BGE 34 11 362

Bundesgericht (BGE), 1907-11-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge 34 11362
FR: ATF 3411 362

IT: DTF 3411 362

Volltext

39. Artell vom 6. Juni 1908 in Sachen Buhler, Kl. u. Ber.=Kl., gegen Weder, Bekl.,
Ber.=Bekl. u. Anschl.=Ber.=KI. Art. 14 PatG: Einrede der Nichthinterlegung. Kompetenz
der Gerichte und der Administrativbehérden. — Nachahmung; Verschulden. — Art. 9 Ziff.
3 PatG: Erloschen 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
Erléschungs— frist ist gehemmt, so lange der Erfinder im Besitz eines provisori— schen
Patentesist. — Mass der Entschédigung. A. Durch Urteil vom 12. November 1907 hat das
Kantons— gericht des Kantons St. Gallen tiber das Rechtsbegehren der Klager: Der Beklagte
sel wegen unbefugter Benutzung der unterm 15. November 1902 zu Gunsten der Klager
patentierten Anlage fur Tonbereitung, Schwel zerisches Patent Nr. 27,123, pflichtig zu
erkléren, den Betrieb mit seiner widerrechtlich nachgeahmten Anlage (Kollergang
verbunden mit Ziegelmaschine) einzustellen, die An- lage zu beseitigen und den Klagern
eine Entschadigung nach rich- terlichem Ermessen zu bezahlen. erkannt 1. Der Beklagte ist
der rechtswidrigen Nachahmung des kl&ge- rischen el dgendssischen Patentes Nr. 27,123
schuldig erklért und hat der Kl&gerschaft als Schadenersatz einen Betrag von 1200 Fr. zu
bezahlen. 2. Die Inhibitionsklage ist wegen seitherigem Erldschen des kl&gerischen
Patentes nach Art. 9 Ziff. 3 des eldgentssischen Pa- tentgesetzes abgewiesen. B. Gegen
dieses Urteil haben die Kl&ger rechtzeitig und form- richtig die Berufung an das
Bundesgericht ergrissen, mit dem Antrag auf Gutheif3ung der Inhibitionsklage und
Erhdhung der Entschédigung auf 4000 Fr. C. Der Beklagte hat sich der Berufung rechtzeitig
angeschlossen, mit dem Antrag auf Abweisung der Klage, eventuell Reduktion der
Entschédigung auf 500 Fr. D. In der Verhandlung vom 16. Mai haben die Vertreter der
Parteien je Gutheil3ung der eigenen und Abweisung der gegneri— schen Berufung beantragt.
Das Bundesgericht zieht in Erwagung: 1. Die Kl&ger haben am 15. November 1902 beim
eidgends— sischen Amt fir geistiges Eigentum folgenden Patentanspruch an— gemeldet:
»Anlage fur Tonverarbeitung mit einem Misch= und Pref3- , flligel aufweisenden
Tonschneider und einem oder mehreren Kol- ,,lergéngen, dadurch gekennzeichnet, dal3 der
Tonschneider direkt ,, unter dem oder den Kollergangen sich befindet, wobei eine ge-
»meinsame Vertikalwelle fur Tonschneider und Kollergang oder ,, Kollergange vorgesehen
ist, welche die Laufer fur die Kollergange, ,, sowie die Misch= und Pref3flligel des
Tonschneiders tragt, zum ,, Zwecke, die durch Einwirkung des Tonschneiders auf das dem-
»Selben zugefihrte Tonmaterial auf die Vertikalwelle ausgelibte ,, Pressung nach oben durch
die vom Gewicht der Lauferwelle her- , riihrende Pressung nach unten aufzunehmen,
beziehungsweise mehr ,,oder weniger auszugleichen, so dald die Lager dieser Welle einen
»verhatnismaliig geringen axialen Druck aufzunehmen haben.” Fur diesen Patentanspruch
wurde den Klagern am 31. Oktober 1903 ein provisorisches, gemal3 gesetzlicher Vorschrift
auf den 15. November 1902 zurlickdatiertes, und am 31. Januar 1905 ein definitives Patent
(Nr. 27,123) erteilt. Am 15. April 1905 bestellte der Beklagte beim Litisdenunziaten dieim



Rechtsbegehren der Klage beschriebene Maschine. Diese wurde dem Beklagten am 30. Juni
1905 zum Preise von zirka 6000 Fr. geliefert und von demselben im Laufe des Sommersin
Betrieb gesetzt. Diese Maschine bezeichnen die Klager als eine Nachahmung der ihrigen,
wahrend der Beklagte behauptet, es handle sich da- bei um eine ganz andere Maschine. Der
Beklagte bestreitet ferner die gewerbliche Verwertbarkeit der klégerischen Erfindung.
Aul3er— dem, behauptet er, treffe der Erldschungsgrund von Art. 9 Ziff. des Bundesgesetzes
betreffend die Erfindungspatente, vom 29. Juni 1888, zu. Ubrigens habe die Klagpartei es
unterlassen, das zum Patent gehdrige Modell beim eidgendssischen Amt fir geistiges

Eigentum zu hinterlegen. Eventuell treffe den Beklagten bei der Nachahmung kein
Verschulden, da die Konstruktion der Maschine Sache des L itisdenunziaten gewesen sai.
Endlich werde das V or- handensein eines Schadens, eventuell dessen Hohe, bestritten. Der
Litisdenunziat hat sich am Prozesse nur behufs Unter- stiitzung des Beklagten beteiligt. 2.
Mit der Vorinstanz ist zundchst der Einwand des Beklagten zuriickzuweisen, welcher sich
auf die angebliche Nichthinterlegung des zum kl&gerischen Patent gehtrigen Modelles
bezieht. Denn die Untersuchung tber das Vorhandensein der in Art. 14 des Patent- gesetzes
von 1888 aufgestellten formellen Requisite ist Gegensatz zur Prifung der in Art. 10
angefuhrten materiellen Voraussetzungen — ausschliefdlich Sache der
Administrativbehorden. Vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom 2. Mai 1908 in Sachen
Falconnier und Adler gegen Barraud Was nun die auf Art. 10 gestiitzte Einwendung des
Beklagten betrifft, wonach die kl&gerische Erfindung nicht gewerblich verwert- bar sei, so
ist die Unbegriindetheit dieses Standpunktes durch die Expertise dargetan. Ein Anlal3 dazu,
in dieser rein technischen Frage von der Ansicht der Sachverstandigen, welche der
kantonale Richter zu der seinigen gemacht hat, abzuweichen, besteht nicht. 3. Ebenfallsin
erster Linie durch die Sachverstandigen zu be- antworten war die von den Experten bejahte
Frage, ob sich die Maschine des Beklagten als eine Nachahmung der kl&gerischen
Erfindung darstelle. Der Richter hat dabel wesentlich nur zu prifen, ob die Experten von
dem richtigen Begriff der ,Nach- ahmung" ausgegangen seien. Diesist hier der Fall. Im
ubrigen ist zwar festgestellt, daf3 die Maschine des Beklag— ten gegenuiber der Erfindung
der Kl&ger eine nicht unbedeutende V erbesserung aufweist, weshalb der Beklagte bezw. der
Litisdenun- ziat, die Patentierung seiner eigenen Erfindung vorausgesetzt, nach Ablauf von
drei Jahren seit der Anmeldung des kl&gerischen Pa~ tentes von den Kl&gern die Erteilung
einer Lizenz hétte verlangen kénnen. Da aber die Erfindung des Beklagten oder
Litisdenun- ziaten ihrerseits nicht patentiert worden ist, und tbrigens im Sommer 1905
noch keine drei Jahre seit Anmeldung der klage— * Oben Nr. 38 S. 334 ff., spez. S. 340 ff.
(Anm. d. Red. f. Publ.) rischen Erfindung verflossen waren, so kann jene Verbesserung
diesem Zusammenhange keine Berlicksichtigung finden. Die Einrede des Beklagten, es
treffe ihn eventuell deshalb kein Verschulden an der Nachahmung, weil die Konstruktion
der Ma~ schine Sache des Litisdenunziaten gewesen sei, erweist sich as un- stichhaltig.
Denn, abgesehen davon, dald nach Art. 24 Ziff. 1 des Patentgesetzes die blof3e Benutzung
der Nachahmung durch den Beklagten gentigt, stellt die Vorinstanz fest, dal3 der Beklagte
»die Direktiven fur die Konstruktion der streitigen Maschine gegeben® hatte. An diese
Feststellung ist das Bundesgericht gebunden, da diesel be keineswegs aktenwidrig ist,
sondern genau dem Inhalt der VVernehmlassung des Litisdenunziaten entspricht, auf welche
Rechts~ schrift der Beklagte sich felber berufen hat. Sind aber demnach die Direktiven fur
die Konstruktion der nachgeahmten Maschine vom Beklagten gegeben worden, so ist es
ihm zum Verschulden anzurechnen, dal3 er sich dabei Uber das klégerische Patent, welches
gehorig publiziert worden war und welches er a's Ziegelfabrikant kennen mufdte (vergl. Art.



22 und 23 des Gesetzes und Art. 34 der Vollziehungsverordnung) hinwegsetzte. Einer
groben Fahrlassig- keit des Beklagten bedarf es nach Art. 24 und 25 zur Anhebung der
Zivilklage nicht. 4. Hat sich der Beklagte somit einer Nachahmung der klégeri— schen
Erfindung schuldig gemacht, so ist die klagerische Schadener- satzforderung grundsétzlich
gutzuhei3en. Ebenso ist die Inhibitions- klage gutzuheil3en, sofern nicht etwa, wie die
Vorinstanz ange~ nommen hat, der vom Beklagten behauptete, in Art. 9 Ziffer 3 des
Gesetzes vorgesehene Erldschungsgrund fur das klagerische Patent zutrifft. Denn dal3 der in
Art. 20 Abs. 3 vorgefehene Verwirkungsgrund zutreffe, ist eine erst in der heutigen
Verhand- lung aufgestellte und daher nach Art. 80 OG nicht zu beriick— sichtigende
Behauptung des Beklagten. Nun ist alerdings, was die Anwendbarkeit von Art. 9 Ziff. 3
betrifft, in prozessualisch unanfechtbarer Weise festgestellt, daf3 die kl&gerische Erfindung
innert drei Jahren von der Anmeldung Patentanspruches an nicht zur gewerblichen
Verwendung, d. h. zur Verwendung in Ziegeleien, gekommen ist, sondern dal3 lediglich ein
naturgrof3es Modell der Maschine existierte. Es wiirde somit nach

dem Wortlaut von Art. 9 Ziff. 3 der daselbst angefiihrte Er— |6schungsgrund im
vorliegenden Falle zutreffen. Denn elnerseits kann unter ,, Anwendung* (application) nach
der Entstehungsge- schichte des Gesetzes (vergl. BBl 1888 1 S. 253 zu Art. 7) nicht schon
eine ,Ausfihrung* im Sinne von Art. 14 Ziff. 3, sondern nur die gewerbliche Verwertung
(exploitation) verstanden werden (vergl. auch die Botschaft zum Gesetze von 1907, BBI
1906 IV S. 252 oben); und anderseitsist unter , Anmeldung” des Patentes zweifellos die
Einreichung desin Art. 14 vorge- sehenen Gesuches zu verstehen. Wenn diesem Gesuche
ausnahms- weise der in Art. 14 Ziff. 3 geforderte Beweis, dal3 ein Modell des erfundenen
Gegenstandes existiert, nicht beigegeben wird und infolgedessen gemald Art. 16 auf dieses
Gesuch hin nur ein pro- visorisches Patent erteilt wird, so handelt es sich dabel doch nicht
minder um dasin Art. 14 vorgesehene ,, Gesuch” bezw. um die,, Anmeldung” des Patentes
im Sinne von Art. 6 Abs. 1, wie auch im Sinne der Uberschrift zu den Artikeln 14—23.
Waére somit nach dem Wortlaut der einschl&gigen Gesetzesbe~ stimmung das kl&gerische
Patent al's erloschen zu betrachten, so ist dagegen zu konstatieren, dal3 es unmdglich die
Absicht des Gesetz— gebers gewesen sein kann, nach dem Ablauf von drei Jahren seit der
Anmeldung auch digenigen Patente erlschen zu lassen, welche zuerst nur als
provisorische Patente erteilt wurden. Denn da der Inhaber eines provisorischen Patentes
nach Art. 16 Abs. 2 wah- rend der ersten drei Jahre, vom Datum der Anmeldung an, von
der Verpflichtung zur Erstellung eines Modelles befreit ist, so mul? er wéhrend dieser drei
Jahre auch von der Verpflichtung ur gewerblichen Verwertung seiner Erfindung befreit
sein; dies schon deshalb, weil eine Erfindung, fir welche noch nicht einmal ein Modell
besteht, noch viel weniger gewerblich verwertet werden kann; sodann aber auch deshalb,
weil nach Art. 16 Abs. 2 Satz 2 dem Inhaber eines provisorischen Patentes kein Klagrecht
wegen Nachahmung oder Benutzung der Erfindung zusteht, so dal’ ihm aso
vernunftigerweise nicht zugemutet werden kann, durch Inan- griffnahme der gewerblichen
Verwertung seine Erfindung dem Be- kanntwerden auszusetzen. Das Recht, mit der
Herstellung eines Modelles bezw. der Erbringung desin Art. 14 Ziff. 3 geforder- ten
Beweises zuzuwarten, dauert nun aber nach Art. 16 Abs. 2 genau drei Jahre. Einerseits hat
also der Erfinder, der am letzten Tage dieser dreijahrigen Frist den Beweis der Existenz
eines Mo- dellesleistet, nach Art. 16 Abs. 2 und 3 ein Recht auf Erteilung des definitiven
Patentes; anderseits aber wirde nach Art. 9 Ziff. 3 dieses definitive Patent im gleichen
Momente erl6schen. Die Be~ stimmung von Art. 16 Abs. 1, wonach das provisorische
Patent ,,dem Inhaber desselben wahrend der Dauer von drei Jahren, vom Tage des Gesuches



an gerechnet”, , das Recht auf ein de- finitives Patent” ,,zusichert”, wére somit vdllig
illusorisch. Daf3 dieses widersinnige Resultat nicht dem Willen des Gesetz- gebers
entspricht, diurfte klar sein. Bei Aufstellung der Bestim- mungen von Art. 9 hatte denn auch
offenbar der Gesetzgeber lediglich den normalen Fall der Patentanmeldung und Patenter—
teilung im Auge, den Fall ndmlich, wo der Erfinder gleich von Anfang an samtliche in Art.
14 aufgestellten Requisite erfiillt und daher auch sofort ein definitives Patent erhalt. Auf
diesen Fall angewendet, hatte die Bestimmung von Art. 9 Ziff. 3 des Bundesgesetzes vom
29. Juni 1888 eine @nliche, wenn auch nicht genau dieselbe Wirkung wie die dabei
offenbar vorbildliche Bestimmung von § 11 Ziff. 1 des deutschen Patentgesetzes, vom 25.
Mai 1877, oder wie Art. 18 des neuen schweizerischen Ge- setzes, vom 21. Juni 1907. Fur
die Annahme, dal3 der Gesetzgeber in Art. 9 des Bundes— gesetzes von 1888 nur definitive
Patente im Auge gehabt habe, spricht tbrigens auch der Umstand, dal3 im ganzen ersten
Ab- schnitt des Gesetzes, welcher im wesentlichen die materiell=rechtlichen Grundsétze
des schwei zerischen Erfindungsrechtes enthélt, von pro- visorischen Patenten Gberhaupt
nirgends die Rede ist, die Ertei— lung von solchen vielmehr erst im zweiten Abschnitte des
Gesetzes, welcher die formellen Erfordernisse der Patenterteilung behandelt, als eine blof3e
Modalitét im Verfahren, vorgesehen ist. Darauf deuten denn auch noch andere
Bestimmungen des ersten Abschnit- tes des Gesetzes hin, wie z. B. Art. 6 Abs. 1, in
welchem unter den ,, Patenten” auch nur die definitiven Patente verstanden wer- den
konnen. Endlich hétte eine wortliche Anwendung von Art. 9 Ziff. 3 auf

die provisorischen Patente auch deshalb keinen Sinn, weil diese jagemal3 Art. 16 Abs. 3
nach Ablauf von drei Jahren so wie so erldschen. st, nach dem gesagten, Art. 9 Abs. 3in
erster Linie auf die- jenigen Falle anwendbar, in welchen sofort ein definitives Patent
nachgesucht und erteilt wird, so ergibt sich daraus von selbst die einzig mogliche Art seiner
Anwendung auf den Fall, wo zuerst nur ein provisorisches Patent erteilt wird: in diesem
Falleist einfach der Lauf der in Art. 9 Ziff. 3 aufgestellten Frist so lange gehemmt, als der
Erfinder das Recht hat, mit der Erstellung eines Modelles und folglich auch mit der
gewerblichen Verwertung seiner Erfindung zuzuwarten, also so lange er im Besitze eines
provisorischen Patentes ist. Da nun im vorliegenden Falle unbestritten ist, dal3 die Klager
bis zum 31. Januar 1905 ein provisorisches Patent besal3en, so war ihr (definitives) Patent
nicht nur am 15. April 1905, dem Tage der Bestellung der nachgeahmten Maschine, und am
30. Juni 1905, dem Tage der Ablieferung derselben, sondern auch noch zur Zeit der
Klagerhebung (28. Juni 1906) vollgltig. Esist daher die damals gestellte Inhibitionsklage
gutzuheif3en. 5. Was endlich die Hohe der den Kl&gern zuzusprechenden Ent- schédigung
far die vom Beklagten im Jahre 1905 begangene Nachahmung ihrer Maschine betrifft, soist
insofern auf das Gut— achten der Sachverstéandigen abzustellen, als letztere annehmen, der
vom Beklagten fur die Maschine bezahlte Preis von zirka 6000 Fr. wirde sich im Fall der
Bestellung bei den Klagern um zirka 1500 Fr. (, fur Erfinderrechte und Anteil an
Patentunkosten und Probeleien®) erhdht haben, und es wiirde sich dabei fir sieein
Reingewinn von 20% = zirka 1500 Fr. ergeben haben. Diesen Betrag noch weiter zu
erh6hen, welil, wie die Vorinstanz erklart, die Klager ,,den anteilméfdigen Ersatz an ihren
Patentunkosten (inklusive Kosten fir Probeleien), der ihnen bei einem Preise von 7500 Fr.
zugekommen ware, nicht ersetzt erhalten, wenn ihnen nur 1500 Fr. zugesprochen wirden*,
erscheint nicht als gerecht- fertigt. Anderseitsist aber auch der von der Vorinsianz ange-
nommene Reduktionsgrund (Erlschen des klégerischen Patentes am 15. November 1905)
nach den Ausfihrungen in Erw. 4 hievor ausgeschlossen. Dagegen rechtfertigt sich eine
Reduktion der Entschédigung von 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit Ricksicht darauf, dal3, wie die



Experten als wahrscheinlich annehmen, die klégerische Maschine ,, schlecht arbeitete so dal?
erst durch ihre Kombination mit einer vom Litisdenunziaten erfundenen Vorrichtung eine
»Sehr leistungsféhige Maschine entstand. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: 1. In
teilweiser Guthei3ung der Hauptberufung wird das Ur- teil des Kantonsgerichts St. Gallen
vom 12. November 1907 dahin abgeéndert, dal? der Beklagte pflichtig erklért wird, den Be-
trieb seiner Anlage (Kollergang mit Ziegelmaschine) einzustellen. 2. Im tbrigen wird, unter
Abweisung der weitergehenden An- trdge der Hauptberufung und in Abweisung der
Anschluf3erufung, das angefochtene Urtell bestétigt.
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