird an Hand von 32 Beidhnungen,.
bie bad gauge ober bie eingeluen Teile der Majdyine veranjdyaulichen,
eine ,beifpieldweife Ausfiibrungsform” befdrieben. Davan |chliekt
fidy eine eingehende Crlduterung ber bauliden Anovdnung ver fir
ven Wrbeitdzwed in Betvacht Fommenben Ovgane und Borvidytumgen,.
wieberum unter Hinweid auf die Seihuungen und endlidy wird die
Wirfungdweife ber Mafdyine, ber ArbeitdprozeR nubd dad Jujammens-
fpiel ber Organe, ebenfalld an Hand der Reidymungen, bded udbern
pargeftellt. «

2. — %Um 20. Oftober 1906 Bat Jatob Lither in BVerned fiir-
eine , Wafdine ywm automatifchen Cinjegen und Cinfadbel ver
Bobinen in die Novmalidifiden von Schiffdenjtidmajdyinen” bdas.
idyweizerifche Patent Nr. 36,500 erwirvtt, Der Anfprud 1 for-
muliert die Crfimbung im Sanmgen wie folgt: ,Mafdine jum auto:
,matijden Ginfegen: uud Ginfideln der Bobinen i Normalidiffchen
Joon Sdiffliftidmafdyinen, gefemmyeihuet duvch eine Unfjtectoor-
Jribtung fiv die Bobinen mit WMitteln um Seftvedthalten des
»Bobinenended, ein feftiteheuded Sdiffdentager, eine Borvidtung,.
Jam die Bobine vou der Aufjtedvorvidhtung in dad im Sehiffchen=
»lager feftiigende Sdiffdien ju trandportieren, eine Jange zun Er-
Jfaffen bed3 Bobinenended und Einlegen bed Fabend wifchen den
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»Sdiffdendectel und die Fabenbremafeber, jowie in im Sdyiffden-
woeckel Befiudliche Schlige, einen Hafen sum Durdyziehen ded Fadens
wdurdy ba8 Sdiffhen und eine Borvidhtung zum Hudtwerfen ded
neingefivelten Schiffhens.” Die vier andern Anfpriihe Betreffen
eingelne Teile der Majdhine, namlich: Anfprud) 2 bdie bejoubere
Nudgeftaltung und Wirkungsmweife der Sange; Anfprud) 3 bic
ﬂinptsztung von Scyiebern am Sdiffdhenlager zum Heben wnd von
Sdliegen jum Fefthalten bded Sdhiffchens ; Wnfprudy 4 die Ablauf-
bahu und den Ausdmwerfer, ber dad gefavelte Sdifihen anfaft und
¢3 auf die Ablaufbahn verbringt; Anfprudy 5 vie Wusbilbung der
?[ufffectbcrrid)tung ald brehbare Scheibe. — Su der Patenthe-
fdbreibung wird Jundcift bev Segenftand bder Grfindbung in der obeu
angegebenen Weife umidhrieben und daun an Hand von Seidnungen
ein. Audfithrungdbeifpiel vevanjdoulidit, wobei ficben Figurer guv
‘Crliuterung bev fonftruftiven Bejdaffendeit und ficken anvere aur
Darftellung ber Wirfungdmweife der Mafdjine bienen.

3. — (Ungaben itber bie geftellten RKlage-, Antwort= ump
“Wivertlagebegehren und fber bie Bereits evfolgte Grledigung joldyer).

4. — Otreitig ift nady bem Gefagten nod), ob bie Betlagten
bad Patent Nr. 17,088 der Kldgerin durdy Berwendung vou. nad
bem Patent Nr. 36,500 gebauten Majdhinen verlegen, o6 ihuen ver
Sebraud) unbd die Berduperung foldyer Majdhinen fitr weiterhin 3u
unterfagen wnd o6 fie der Kldgerin grundjaslicy wegen Patentver-
lebung fdavenerfappflidhtia feien. Die Giltigleit de3 Patenmtes
Ne. 17,083 ift nadyteiglidh vom den Beflagten anerfamnt worden
und audy widht etwa bon NAmted wegen u pritfen.

5. — Dad mit der Berufung eingelegte Gutaditen Ritter varf,
entgegen der Beftreitung ver Bellagten, alg uldflig gelten. Wenn
¢8 audy bie befonberen Fragen bed vorliegenden Progeffes beriihrt,
fo Bat e3 bod) vorwiegend allgemein techmifchen wmd hauptiadlic
audy patentreditlichen Charafter undb man fann 3 daber nidt als
eigentliged Beweidmittel, b3 nad) Art 80 OG ausgejdytofien
wive, beseichmen. Den Beflagten ift e5 audem mitgeteilt worden
unb thre Redhte find damit gewahrt (vergl. AS 30 II S. H42
Frw. 2 wnd 33 1T &. 70 und Weih, Berufung, S. 165).

6..— Ob bie von den Betlagten beniliten Shifflifillmajdinen
Tadhahmungen der durch dasd Patent RNr. 17,083 gefchitbten G-
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fintung felen und ob alfo vad Patent Ne. 36,500 in jened Pa-
tent cingreife, Batte die Borvinftany nady der Begriimdbung bdev
Radahmungsdtlage von einem boppelten Sefidhitdpunfte aud u.
priffen. Cinmal nimmt ndmlidy die Kidgerin jiir ihr Patent den
Gharatter eined RKombinationdpatented in Anfpruch, indem fle
geltend macht: it ibrec WMajdhine Habe fie in babhnbredhender
Weife bad Problem, Stidmajdyinenidjiffden automatifch ju {Rllen,
ald jolhed geldft dburdh bdie im Wudvenfen und ber Kombination
ver erfordertichen Elemente liegende {dhdpferifhe Tatigleit und daher
bilbe vor allem bdiefe grumdlegende Problemidfung an fidh, unad:
Bangig von der in der Patentfchrift vargeftellten Ausfiihrungsform
der WMajchine, den Gegenjtand ber Grfindung, die ald eine joge-
nannte Pionieverfindbung gelten mitjfe und die nidht nur die neue
Nudgeftaltung eined bereitd Dbefannten LWungdpringipsd enthalte.
— Gobann aber ftellt bie Kldgerin fiir ben beaniprudhten Patent:
fdhu audy davauf ab, bag die befonveve Audfithrungdform ibrer
Wiajdhine und namentlidy die befondvere Geftaltung ihrer eingeluen
Beftandteile erfinderifchen Charafter Habe, indem damit, jur Durd-
fitbrung der Hauptidjungdivee, eine Anzabl von Unterproblemen
geldft woorden feien und daf aud) in bdiefer Hinfiht die im Patent
Nr. 36,000 bejdyviebene und von ven Beklagten verwendete Ma-
fdine in tad Patentvedyt der Klkgerin eingreife, da fie eine bloke
RNadyahmung der von der Kiigerin evfunvenen Husfiibrungs-
form fei.

7. — Die Borinjtang hat nun bei ihrer Pritfung ded Falled
bauptiadylich nur den leptern Gefichtdpuntt gewiirdigt, wobet fie
fih auf dad Gutacdhten und den ugehdrigen Nadytvagdbericht der
von ibr beftellten geridytlichen Gxperten jtint. Diefe gehen davon
aus, daf jeve automatifche, die Handarbeit nacdabhmende Schifili-
falimajchine zebn Organe befigen mijfe und fie beftimmen nun
ven Unterichied wifchen ven Patenten Ir. 17,083 und Ne. 36,500
in ver Weife, dag fie bdie entiprechenven Organe mit einander
vergleichen. Hiebei fommen fie jum Ergebnid, daB die Ldfung ver
Gingelaufgaben, vie in ver Geftaltung diefer Ovgane liegt, bei jever
Mafchine mit wefentlich anvern Witteln und gwar dureh jydpfe:
rifthe Tduigteit gejchaffenen, erveidyt werve, foweit nidyt atfgemein
gebraudhliche Borrichtungen (wie bei vem Sdyiffenmagazin und

AS 39 1 — 1943 23
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ver Halennabel) vevmwenbet witrdben. — Jn bdiefer Begiehung bilvet
der Grpertenbefund fiiv bie vidyterlihe Beurteilung jedenfalld eine
geeignete und guverliffige Grundlage und [Gft fid) gegen bden bdie
Nadyahmung verneinenden Vorentjcheiv rveditlich nichtd einmenden.
- Der Bertreter dev Kldgerin Hat denn audy beute davon abgefehen,
die bie eingelnen Ovgane ber beiben Mafdjinen betveffenden Aus-
fithrungen dev Erperten und der Borinftang ald unridhtiy angu-
fechten. ,

8. — Underd verhalt e3 fidh dagegen mit der weitern Frage,
ob die Kldgerin nidht, unabhingig von bder felbitdndigen Auzges
ftaltung ber SKonftruttiondbeftanvteile beiver WMafdyinen, fitr bdie
Sdiaffung einer allgemeinen LWjungivee Sriindervedht beanjprudhen
tonne,

Oie Anbhalt3puntte, die dad geridhtlidhe Erpertengutadhten fit
bdie rvidyteriidye Beurteilung biefer Frage bietet, laffen fid wie folpt
aufammenfaffen: Die Erpeten fithren zunicdyft aus, daf die {d-
jung bed Problemd dev automatijhen Sdifflifilimajhine auf einer
miglidhft gemauen Nadyabmung der Hanbarbeit berube und fellen
pann die eingelnen Manipulationent diejer Handarbeit ihrer geit-
lihen Reibenfolge nady dar. Davauf fepen fie aueinander, daf
jebe bie Urbeit bder Hinde erfegende Majchine zebn verfchiedene
Organe (Magagin, Schiffchenbett, Subringer u. §. w. . . . . ) be-
figen mitfle. Diefe Lifte, fithren fie dann aud, fei nidht mehr al3
ein Programm : fie zeige, wie bie ganze Aufgabe in eingelne Teile
au aerlegen fel, bamit mom fie fiberhaupt anpaden tdnne. Da €3
jur Aufjtellung diefed Bergeichnified nur einer genauen Betraditung
ver Handarbeit beditrfe, liege davin nodh feine erfinverijde Tartig-
feit, diefe beginne erft, wenn man an die Léfung der Eingelprob-
feme Bevantrete. Hier freilich fei, abgefeben vou bdiefer obder jemer

beFannten Ldjung, 3. B. ver fiiv dbad Sdiffdenmagazin, alled eu gu

jhaffen und zu erfinden. Bid bdie eingelnen Organe bie Jwedmigige
Befchaffenbeit erlangt Hatten, die Bewegungdmedbanidmen erfonnen
jeien und alle Bewegungen vidhtig und genau ineinander greifen,
bebiirfe e3 einer angeftrengten, auddbauernden Arbeit. Die ein-
selnen Teile bed Programms Jeien in unendlicdh verjdicdener Weife
ourdfithrbar. Dad Programm felbft aber Fenmzeihne feine be-
flimmte 20fung dev Wufgabe, wenn e3 audh allen nady ihm ge-
bauten Mafchinen eine gewiffe Ahnlichleit verleibe.
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G3 fragt fih nun, ob bie Bovinftang auf Srund diefer tech-
nifhen Ausdfithrungen in bundedreditlich unanfechtbaver Weife dagu
fommen fonnte, der Kidgevin den Criindungdfhup audy untev dem
Geficht3puntte zu verweigern, dag ihre Mafdyine feine grunbd-
legende QBjung eined Problem3 und feine erfinderifdhe Kembination
enthalte. Tun ift junddit ju bemerfen, daf dad Patenivecht den
pon den Erperten verwendeten Begriff ded ,Programmd” nidit
fennt und dag alfo vad Gutadhten, foweit e8 mit diefem Begriff
operiert, fiir die Amvendung der patentvechtlichen Normen Sdhwie-
vigteiten Bietet. FMamentlich ift nicht flav, ob die Erperten, wenn
fte von ver Lifte ber 10 verichievenen Organe, die jeve die Hand-
arbeit nachahmende Fillmajdyine befien miifle, ald einem blogen
Programm fprecdhen, bamit die Problemitellung ober” die Bdjungs:
ibee n Auge Haben. Jm exftern Falle ift 3u jagen, daf audy in
ver Stellung der Aufgabe ein {hupfahiger Criindungdgedante
liegen fanm, fofern gugleid (wad hiev zutrifjt) die fonfreten Whittel
aur ofung ver Aufgabe angegeben find (vergl. Ullfeld, Kom:
mentar 3u den ®efesen liber dad gewerbliche Urhebervecht, I. Auf-
fage 1904 § 4 Mote 5 S. 79; Jfay, Kommentar jum veihd-
peutihen Patentgefes, II. Auflage § 1 Note 28 &. 49/50;
Seligiohn, Kommentar jum gleiden Sefe, 1L Auflage § 1
Note 6 S. 34; Kent, Kommentar um gleiden Gefess, 1906
&. 108). Gin folder Fall ldge Hier dann wor, wenn fidhy bdie
RKldgerin durd) die Aufftellung bded ,Programmad* in der Weife
verbient gemacht Hatte, dag fie Hiedurd) dad ju (Bfende technijche
Problem gum erften Mal in prattifh braudhbaver Weife niber
formuliect und nady jeinem Snhalt audeinanber gelegt hitte, jo daf
8 bamit bder gewerblichen Anwendung jugefithrt worden wére.
Daf died audgefchlofien jei, wird durd) die Darlegungen ver €r=
perten noch mcht bdavgetan. Sie lafjen namentlih die erforderfi=
den tatfachlichen Angaben bdavitber vermiffen, wie e fid mit
vem Gedanfen einer automatijen Beforgung bded Schifflifiillend
verhalten Bat, Devor dad Patent der Kiigerin verdffentlicht wor-
oen. und daraud vad von ihr aufgeftellte ,Programm* u ent-
nefmen war: ob und weldhe Anjhauungen und Bejtvebungen zu
jeiner Berwirklichung jhon damald in den intevejfievten Bevtehra:
freifen obgewaltet haben. — Jm gweiten Falle, wenn man alfo
vie Darlegungen der Grpevten ftber bad ,Programm” auf die
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Lojungdivee begieht (— etwa fo, daf Ddie von benw Erpevten
erwibnte , Serlegung ber gangen Hufgabe in eingelne Teile?,
durd) Beftimmung der 10 Ovgame, in der Wetfe juv Ljung ge-
horvte, baf fie bie aligemeine Grundlage fiir die Hervorbringung
ber fonlfreten Ausfithrungdform jdhaffen wirbe —) wive Junddit
bie oben Beviihrte Frage, ob nicht die Stellung der Uufgabe allein
fhon erfinverijdien Chavabter befige, nicht ofme weitered gegen=
ftanddlod. Sovann aber erweifen fih anf alle File die Erdvte-
tungen dev Erperten fiber dad ,Programm” al3 unvelljtandig:
Sie mdgen zwar dartun, baf der Majchine der Kldgerin eine ge-
naue Betvachtung der Handarbeit ju Srunde liegt und 3 mag
aud) gegen ben Schlup, den fie und mit ihr die Borinftang daraud
siehen, bag fid ndmlich badurdy alfein die KiGgerin nody nidht
fchdpferij® betdtigt Habe, nichtd einguwenden fein. Dagegen folgt
Pieraud nicht, wie die Crperten meinen, daf nun bdie evfinderifche
Titigleit erft beginne, wenn man an bie Ldfung ber €ingel:
probleme Herantvete, ober, wie die BVovinftang fidh auddriidt, vaf
fie hier in vie Ldjung diefer Probleme verlegt fei. Denn gwifdhen
per ufftellung bed ,Programma” (ver Bejtimmung der Organe,
die bei ver u johaffenven WMufchine funftionieven follen) und dev
Lofung dev Eingelprobleme (wodurdy diefe Organe ifre ywedmipige
Nudgeftaltung evhalten) vollzieht fidy eine weitere zur Lojung ev-
fordertiche Thtigleit, ndmlidh bdie ouf vad pwedmdBige Jufam:
menwitfen der Organe gevichtete. Diefe fombinatorijhe Tatigleit
foblieft in fich fowobl die Aufftellung ded Pringips, auf dem die
Bufammenfegung und bad Jneinandergreifen der eimgelnen Leile
berubt, al3 die befondere Durchfithrung diefed Pringipd im ein-
selnen. Dabei ift mit dem Bundedgevidytdenticheid i. S. Stalver
gegen Mac Cormick Harvesting Co (UES 30 II ©. 345) ba=
von audgugehen, dap bei ver Critellung neuer Mafdjinen in der
Jegel nicht bie eingelnen fonftvuftiven Teile, fondern der gange
Urbeitdprozes, der Wrbeitdgang in feiner Gefamtheit, bad wejents
lihe ift. Wie e3 fih nun aber Bier tatiichlih mit der Kombina-
tion bev Glemente verfalte, daviiber gibt bad Erpertengutadten
feinen beftimmten und nidbern Aufihlug. Jm befondern bleibt die
Frage unecdrtert, ob nidyt in der Art uno Weife, wie vie Kidgerin
bie eimgelnen Glemente verbinbet und jufammenwivlen [&pt, eine
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allgemeine LWfungdidee liege, bie ben bigherigen erfolglofen Be-
mithungen 3ur Ldfung inittatle jum Durchbruch vevholfen Habe
und ven bidber unbeyvungenen Sdhwievigleiten bed Problems
Herr geworden fei, fo bafy ber von bev Kidgerin geltend gemachte
Sefichtdpuntt einer ,Pioniererfindung” zutreffen Wnnte. Infovoeit
witrdbe dann ifhre Qdjung auch bie Liberd, ivop der felbjtandigen
fonjtrultiven Audgeftaltung der verjdyievenen Organe feiner Ma-
jdhine, gany ober teilweife ald Aquivalent in fidh fajfen und wive
va3, wad Litber ald Crfindung fiix fidhy in Anfprud) nehmen fann,
von der Crfindbung der Kldgerin abhingis.

Hienad) bevarf alfo der Tatbeftand, auf Grund deffen die Nach-
abmungdtiage ju beurtetlen ift, dev Bevvolftindigung burd) eine
Grgingung bed Erpertenbeweifed und e3 ift daher nach Art, 82
OE vorjugehen. Dem fteht audh nidht entgegen, daf die Kldgerin
anfingliy sur Begriindung ifhrer Klage wefentlidh nur auf eine
RNadhahmung der eingelnen Konjtruftionsteile al3 jolder abgeftellt
Bat. Jn ber Folge Bat fie bas beanfpruchte Crfindervecht auss
briitlidh audhy auf die aligemeine Lojungdidee und die KLombination
ber Glemente begogen und in bdiefem Sinne durdy Eingabe vom
9. September 1912 und unter Beilegung eined Gutadiend ved
Sngenieurd Ramel vom 26. Juli 1912 den Beridit der Erperien
ald ungenfigend bemdngelt und Grgdngungdfragen gejtelt. Die
Porinjtanz Hat benn audy diefen Teil ver Klagebegriindung uidt
etwa ol8 progeffualijdh unzuldffig unberiidiidytigt gelaffen, fonbern
ibn fachlich erledigt und fich im bejondern itber dad Borliegen
einer Kombinationderfindung audgefprodhen, nad) dem Gejagten
freilich, obne fich in tatjadlich-tedynifcher Begiehung auf eine hin-
reijende Grundlage ftiigen zu fonnen. Demmady ift ihr Entjdeid
aufubeben und bdie Sadje an fie guritdyuweifen 3 never Be-
urteilung der Begehren, bdie bie Nadahmung und dad BVecbot be3
weitern Gebrandyd und ber BerduBerumg der bei den Beflagten
Eefindlidhen Mafchine betveffen (Berufungantrige 1 und 2, gweiter
Teil). Dabel bleibt ed ihr fiberlafjern, ob fie die gleichen ober an-
deve GErperten beiziehen wolle.

Mit Unvedht wiirde man enbdlich ben obigen Wudfihrungen ent-
gegenbalten, tafy bie Kldgerin felbft nad) der Fovmulierung ifrer
Patentanfprirche fiir feine allgemeine LWjungsidee ober Kombination,
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fonbern nur fitv die fontrete Audgeftaliung dev eingelnen Organe
ifrec Mafchine den Crfinderihus nadgejucht habe. Freilih Hebt
der Patentanjprudy 4 (§. oben Erwdgung 1), der fich auf die
Majdyine ald Ganged bezieht — wihrend bdie nadhfolgenven 10
Anfpeithe die eingelnen Teile betreffen — mehr die fonftruftive
Bejdhaffenbeit der Mafdhine Hervor und fpricht nidht, wie dev ent-
fprechende Anfpruch ve3 beutjhen Reidh3patented der Kligerin
(Jte. 141,894), unmittelbar audy von ifhrer Wirfungdweife. Allein
indem er ven bdarin gemanuten Houptorganen ihre SJwedbeftim-
mung beifligt und fie nady bem geitlichen Berlauf ded Arbeitdvor-
ganged aufzabll, fommt boh unmittelbar aud dad funftionelle
und fombinatovijdhe Element um Auddrud, Sodann ergibt fich
namentlidy aud der Patentbefchreibung, die nad) feftjtebender Prayid
(vergl. 3. B. AS 37 1 Seite 265, 38 II S. 675/6) bei der
Ausdlegung beizuzichen ift, bap e3 der Kligerin nicht blof um
vent Schup ber eingelnen BVovridungen und Ovgane, wie fie die
Unfpriiche 2 ff. ndber angeben, zu tun gewefen ift. Denn bdie
Beldyreitung erflart audbviidlich, daf die Beidynungen, auf bdie fie
und die Anfpriiche Bejug nebmen, nuv eine beifpieldweife Aud-
fabrungdform bdarftellen, und indem fie fih eingehent fiber den
Arbeitdywed und die WirtungBweife der Majdhine verbreitet, fommt
gugleich beren allgemeiner Charvatter und ber Bufommenbhang der
eingelnen Teile gur Darftellung. ,

9. — Giner Ridweifung bedarf- e3 nidht Hinfidtlich bed Be-
tufungdbegebrend 3 um grundfaylide Feltftellung der Schadener=
fabpflidt der Beflagten. Cine joldhe Criappflicht fann ndmlidy nadh
der Aftenlage auch dann nicht befteben, wenn die evneute Beur-
teilung dev Nadabhmungsfrage it der Auffafjung fibhrt, daf dad
Patent Nr. 36,500 in ven Schupbereich ded Patented der K-
gerin f&lt, Die Crfabpflicht wegen Patentverlegung fept forohl
nach dem feitbern Pat® vom 29. Juni 1888 (Art. 24 und 25)
al3 nady demfenigen vom 21. Juni 1907 (Art. 39 und 40) ein
Berjchuloen (Borjap oder Fabrld|figleit) vorvaud. Ob nun, wenn
fich erweift, dap bad Erfindervedit ber Klagerin eine allgemeine
Lojungd: oder KombinationBidee in jidh) jchliet, ein jolhed Ber»
fchulven beim Grfinder der Liberjdhen WMafdhine vorliege, tanm
babingejtellt bleiben. Jevenfalld darf e3 zum vornberein Hinfichtlidh
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der Betlagten verneint werden. Sie haben fih vom Crfinder die
Beniipung einer WMajdhine einchumen lafjen, die, wie nun fejt-
ftebt, in Hinjidht auf ihre eingelnen Beftanvteile eine jelbjtdndige
Grfindung darftellt und {id) gevabe wegen der Verjdhiebenfeit dicjer
Beftandteile anperlich von der Majchine der KiGgerin wefentlich
unterjdheivet. TMit der Miglichleit aber, daf Hinter diefer Wbmei-
dung in ter Nudfitbrungsform und dem &upern Wudfehen eine
Gleichbheit in den Srunbdideen fid) verberge, brauchien die Betlagten,
oie nidyt felbft a3 Fadhfundige mit der Lijung ded Problemd fich
bejcbajtigt Batten, nicht zu vedhmen. Tie Kligevin Jelbft Hat benn
audy eine Nacdyahmung in diefer Hinfidht erft im Progefle be-
Bauptet und 3 ift dedhalb audh nicht von wefentlicher Bebeutung,
wenn fie die Betlagten im Oftober 1909 von bem weitern Se-
braud) der Mafdyine abgemalhnt hat. Judem bat fie fich urfpriing-
lidy fiiv ihre RNechte auf ein anbdered Patent (Nr. 18,349) bevufen,
bad fie in oer Folge jelbjt ald ungiiltig anerfennern mufte, So-
dann bhanvelt e3 fich bei ver Pritiung, ob dad Patent der Kldgevin
wirflich jenen weitern Umfang Habe und aljo die behauptete Patent-
verlepung vorliege, um {dhwierige Fragen tedinijcher mmd redhtlicher
Ratur; ein Jvrtum bieviber {hliet aber in dev Regel ein BVev:
fhulden aud (vergl. Jfay, a. a. O. &, 434 {., bejonverd 435
Anmerfung 11 und 12, Seligjobhn, a. a. O. &. 377). Mg
off bem fonnten die Betlagten obne Bernadhldjfigung ihrev Pilicht
gur Priffung der Sadlage, foweit die Umftdnde eine jolhe Prit-
fung erforberten, in guten Treuen der WMeinung fein, dad gegne:
rijdhe Crfindervecht nidht zu verlepen. Eine Fabridjfigleit — von
Borfap faunm um vornberein feine Rebe fein — fallt damit
auper Betvadt.

Demutach Hat dbad Bunbedgericht
evfannt:

Die Bernfung witd dabin begriinbet erfldvt, daf bad ange:
fodytene rteil aufgehoberr und die Sadje an die Bovinjtang zu-
vitfgewiefen wird, um fiber vad Berufungsd- und Klagebegehren 1
und {iber den pweiten Teil ded Berufungsd- und Klagebegehrend 2
nach exfolgter Beweidvervollftandigung new zu entjcheiden. Dad
Berufungd: und Klagebegehren 3 und bie gefteliten eventuellen
Berufungdantrige, foweit fie ber verfiigten Rirdweifung wiver-
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fprechert, werben abgewiefen. Bom Riidzug ded erjten Teild bed
Berufungd: und Klagebegehrend 2 und ded Begehrend auj Ab-
weifung der Wibertlage vom 48. November 1910 wird Bormer=
fung genommen.

9. Fabrik- und Handelsmarken etc.
Marques de fabrique et de commerce sete.

62. Arfell der I Jivilabteilung vom 12, April 1913
in Saden D. Do Bodt & Cle., Befl. u. Ber-RL,
gegen Filatures ot Filteries Réunies, KL u. Ber.-Befl.

Art. 6 der Pariser Konvention vom 20. Mirz 1883 und Ziffer 4 des
Schiussprotokolls dazu: Die Frage, ob eine internalionale Marke
cines ausldndischen Geschdfles wegen tduschender Aehnlichkeil mit
der schweizerischen Marke eines ausldndischen Geschdfts gesetzwidrig
sei, beurleilt sich nach schiweizerischem Rechte und auf Grund der
schweizerischen Verkehrsauffassung. Moglichkeit, dass eine Marke
nicht im Ursprungslande, wohl aber in exnem andern Staate, Schutz
gendesst. — Art. 6% MSch@G: Tduschende Aehulichkeit zweier Marken,
deren eine das Bild einer, div andere das Bild zweier Kalzen als

Hauptbestandteil enthdlt. Die Verdoppelung des Bildes wirkt nicht

als markenrechtlich wesentliches, die verschiedéne Herkunft der Ware
kenntlick mmachendes Untevscheidungsmerkmal. — Bedeniung des
Umstandes, dass neben der in der Marke enthaltenen bildlichen Figur
auch das Wortbild dieser und der Klang des Wortes als Bezeich-
nungsmittel im Verkehr dienen. — Der Firmaname oder dessen
Initialen auf der Bildmarke wirken fiir gewohnlich nicht als wesent-
tiche Unlerscheidungsmerkmale, — Bedeutung des Unterscheidungs-
vermégens des Abnshmerkreises fir die Frage der tduschenden
Aehnlichkeit. — Bei der Priifung, ob eine Verwechslungsgefahr
bestehe, hat der Richter nicht schlechthin auf die Zeugenaussagen ab-
sustellen, sondern auch auf seine eigene Lebenserfahrung.

A. — Durd) Urteil vom 20. November 1942 Hat vie 1. Bivil-
fammer bed bernifhen Appellationdhofed in vorliegender Streitjache
efannt: 1. G3 werben der Kldgerfdhaft bie beiven Klag3begehren
sugefproden. 2. Ju Begug auf dad Klagebegehren 2 wirh gemdk
§ 320 3 werfiigt: Fiiw die erjte Widerhandlung wird eine Geld-
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bufie von 75 Fr., fowie fberdied fitr bie zweite Sefangniditrafe
von 10—30 Tagen und fitv bie dritte einjibrige Kovreftionsdhaud-
ftrafe augebroht”.

B. — ®egen diefed Urteil hat die Beflagte gitltig bie Berufung
on oad Bunbedgericht ergriffen mit dem Wntrage, e feien in Hb-
anderung bed angefochtenen Urteild bie beiden Klagebegehren ging=
lih abzumeiien.

C. — Su ber Beutigen Berhondlung hat ber BVertreter der Be-
flagten den gefteliten Berufuugdantrag evmewtert und ber Vertveter
ber Klagerin auf Wbweijung der Berufung und Beftdtigung bed
angefodytenen Urteild gefdylofjen.

Dad Bunbedgeridht ieht in Srwdagung:

1. — Die Klagerin, die Aftiengefellihaft Filatures et Filteries
Réunies mit Sig in Aloft (Belgien) ift Rehtdnachfolgerin einer
Attiengefellihaft gleiden Namend, bdie friiber bafelbft bejtanben
Batte. Sm bejondern hat bie Kldgerin bdie Garnfabrifation biefer
Sefellidaft mit Aftiven und Paffiven itbernommen. Ym 9. Wy
1911 dbertrug bad Amt fiir geiftiged Cigentum in Bern bie
Fabritmarfe Ne. 5569, bie am 14. FNovember 1891 u Guniten
ber alten Gejelljdaft eingetvagen worben war, unter Rv. 29,006
ouf bie Kldgerin. Die Marfe ift laut der Eintragung beftimmt
fitx Leinen- und Baumwollfaden in Stringen, Kudueln und auf
Sypulen und RKavten (Fils & coudre de lin on de coton, en
échevaux, pelotes, bobines et cartes). Sie weijt al3 Haupt-
merfmal bad Bild einer Kage auf, die auf einer die Hein gefdhrie-
benten Jmitialen F & F R trogenden ©Sodelplatte fibt, und, den
Kopf etwad nady unten gebiidt, fidhy mit einer Tabe die Schnauge
ledt. Dad Bild befinbet fidh) in einem runbden, vou wei fongentri=
jhen Kreifen umvabmten Feloe. Jm Bande jwijden ben beiden
Kreifers 1t gu unterft ein feiver Sdild jur WAufnabme der Nums
mer bed Fabritatd angebracdht. Der ibrige Teil ded Vanbed ent-
halt die ufjdyift: ,BEST GLACE MACHINE THREAD”.
Beim Gebraudie der Marfe erfept die Kldgerin dieje Worte aud
ourd) entjprechende aubere, der Detreffenven Lare angepafte Quali=
tat8begeidhnungen und figt and) gu oberft im Banbe hre Jnitialen
»F & F R bet, wogegen fie danm bie erwdhute Sodelplatte weg-
1aBt, fo, daf die RKae bdiveft auf dem SHilde figt. Die MWarte



