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39. Arfeil vom 6. Juni 1908 in Sachen
Bihler, KL u. BVer-K1., gegen Weder, BVetl., Ber.-Bell. u.
Unfhl.-Ber.-K1

Art. 14 PatG : Einrede der Nichthinterlegung. Kompetenz der Gerichie
wnd der Administrativhehirden. — Nachahmung ; Verschulden. —
Art. 9 Zift. 3 Pat@: Erloschen des Patentes wegen Nichtanwen-
dung der Erfindung. Auf provisorische Patente irifft diese Bestim-
mung nicht zu (Art. 16 Abs. 2 leg. cit.) ; der Lauf der Erldschungs-
frist ist gehemmdt, so lange der Erfinder im Besilz eines provisori-
schen Patentes ist. — Mass der Entschddiguny. '

A, Durd) Urteil vom 12, November 1907 Hat dagd Kantonsds
gericht ved Rantond St. Gallen iiber bda3 FechiBbegehren der
Klager:

Der BVeflagte fei wegen unbefugter BVenupung der unterm
15, Yovember 1902 zu Sunjten der Kikger patentievten Anlage
fite Tonbereitung, Sdhweizerifched Patent Rr. 27,123, pilichtig zu
ecfldren, ben Betvieb mit feiner wibevcechtlich nachgeahmten Anlage
(Rollergang verbunden mit Stegelmafchine) eingujtellen, die An-
fage zu befeitigen und den Kldgern eine Gntjhadigung nady vich-
terlichem Grmefjen 3u bezablen.

evfanmt : '

1. Der Beflagte ift der rechtBwidrigen Nadahmung bed Eldge-
vifhen eivgendfjifchen Patented Nr, 27,123 {dulvig evfldvt und
Bat der Ridgerfohaft ald Schavenerfay einen Betrag von 1200 Fr.
au begablen.

2. Die nhibitionstage ift wegen feitherigem Erldiden bded
Hagerijhen Patented nach Avt. 9 Biff. 3 ded eivgendifijchen Pa-
tentgejeied abgewiefen.

B. Gegent bicjed Urteil Gaben die Klfger vechieitty und jorm=
rihtig die Berufung an dad Bundedgericht ergriffen, mit bdems
Untvag auf Gutheipung ver Jnbiditionstlage nnd Erhdhung dew
Entfchidigqung auf 4000 Fr.

C. Der Betlagte hat fich ver Berufung rechizeitig angefchlojjen,
mit dbem Antrag auj Ubweijung der Klage, eventuell Revubtion
vev Cntjchidigung auf 500 Fr.
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D. Sn der Berhandlung vom 16. Dtai Haben die Vertreter der
Pavteien fe Sutheiung der efgemen und Ubweifung der gegneri-
fhen Berufung beantragt.

Dad Bundbedgericht ziebt in Crwagung:

1. ©ie Kliger haben am 15. November 1902 beim eibgendi-
fliben Amt piv geiftiged Cigentum folgenden Patentanfprudy an-
gemeldet:

o Aulage fiir Tonveravbeitung mit eimem Mifch und Prep-
#gel aufweifertden Tonfdhneider und einem ober mehreven Kol
Jlevgangen, dadurdy gefenngeichnet, daf bder Tonfdjneider biveft
Juntter dem oder den Kollergdngen jich befindet, wobei eine ge-
pmeinjane DBevtifalvelle fitr Tonfdhneiver und Kollergang oder
JRollergdnge vorgefehen ijt, welche die Riufer fiiv die Kollevginge,
plowie bie WMifdy= und Prepfligel ded Tonjchneiderd trigt, zum
»Swede, die durdy Gfmvirtung ded Tonjdhneiderd auf dad bem-
Jletben gugefithrte Tonmaterial aui bdie Vertifalwelle audgeiibte
o Prejjung nady oben durd) bie vom Gewicht der Luferwelle Her-
LUibrenve Prefjung nadh) unten aufzunehmen, beziehungdweife mehr
,00er weniger audzugletdhen, jo daf die Lager diefer Lelle einen
Joerbilini8magig geringen ayialen Trud aufyunebmen Haben.”

Fir diefen Patentanjprud) wurde den Kldgern am 31. Oftober
1903 ein proviforijhed, gemdp gefeplicher BVorfchrift auf bden
15, Rovember 1902 zuriicoatierted, und am 31. Januar. 1905
ein Definitives Patent (Vv 27,123) evteilt.

W 15, Apeil 1905 bejtellte ver Betlagte beim Litiddenunziaten
bie im Medytdbegehren der RKlage Dejdhrichene Majchine. Diefe
wurde dem Betlagten am 30, Juni 1905 zum Preife von irfa
6000 Jr. geliefert und von pemfelbenn im Laufe ded Sommerd in
Betrieb gejept.

Dieje Majchine bezeichnen bdie Kidger ald eine Nacdhahmung
per ibrigen, wibhrend ter Betlagte behauptet, 8 Handle fih ba-
bei um eine gang andere Majdhine. Der Betlagte beftreitet ferner
bie gewerbliche Verwertbarfeit der Hligevifhen Erfindung. Uuger-
pem, Debauptet er, treffe ber Gridjhungdgrund von Art. 9 Riff. 3
ved BunvedgefeRed betreffend die Eriindungspatente, vom 29, Juni
1888, zu. Ubrigend habe bie Klagpavtel e8 umterlafjen, das gum
Patent gebbrige Wlovell beim eidgendifijchen WAmt fiic geiftiged
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Gigentum au binterlegen. Guventuell treffe den Betlagten Dbei ter
RNadhahmung fein Berfdulden, da die Konjtruttion der Wajdyine
Sadje ve3 Litigdenungiaten gewefen fel. Enblid) 'merbe‘baé‘a Bor-
Banvenfein eined Schadend, eventuell deffen Hibe, beftritten,

Der Litigbenungiat Hat fih am Progejle nur behutd Unter-
ftibung ved Beflagten beteiligt.

2. Mt ver Vorinftany ift qunddit der Einwand bded Veflagten
puritcfynweifen, welder fich auf bdie angeblidye %id)tbtnterlcgm{g
bed zum Hagerijchen Patent gepbvigen Meodelled begieht. Lenn die
Unterfuchung fiber bad Borhanvenfein ver in Art. 14 be? *Bater}h
gefesed von 1888 aufgefteflten formellen Requifite it — im
Gegenfap gur Pritfung der in Art. 10 angepithrien materiellen
BVoraudjepungen — audjdlielid) Sadye der Avminiftrativbehdrden.
Bergl. Urteil ded Bunbedgerichted vom 2. Mai 1908 in Sadhen
Talconnier und Adler gegen Barraud *.

Wad nun vie anf Art. 10 geftiire Cinwendbung ded Beflagten
Betrifft, wonach vie fidgerijche Crfindung nicht gewerblichy vevwert=
bar fei, o ift die Unbegriindetheit diefed Standpuntted duvc die
Grpectife bavgetan. Gin Anlaf bdagu, in Ddiefer rein techynijchen
Frage von ver Anjicht der Sachoerftindigen, weldhe der fantonale
Richter it ber feinigen gemadyt hat, abumweichen, befteht nicht.

3. Gbenfall in erfter Qnte durd) die Sacherftindigen gu be-
antworten war bdie von ben Grpevten bejahte Frage, ob fich die
Mafdyine ved Betlagten ald eine Rachahmung ber Pldgerijchen
@rfindung bdarftelle. Der Ridhter Hat babei wefentlich nur u
priffen, ob die @rpecten von dem richtigen Begriff der ,Nady-
afmung” audgegangen felen. Died ijt hier ver Fall.

Qm fibrigen ift jwar feftgeftellt, daf bdie Wiajdyine bed Beklag-
ten gegenitber der Grfinbung der Kidger eine nicht unbebeutende
Berbefjerung aufweift, wedhalb ver Beflagte begw. der Litiddenun-
stat, die Patentierung feiner eigenen Erfindung voraudgefept, nady
Ablanf von dret Jahren feit ber Wnmeldbung bved fligeviichen Pa-
tented von den Kidgern de Erieilung einer Lizeny hitte verlangen
tonnen, Da aber die Erfindung bed BVeflagten oder Litiddenuns
slaten iGrevfeitd nicht patentiert worben ift, undb itbrigend m
Gommer 1905 nody feine drei Jahre feit Unmeldbung ber flage:

* Oben Nr. 38 S. 334 ff., spez. 8. 340 ff.  (Amm. d. Red. f. Publ.)
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vijdhen @rfinbung verflojfen waren, fo fann fene Bevbefferung in
diefem Bujammenbange teine Berlickichtigung finden.

Die Enveve ved Beflagten, ¢3 treffe thn eventuell bedhald fein
Berjhuloen an der Nadyafmung, veil die Konftruttion der Ma:-
jdhine Sache des Ritidvenungiaten gewefen fei, evweift jich ald un-
ftichbaltiy. Denn, abgefehen bavon, baf nad) Urt. 24 Riff. 1 bed

. Patentgeleped bdie bloge Benupung der Nacdhahmung durd) den

Beflagten genfigt, jtellt die BVovinjtang feft, bag ver Betlagte ,die
Direftiven fliv die Konjtruftion der frveitigen Mafdhine gegeben”
Datte. An bdiefe Feltjtellung ift dad Bunbedgericht gebunven, da
diefelbe feinedwegd aftemwivrig ift, jondern gemau bem Subalt ver
LBernehmlajjung ded Litiddenunginten entfpricht, auf weldge Redhtd=
fdvift ver Veflagte fich felber berufen Bhat, Sind aber demnadh
pie Direftiven fiiv die Konitruftion der nadigeahmten Majdhine
vom Beflagten gegeben wovden, jo ift e8 ibm um Berfdhulven
angurechnen, dag er fich babei iber bad fligerijche Patent, welched
gehorig publigiert worden war und weldyed er al3 Riegelfabrifant
fennten mufste (vergl. Art, 22 und 23 ved Sefeped und Art. 34
ver Boliziehungsveroronung) hinwegfepte. Ciner groben Fahrldjiig-
feit bed Vetlogten bedarf e nad)y Art. 24 unbd 25 ur Anbebung
der Riviltlage nidt.

4, Dat ficy ver Beflagte jomit einer Nachabmung der tlagevi-
jihen Criindung jhuldig gemadyt, jo ijt die Elagerijche Schabdener-
jasiorderung grundfdplidhy gutzubeigen. Ebenfo ijt die Inhibitiond-
flage gutubeien, jofern nidht etwa, wie die Borinjtang ange:
nommen hat, der vom Betlagten bebauptete, in Art, 9 Riffer 3
bed Gefeed vorgefehene Cridjdhungdgrnmd fiiv bad flagerijdhe
Patent gutrifft. Tenn daf der in Wrt, 20 Ub{. 3 vorgefehene
LBevwirfungdgrund utveffe, ijt eine exjt in der beutigen BVerhand=
lung aujgeftellte und daber nadh Art. 80 O® nicht gu berird-
fichtigende Behauptung ved Beflagten,

Nun ift allerdingd, wad die Umvendbarteit von Art. 9 Iiff. 3
petrifft, in progejjualifey unanfedytbaver LWeife feftgeftellt, daf die
Hagerijche Criindbung innevt dret Jahren von der Unmeldung ded
Patentanfpruched an nidht zur gewerblichen BVevwendung, d. b, ur
Berwenvung in Ziegeleien, gefontmen ift, jondern daf lediglidy ein
naturgrojed Movell der DMajdhine exiftierte. €3 wivde jomit nach
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vem Wortlaut von Wrt. 9 Riff. 3 der dafelbjt angefiibrte Gr-
Bichungdgrund im vorliegenden Falle utreffen. Denn cinevfeitd
fann unter |, Wnwendung” (application) nady der EntitehungSge-
fhichte ded Giejeged (vergl. BBl 1888 1 &. 2563 su Art. 7)
nidht Gon eine ,Audfibrung” tm Sinne von Art, 14 Aiff. 3,
fondern nur die gewerbliche Berwertung (exploitation) veritanben
werbert (wergl. audy die Botidhajt um Gefee von 1907, BBY
1906 IV &. 252 oben); und quderfeitd ift unter ,Unmeldung”
bed Patented zweifellog die  Einreichung ded in Urt. 14 vorge-
febenen ®Gefuched ju verftehen. Wenn diejem Gejudhe audnahms-
weife der in Wet. 14 Biff. 3 gefordevie Beweid, daf ein Wodell
ped erfunbenen Gegenjtanded exijtiert, nicht beigegeben wird und
infolgedeffen gemdp Urt. 16 auf diefed Gejuch hin nur ein pro-
vijorijhed Batent evteilt wird, o haubelt e {ich dabel doddy nicht
minber um da3 in Art. 14 vorgefehene ,Gefuch” beyw. um bie
LAnmeloung” bed Patented tm Sinme von Urt. 6 AL 1, wie
audy im Sinne ber Woerfchrift ju ven rtifeln 14—23.

PWare fomit nach bdem Wortlaut ber einjchligigen Gefesedbe-
fHimmung bad fHagerihe Patent ald erlofdhen zu betradbten, jo ift
dagegen zu fonftatieven, bag e8 unmdglich bie Abjicht ded @efeg:
geberd gewefen feirt fann, nadh dem Ablouf von drei Jabhren feit
per Mnmeloung audy diejenigen Patente erldichen ju lajfen, weldhe
guerft nur ald provijorijche Patente erteilt wurden. Denn da Per
Snbhaber eined proviforiiden Patented nady Art. 16 AL, 2 wih-
rend dev erjten dret Jabre, vom Datum der Anmeldung an, vow
ver Berpflichtung zur Grftellung eined Mobelled befreit ift, fo
muR er wibrend bdiefer oret Jabre audh vow bdev %erpflicf;tu;tg
aur gewerblidhen Verwertung feiner Crfindung bejveit fein; bied
jhon vedhalb, weil eine Erfindung, fitr welde nodh nicht einmal
ein Weovell befteht, noch viel weniger gewerblich vermertet werven
fann; fobaun aber auch dedhalb, weil nad)y Art. 16 Ab]. 2 Sap 2
bem Jnbaber eined provijovijdien Patented fein Klagredht voegen
Radjahmung oder Benupung der Erfinvung zuftebt, fo da ihme
alfe verniinftigerweife nicht zugemutet yerden fanm, durdy Jnan-
grifinabme der gewerblihen BVerwertung feine Eriindung dem Be-
fanntwerben audzujesen. Dad NRedht, mit der Hevftellung eined
Mobelled begw. ber Crbvingung ved in Art. 14 3iff. 3 geforders
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ten Beweifed guguwarten, dauert nun aber nach Art. 16 Abj. 2
genau odrei Jabre. Ginerfeitd Hat alfo der Grfinder, der am lesten
Lage diefer vreijdbrigen Jrift den Beweid ver Erifteny eined Mo-
delled leiftet, nac) Art. 16 AB. 2 und 3 ein Recht quj Crieilung
bed befinitiven Patented ; anbderfeitd aber witrde nachy Avt, 9 Siff. 3
diefed definitive Patent fm gleihen Momente evibichen. Tie Be-
ftimmung von Art. 16 AL 1, wonady das provijorifdie Patent
JOem Jnbaber desfelber wibrend ver Tamer von brei Jabren,
vom Lage ded Gejuched an gevechnet”, ,vad Necht auf e ve-
finitives Patent” ,sufichert”, wive jomit vdllig illuforijd.

Dop diefed wiverfinnige Nefultat nicht dem Willen bed Gefes-
geberd entjpricht, diivfte Elar jein. Bei Aujjtellung ver Beftim-
mungen von Art. 9 Batte benn audg offenbar der Sefepgeber
lediglich ven novmalen Fall der Patentanmeloung und Patenter-
telfung im Auge, den Fall ndmlich, wo der Erfinder gleich von
Unfang an jamtlicde in Art. 14 aufgeftellten Hequifite erfirllt
und daber andy fofort ein befinitived Patent erhart. Auf biefen
ol angewendet, Hatte die Beftimmung von Aet. 9 Riff. 3 bed
Bundesgejesed vom 29. Juni 1888 eine dhnlide, wenn audy
nicht genau bdiefelbe Wirfung wie die babei offenbar vorbiloliche
Beftimnung von § 11 Biff. 1 ved bveutfehen Patentgefeped, vom
25, Miai 1877, ober wie Urt. 18 bed neyen fdweizerijchen Ge-
feses, vom 21. Juni 1907.

§lir die Annabme, dafy der Gefepgeber in Nrt. 9 bed Bunbes-
gefeged von 1888 nuv bvefinitive Patente im Auge gebabt Habe,
fpricht  dibrigens and) der Umftand, daf im gangen erften Ab-
jnitt ded Sefeyes, welder tm wefentlichen die materiell-vechtlichen
Grunbdjige ved jhweizerifhen Griindungsvedhted enthdlt, von pro-
vijorijdjen Patenten fiberhaupt nirgendd bdie NRedve iit, die Cviei-
Tung vow foldjen viefmehr erft im weiten Abfehnitte e Gejepses,
weldier bie formellen Grjordernifie ber Patenterteilung behanvelt,
al8 eine bloge Meovalitdt im Berfabren, vorgefehen iit. Lavauf
beuten denn aud nody anveve Beftimmungen des erften Wbfdynit-
ted bed Gefeged hin, wie 3. B. Art. 6 A6j. 1, in weldyem unter
dert ,Patenten” audh nur die befinitiven Patente verftanden wers
den fdnnen.

Gndlich bitte eine wiriliche Anwendung von Avt. 9 Biff. 3 auf
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bie proviforijden Patente aud) dedhalb feinen'@'@inn, voeil biei‘e ja
gemdg Art. 16 A6f. 3 nady Wblauf wvon drei Jabren jo wie jo
mi‘;:’?f t;aci) e gefagten, Avt. 9 ABY. 3 in 'erfter“ Q.iyie auf bie-
jenigen Falle amvendbar, in melcf)en‘iorn_)’rt ein. Definitived %etn?t
nachgejucht und ecteilt yoird, jo evgibt fich davaud bon jelbit mg
einglg mbgliche Art feiner anme@xmg .auf ?en if;aﬁ, 10 guer.[t
wur ein provifovijdes Patent ertftit wird: meifn,; Falle ift
einfady ver Qauf ver in AUrt. 9 Riff. 3 aufge!tellfen Srift T? lange
gebenunt, al@ der Erfinder dag Jedht Bat, sm't per  Erjteliung
eine3 Movelled und folglichy anch mit der gemerbhc};en %{Fmeri'ung
feiner Crfindung juzuwarien, alie fo lange ev im Vejie eined
ovijorifihen Potented ift. )
" @l nit?l imﬁbnrliegenben Talle unbeftritten ijt, dap bif Rlager
i3 gum 31. Januar 1905 ein probifnriid)eév '*Baten't Bemifen, fo
war ihv (definitived) Patent nidht mur am '%.:J. Aypril 19‘00,0bem’
Tage ber Beftellung der nadhgeahmten Mafchine, und am 30. Juni
1905, vem Tage der Ublieferung derjelben, inubstq aud 110&; aur
Beit ver Klagerhebung (28. Juni 1906) veligiiltig. €3 ijt daber
bie damald geftellte Snbibitionstlage gutzubeipen. | |
5. ad endlichy die Hihe ver den KIGgern uzujprechenden Gni-
fobibigung filv bdie vom Betlagten im Saigre 1905 begangene
Fachahmuny ihrer Majdhine betrifft, fo it injofern auf dag Gut:
adytert der Sadyverftinvigen abguftellen, ald leBteve gnncbmen, ber
vom Beflagten fite die Mafdhine begahlte Preid von zirfa 6000 '%gr.
wivde fich tm Fall der Beftellung bet ben Kiagern wm zivka
1500 Fr. (,fiir Crfindeveechte und Antetl an ?]Sa}exttlfn??ftex_f m?b
Probeleien”) erhdht Haben, wnd €3 wiide fich dabel Tir fie etn
Refngewinm von 209/, = zirfa 1500 Fr. ergeben'{}gben. @Iejen
PBetrag nod) weiter u erhdben, weil, voie vie Borinjtanyg erflart,
bie Rldger ,det anteilmipigen Grfap an 'iI)r'en‘ %atemunfoﬁen
(influfive Koften fitr Prdbeleien), der ibrien bei einem %ret‘fe‘ von
7500 Fr. jugefommen whre, nidyt erfeist erf)altg,n, wenn  ifnen
mur 1500 Jr. zugeiprochen witrden”, erjcheint mct).t alg geredht=
fertigt. Hnverfeitd ift aber aud) bder von Dder %grmﬁang ange:
nonmene Revultiondgrund (Cridfchen ved tligevifdhen Patented
am 15. November 1905) nach den AUudfithrungen in Env. 4
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hievor audgejdyloflen. Dagegen rechtfertigt fich eine Rebultion ber
Gntjhadvigung von 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit Nidjicht bavanf,
bR, wie vie Erperten ald wahrfdyeinlich annehmen, die Higerifche
Majchine ,jchlecht arbeitete”, fo daf erft burch ihre Kombination
mit efner vom Litidvemmgiaten erfundenen Vorriditung eine ,jehr
{eiftungdjahige Majchine” entjtand.
Demmach bat dad Bunbedgericht
evfannt:

1. Jn teilweifer Gutheigung ber Hauptberufung virdo dagd Us-
teil bed SKRantondgerichtd St. Gallen vom 12, November 1907
babin abgedndert, dafy ber Beflagte pflichtig evtlart wird, den Be-
tried feiner Anlage (Rollergang mit Biegelmajchine) einguftellen.

2. Jm {bvigen wird, unter Wbwetfung vev weitergehenven An-

trige ver Hauptberufung und in Abweifung ber Anjchlugberufung,
bad angefochiene Urteil bejtdtigt.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.

40. Arteil vomr 10. Apeil 1908
in Saden Heidfeld & Cie., KL, Ber.- KL u. Anjchl.-Bev.-Belf.,
gegen SHersog, Befl., Ber.-Befl. u. Anfhl.-Ber.-K,

Markenberechtigung, Art. 5 MSchG.—T4uschende Aehnlichkeit zweier

Marken : Kriterien dafiir. — Gdanzlich abweichende Warengattung,
Art. 6 Abs. 8 leg.cit. ?

A. Durd) Urteif vom 6, Degember 1907 Hat dad Kantondge-
ridht bed Kantond Bug liber bie Redytdbegehren :

ver Klkgerin:

,I Sit die am 9. Degember 190L unter Rr. 14,121 im Mar-
Jlenvegifter bed eidg. Wmted filr geiftiged Cigentum eingetragene
pWMarte eine unerlaubte Nachahmung bed am 12. Miry. 1880
Juntec Nr. 2561 in die Beichenrolle bed faiferlich-beutfhen Pa-
fLentamted eingetragenen MWarenvergeichniffed und ber am 29, Suli
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