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Volltext

134. Artell der I. Zivilabteilung vom 29. November 1913 in Sachen Gabler Webstihle
A.-G., Bekl. u. Ber.=KI., gegen Zwicky, KI. u. Ber.=Bekl. Der Vertrag, wonach ein
Erfinder einem Dritten das Recht zur Ausbeutung der Erfindung erteilt und sich
verpflichtet, sie in be~ stimmten Landern « in vollem Umfange zu patentieren », ist kein
eigentlicher Lizenzvertrag. — Verhdtnis der gesetzlichen und der vertraglichen
Bestimmungen in Hinsicht auf die Garantiepflicht. — Frage, ob jene Verpflichtung zur
Patentierung « in vollem Umfange» erflllt sei, trotzdem ein einzelnes Element der
Erfindung, weil im Gemeingebrauch stehend, nicht patentierbar ist. Bel der Beant— wortung
kann nicht lediglich darauf abgestellt werden, dass die Er- findung rechtlich eine Einheit
bildet, sondern entscheidend ist die Bedeutung der Nichtpatentierbarkeit dieses einzelnen
Elementes flr den technischen und wirtschaftlichen Wert der ganzen Er- findung.
Ruckweisung zur Aktenvervollstandigung in diesem Punkte durch Expertenbeweis.
Ablehnung eines beantragten Zeugenbeweises. 1. — Bei den Webstiihlen missen die leer
gewordenen Faden- spulen stéandig durch neue geflllte ersetzt werden, und es sind daher
besondere Vorrichtungen zur selbsttétigen Auswechslung der |eeren Spule geschaffen
worden, also zu deren Herausnahme aus dem Schiitzen (Webschiffchen) und zu der
Einfihrung einer gefillten Spule in diesen sowie deren Einfadelung. Bel der praktischen
Verwendung dieser Auswechslungsvorrichtungen haben sich aber oft Stérungen im
Arbeitsprozesse gezeigt, indem die Einfadelung der neuen Spule sich nicht vollzog, well
das Fadenende der Spule entweder zerrif3 oder nicht in das Gebiet der Einfadelungsorgane
gelangte. Diesen Ubelstanden hat der Klager, der in Schindellegi eine Baumwollweberei
betreibt, durch eine besonders konstruierte M aschine abzuhelfen versucht. Zur Verwertung
seiner Erfindung trat er im Mai 1910 durch Vermittlung der Firma Heury Baer & Cie,,
Fabrik fur technische Apparate und Prazisionsinstru— mente in Zarich, mit der Beklagten,
der Firma Gabler Web- stiihle A.=G. in Zurich in Unterhandlung. Am 7. Juni 1910

stellte er der Firma Baer & Cie. einen Vertragsentwurf zu und teilte ihr ferner mit, dal3er in
einer Eingabe vom 2. Mérz 1910 an das deutsche Palentamt folgende Patentansprtiche
aufgestellt habe: ,, 1. Verfahren zur Erhdhung der Betriebssicherheit bei Web- ,, stiihlen mit
selbsttétiger Spulenauswechslung, dadurch gekennzeichnet, , dal3 das aul3ere Fadenende der
Spulen auf dem vorderen Hillsen— ,,ende zu einem Knauelchen aufgewickelt wird, das bei
dem Ein-, legen der Spulen vom Magazin in den Spulraum des Schitzens,,von der Hilse
abgestreift, nach unten aus dem Schitzen hinaus- ,, geschleudert, und beim V orwértsgang
des Schiitzens zwecks ,, Streckung des herabhangenden Fadensttickes aufgefangen wird.” 2.
Vorrichtung zur Austibung des V erfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen
am Spuleinleger angeordneten Abstreifer, der beim Auswechseln — in néher bezeichneter
Weise — das Knauelchen von der Hillse abstreift. 3. Vorrichtung gekennzeichnet durch ein
umlaufendes Kardenband, in dem sich das herab— hangende Fadenende verfangt, wobel
durch eine Gegenkarde das Kardenband von den an ihm hangen bleibenden abgeschnittenen



Fadenresten befreit wird. 4. Vorrichtung gekennzeichnet durch eine Platte am Boden des
Schiitzenkanals mit einem nach riickwarts auslaufenden Schlitz, in welchem sich beim
Vorwartsgang des Schiitzens das herabhdngende Fadenende verfangt. Am 10. Juni 1910
erliefd der Vorprifer der Anmeldeabteilung des deutschen Patentamtes einen Bescheid
dahin, dal’ bereits durch zwei britische Patentschriften eine Arbeitsweise bei
Auswechselweb- stiihlen bekannt sei, wonach das Fadenende durch einen auf die
Spulenspindel aufgestellten Haltekdrper aufgenommen werde, der dann beim Auswechseln
in geeigneter Weise von der Spindel ab- gezogen werde. Ein neues Verfahren liege daher
nicht vor. Nicht ausgeschlossen sei dagegen die Patentierung der vom Anmelder ver—
wendeten Spule mit Auswechslungsvorrichtung. Am 2. Juli 1910 kam zwischen den
Parteien ein Vertrag Stande, nach dessen 8 1 der Kl&ger der Beklagten das Recht er— teilte,
»Seine Erfindung ,,,, Verfahren zur Erhdhung der Betriebs— sicherheit an Webstiihlen mit
automatischem Schul3=Spulen=Ersat auszubeuten..... Laut § 2 hatte hiefir die Beklagte dem
Kl&ger eine einmalige Entschadigung von 15,000 Fr., und zwar 8000 Fr. bei der
Unterzeichnung des Vertrages und 7000 Fr. am 31. Dezember 1910 zu bezahlen. Die 88 2
und 3 sehen vor, dal3 die Beklagte fur jeden mit der kl&gerischen Erfindung ausgeristeten
Stuhl eine Stiicklizenz von 10 Fr. zu entrichten habe, und dald sie diese Lizenz in den ersten
zwel Jahren, endend mit Juni 1912, fur insgesamt 800 Stihle bezahlen miisse. Nach § 7
verpflichtete sich der Klager ,,die Erfindung in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und
Oester— reich in vollem Umfange zu patentieren“. Der § 11 endlich legt die Kosten bis zur
Erteilung der Patente dem Kl&ager und die Patentjahrestaxen zu gleichen Teilen den beiden
Parteien auf, verpflichtet den Kl&ger, unter allen Umsténden die Patente aufrecht zu
erhalten und die Folgen einer Nichterteilung solcher auf sich zu nehmen, in welch letzterem
Falle die zweite Anzahlung und be- reits bezahlten Lizenzen zurilickzuerstatten seien,
wahrend die erste Anzahlung als bei der Unterzeichnung des Vertrages verfallen gelte. Bald
nach Abschlul3 des Vertrages wurde die Beklagte auf das franzdsische Patent Nr. 411,404
aufmerksam, das eine Firma Diederichs fur eine dhnliche Erfindung, die namentlich auch
die Idee der Anbringung einer Fadenreserve (Knduel) an der Spulen— hilse verwertet,
erwirkt hatte. Sie lief3 sich darauf vom Patent- anwalt Blum in Zirich tiber die Frage der
Ahnlichkeit beider Er- findungen ein Gutachten erstatten. Der Experte kam zum Schlusse,
dal3 das System des Klagers keine Nachahmung jenes franzésischen Patentes darstelle. In
der Folge erhielt der Kl&ger fur seine Er— findung in allen den funf vertraglich
vorgesehenen Staaten ein Patent, wobei aber seine Bemiihungen, auch fur die Fadenreserve
den Patentschutz zu erlangen, nur in Italien Erfolg hatten. Mit Brief vom 4. November 1911
verlangte der Kl&ger die Auszah- lung der am 31. Dezember 1910 verfallenen 7000 Fr.,
worauf die Beklagte erwiderte, sie schulde mangels richtiger Vertragserfillung durch den
Klager keine weiteren Leistungen Uber die beim Vertrags— abschlul3 gemachte Anzahlung
von 8000 Fr. hinaus. Am 30. Juni 1912 lief der Vertrag aus, da die Beklagte von der ihr
(durch 8 5) eingerdumten Befugnis, sich fiir eine Fortsetzung des Ver- tragsverhéltnisses zu
erklaren, keinen Gebrauch machte. Mit seiner nunmehrigen, vorinstanzlich gutgehei3enen
Klage

fordert der Kl&ger von der Beklagten die Entrichtung jener Quote von 7000 Fr. mit Zinszu
5% seit dem 31. Dezember 1910, die Bezahlung von 8000 Fr. fir Lizenzgebihren nach den
88 2 und 3 des Vertrages mit Zins zu 5% seit dem 1. Juli 1912 und die Bezahlung von 325
Fr. 55 Cts. als von der Beklagten zu ersetzende Ha fte der bis Ende Juni 1912 erlaufenen
Patent— taren samt Zinszu 5 % seit 19. Juli 1912. Der Kl&ger macht geltend, er habe diese
Gegenleistungen von der Beklagten zu bean— spruchen, nachdem er seinerseits den Vertrag



in alen Beziehungen erfullt habe. Die Beklagte bestreitet letzteres und damit ihre
Zahlungspflicht, indem sie ausfuhrt: Die behauptete Erfindung des Kl&gers bestehe zur
Hauptsache in einem Verfahren, ndmlich dem Aufwickeln des Fadenendes an einem
Knauel am Spulenende, daneben in der das Abstreifen besorgenden mechanischen
Vorrichtung. Fir die Beklagte sei die Fadenreserve der einzige Gegenstand ihres Interesses
ge~ wesen und nur im Hinblick auf ihre Patentierbarkeit habe sie den Vertrag eingegangen,
wie auch der Klager selbst auf sie das Haupt— gewicht gelegt habe. Nun sei ihm aber die
Patentierung der Re- ferve nicht gelungen, weil bereits mehrere Patente darauf bestanden
hétten, namlich das franzosische Patent Diederichs, die erwahnten britischen und zwei
amerikanische, Nr. 834,107 und 921,909. Der Klager habe also den Vertrag nicht erfillt:
Einmal habe er entgegen dessen 8 1 der Beklagten das Recht zur Ausbeutung nicht
verschafft und sodann entgegen dem 87 die Erfindung nicht ,,in vollem Umfange*
patentieren lassen konnen. Eventuell ergebe sich das Recht zur Verweigerung der
geforderten Leistungen aus 8 11 und auch abgesehen von den vertraglichen Bestimmungen
folge es aus der Natur des Vertrages als eines Lizenzvertrages. 2. — Der Vertrag vom 2.
Juli 1910 ist kein eigentlicher Lizenzvertrag, wie die Beklagte zum Nachweise einer
gesetzlichen Garantiepflicht des Klagers behauptet; denn er Gbertragt der Be~ klagten das
Recht zur Ausbeutung nicht einer bereits patentierten, sondern einer erst noch zu
patentierenden Erfindung. Insofern aber der Kléger vertraglich verpflichtet war, die der
Beklagten zur Be~ nutzung Uberlassene Erfindung zu patentieren, kommt der Vertrag in
seinen Wirkungen einem ordentlichen Patentlizenzvertrage gleich und sind auch die fur
diesen geltenden Bestimmungen auf ihn an— wendbar. Nun stellt aber das Patentgesetz vom
21. Juni 1907 keine besondern Regeln Uber die dem Lizenzgeber obliegende Garantie auf.
Ob und wieweit eine solche bestehe, kann daher nur nach all~ gemeinen Rechtsgrundsétzen
oder nach den fur @hnliche Vertragsver— haltnisse geltenden Bestimmungen entschieden
werden, wobel zu bemerken ist, dal? tber den rechtlichen Charakter des Lizenzvertrages
und da- riiber, welchem Vertragstypus (Pacht, Einraumung eines quasi— dinglichen
Rechtes usw.) er bei= oder unterzuordnen sai, die Meinungen auseinandergehen (vergl.
Seligsohn, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, 111. Auflage, S. 151 Note 9, Koh-~ ler,
Handbuch, S. 508 § 203, POUILLET, Traité des bre vets d’invention, Nr. 286). Auf alle
diese Fragen braucht in— dessen nicht eingetreten zu werden, denn den gesetzlichen
Vorschriften Uber die Garantie vorgangig greifen die vertraglichen Verein— barungen tber
eine solche Platz. Im vorliegenden Falle aber gibt der Vertrag in erschopfender Weise
dartber Aufschluf3, fiir welche Leistungen der Kl&ger der Beklagten einzustehen habe. 3. —
Von den in Betracht kommenden zwei Vorschriften der 88 1 und 7 des Vertrages ist fur die
Entscheidung der Sache vor allem die |etztere bedeutsam, da sie die Verpflichtung des
Klé&gers zur Patentierung der Ubertragenen Erfindung regelt und da die von der Beklagten
erhobene Einwendung des nicht erfiillten Vertrages sich vor allem darauf stiitzt, dal3 der
Kl&ger jener Ver— pflichtung nicht Genlige getan habe und daher seinerseits die Ver-
tragserfillung nicht verlangen kénne. In tatsachlicher Beziehung ergibt sich hiebel aus den
Akten, dal3d der Klager zwar in samtlichen funf der in 8§ 7 genannten Staaten Patente erwirkt
hat, daf3 esihm dagegen in keinem, aul3er Italien, namentlich also nicht in den beiden
Staaten mit Vorprufungssystem, Deutschland und Oesterreich, gelungen ist, im besonderen
auch fur die Fadenreserve (die Aufwicklung des Fadenendes zu einem Knéuelchen auf dem
vorderen Hulsenende) Patentschutz zu erlangen. Bel den Vertragsunterhandlungen hatte er
aber diese Fadenreserve a's Bestandteil seiner Erfindung bezeichnet und seiner Absicht, sie
als solche schiitzen zu lassen, Ausdruck ge- geben. Diese Absicht konnte er hernach nicht



verwirklichen, weil sich AS39 11 — 1913

bei seinen Bemihungen um Erlangung der Patente herausstellte, dal3 die Anbringung einer
solchen Reserve nicht neu, sondern schon Gemeingut ist, und der Klager hat nun auch ihre
Nichtpatentier- barkeit im Prozesse ausdriicklich zugegeben. Die Behauptung der
Beklagten dagegen, dal? die Fadenreserve durch andere Patente, na~ mentlich die erwahnten
britischen und amerikanischen, als besonderer Erfindungsgegenstand geschiitzt sei, und daf3
daher die vom Kl&ger beanspruchte Erfindung in diese Patente eingreife, widerspricht der
vorinstanzlichen Tatbestandswrdigung hiertber, die bundesrechtlich nicht anfechtbar ist.
4. — Auf Grund dieser Sachlage fragt es sich nun, ob wegen des mangelnden Schutzes der
Fadenreserve als eines im Gemein— gebrauche stehenden Elementes der Erfindung der § 7
des Ver- trages als nicht erfullt und nicht erfullbar gelten miisse und so—~ mit anzunehmen
sei, der Kl&ger habe seine Erfindung nicht ,,in vollem Umfange patentiert”. Die Vorinstanz
verneint dies im wesentlichen mit folgender Begriindung: Die Erfindung des Klagers moge
sich technisch in einzel ne Elemente zerlegen lassen, sei aber rechtlich durchaus eine
Einheit. Wenn daher auch der eine oder andere Einzelteil sich als Gemeingut und daher als
schutzunfahig erweise, so zerstore das dieses Ganze nicht, vorausgesetzt, dal? der Endzweck
nur auf dem vom Erfinder bezeichneten Wege erreichbar sei und dieser Weg von
niemandem sonst begangen werden durfe. Die Nichtpatentier— barkeit der Reserve
beeintrachtige nun aber den vom Klé&ger zu leistenden Vertragsgegenstand nicht, weil die
ubrigen Teile, ohne welche auch die Fadenreserve keinen technischen Wert hétte, geschiitzt
seien und somit nur der Kl&ger in der rechtlichen Lage sei, die Erfindung auszubeuten.
Hienach konne sich die Beklagte ihren Verpflichtungen nicht entziehen. Es stehe ihr auch
nicht etwa ein Minderungsanspruch zu, da der Wert der Erfindung sich gleich bleibe, ob sie
nur in einem oder in mehreren Punkten neu sei. Ubrigens wére es unmaglich, abzuschétzen,
was die Erfindung durch die mangelnde Schutzfahigkeit der Reserve verliere. Diese
Argumentation entbehrt aber, wenigstens soweit man den Fall auf Grund der gegenwartigen
Aktenlage wurdigt, der Schliis— sigkeit. Von einer unteilbaren Einheit der Erfindung in dem
Sinne, dal3 ihre Einzelbestandteile als rechtlich bedeutungsl os zuriick— treten muf3ten, lief3e
sich dann sprechen, wenn alle diese Bestand- teile Gemeingut wéren und der erfinderische
Gehalt lediglich in ihrer originellen Kombination zu einem einheitlichen Ganzen lage. Mit
einer solchen reinen Kombinationserfindung hat man es aber nicht zu tun. Denn der
Erfindungsschutz ist nicht sowohl oder mindestens nicht ausschlief3lich fur das Ganze,
sondern fur die ein— zelnen Elemente beansprucht und fir sie, mit Ausnahme der Faden-—
reserve, auch erteilt worden. Die technische Bedeutung und der wirtschaftliche Wert der
vorliegenden Erfindung braucht daher nicht notwendig einzig nur in der Verbindung der
Elemente zu einer Einheit und in der Schutzfahigkeit dieser zu bestehen, sondern es kann
auch wesentlich auf die Ausgestaltung der Elemente al's solcher und ihre Schutzféhigkeit
ankommen. Und wenn sich daher eines davon als nicht patentierbar erweist, so kann das
unter Umstanden technisch und wirtschaftlich einen erheblichen Nachtell darstellen, und
zwar ohne daf3 deswegen der Erfindungscharakter des Ganzen schlechthin zerstort zu
werden brauche. Die Vorinstanz stellt denn auch fir ihre Auffassung, dal3 der mangelnde
Schutz der Faden- reserve unerheblich sei, selbst nicht ausschlief3ich nur auf die von ihr
angenommene Einheit der Erfindung ab, sondern daneben noch darauf, daf3 die Reserve
ohne die andern geschiitzten Teile der Er- findung (die konstruktiven Anordnungen zum
Abstreifen des Knéuelchens, zu dessen Hinausschleudern aus dem Schiitzen und dessen
Verfangen im Kardenband usw.) technisch keinen Wert hétte und dal? wegen des Schutzes
dieser Teile der Klager allein in der rechtlichen Lage zur Ausbeutung der Erfindung sel.



Nun mag in der Tat die Unpatentierbarkeit eines a's schutzf&hig vorausgesetzten Elementes
unter Umstanden so gering ins Gewicht fallen, dai3 trotz ihrer die Erfindung in ihren
technischen und wirtschaftlichen Vor— ziigen im wesentlichen die gleiche bleibt, und in
diesem Falle hétte hier der Kléger seiner Vertragspflicht zur Patentierung ,,in vollem
Umfange” genugt, obwohl er fur die Fadenreserve keinen Patent— anspruch erhalten konnte.
Allein, dal? hier die Fadenreserve wirklich nur eine solche nebenséchliche, den Wert der
Erfindung unberihrt |assende Bedeutung besitze, ist weder aus dem Vorentscheid selbst
noch aus dem ihm zu Grunde liegenden Aktenmaterial bestimmt

ersichtlich. Die Vorinstanz begnigt sich mit der blof3en Angabe, dal’ dem so sei, ohne diese
Angabe durch irgendwel che Beweisgriinde, besonders solche technischer Natur zu belegen.
Man kann auch nicht, mangels einer besondern Erklarung hiertiber, ohne weiteres an—
nehmen, dal3 ihre Ansichtsaul3erung auf eine Belehrung von Mit- gliedern des Gerichts sich
stitze, die in den einschlégigen technischen Fragen Fachkunde besitzen; und tbrigens wére
auch in diesem Falle eine Begriindung der aufgestellten Sétze in tatséchlich— technischer
Beziehung angezeigt. Im besondern |43t sich die An— nahme der Vorinstanz, der vom
Kl&ger beschrittene Weg kdnne von niemandem anders begangen werden und niemand
auf3er ihm sei in der rechtlichen Lage zur Ausbeutung der Erfindung, nicht als zum
vornherein einleuchtend ansehen. Esist hier darauf zu verweisen, dal3 andere Erfinder, aus
den eingelegten Patenturkunden zu schlief3en, den gleichen Weg wenigstens soweit
eingeschlagen haben, als es sich um die Verwendung der Fadenreserve handelt und dal3 sie
im tbrigen mit ihrer Erfindung den gleichen Zweck, den einer Erhéhung der
Betriebssicherheit beim automatischen Spulenersatz, verfolgen. Damit besteht aber die
Moglichkeit, dal3 sie diesen Zweck dann weniger gut erreichen konnten und daher die
Erfindung des Kl&gers dann konkurrenzfahiger und wirtschaft- lich wertvoller wére, wenn
der Kl&ger an Fadenreserve ein Erfinderrecht besif3e. Der Klager hat denn auch im Prozesse
nicht etwa schlechthin darauf abgestellt, dal3 es auf die Schutzfahigkeit der Reserve
Uberhaupt nicht ankomme, sondern gegentiber den gegenieiligen Behauptungen der
Beklagten — geltend gemacht und zum Beweis angeboten, dal? die M6glichkeit der
Patentierung der Reserve objektiv von keinem oder sehr geringem Einflufd auf den Wert der
Erfindung sei, und dal3 die Reserve fir sich allein noch keineswegs die Ldsung des
vorliegenden Problems enthalte. 5. — Laut diesen Ausfihrungen bedarf der festgestellte
Tat- bestand der Vervollstandigung, und esist die Sache zu diesem Behufe und zu neuer
Entscheidung an die Vorinstanz zurtick- zuweisen (Art. 82 OG). Erst wenn im Sinne der
obigen Ausfuhrungen genauer ermittelt ist, ob und welche nachteiligen Folgen die
Schutzunfahigkeit der Fadenreserve fir die Erfin— dung des Kl&gers nach sich zieht, 18
sich entscheiden, ob der Kl&ger nach der Vorschrift des 8§ 7 die Erfindung ,,in vollem
Umfange pateutiert” habe und dann erst kann auch zuverléssig beurteilt werden, ob die
Beklagte in der Lage sei, die Erfindung so ,,auszubeuten* wie esder 8 1im Auge hat. Auf
welche Weise die Vorinstanz zu den noch erforderlichen tatséchlich= technischen
Feststellungen gelangen solle, hangt von ihrem Ermessen ab, wenn auch anzunehmen sein
durfte, dal3 das Mittel der Expertise unter diesen Umstanden das gegebene sei. Vor der
Vorinstanz hat die Beklagte noch die Abhérung von Zeugen darlber verlangt, dal3 sie bei
den Vertragsunterhandlungen grof3es Gewicht auf die Fadenreserve und die Moglichkeit
ihrer Patentierung gelegt habe. Gegen die vorinstanzliche Verweigerung dieser
Beweisabnahme |&1% sich bundesrechtlich nichts einwenden, da sich die Vorinstanz hiebei
innert den Schranken des kantonalen Beweisverfahrens hélt. Mit Fug konnte sie annehmen,
daf3 diese Beweiserhebung zu keinem nennenswerten Ergebnis fiihren wiirde und daf3 die



angerufenen Zeugen, besonders die Teilhaber der FirmaBaer & Cie,, in der Sache nicht
vollig unbefangen seien. Nament— lich aber kommt es fir die Entscheidung im
wesentlichen nicht da— rauf an, was vor dem V ertragsabschlusse die Beklagte hinsichtlich
der Fadenreserve fir eine Meinung gehabt habe, sondern darauf, welche Bedeutung diese
Reserve tatsachlich als Bestandteil der Er— sindung besitzt und hiertiber kann nicht der
Zeuge, sondern nur der Fachkundige Auskunft geben. Demnach hat das Bundesgericht
erkannt: Die Berufung wird dahin gutgeheif3en, dal3 das angefochtene Urtell des
zurcherischen Handel sgerichts vom 11. Juli 1913 auf— gehoben und die Sache zu neuer
Behandlung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zuriickgewiesen wird.
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