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Volltext

| SS Erfindungsschutz. N° 31. liehe Vorzige auf, indem es durch die Unterdriickung der mit
der Bindemasse ausgefullten Fugen die Gefahr der Spalten- und Rissbildung beseitigte,
ohne dass deswegen auf die Verwendung der die grOBste Raumbestandigkeit
gewahrleistenden Kleinhol zstlicke verzichtet werden muss. Schon dieser Umstand allein,
der die Herstellung eines Parketts von besonders hochstehender Qualitét ermdglicht, stellte
einen klar erkennbaren technischen Fortschritt dar, der auf dem Gebiete der
Parkettkonstruktion von bedeu- tender Tragweite war und darum den Anfordermtgen
genugt, die beziiglich des technischen Fortschrittes fir die Patentwirdigkeit gestellt werden
mussen. Einen technischen Fortschritt bedeutet die Konstruk- tion nach dem Hoferpatent
aber auch aus dem weiteren Grunde, dass nach den Feststellungen der Vorinstanz die Arbeit
des Verlegens erheblich einfacher ist als beim Noelpatent, darum rascher vor sich geht und
infolgedessen billiger zu stehen kommt. Endlich I&sst die Tatsache, dass nach den
Feststellungen des Experten Weideli Boden nach dem Hoferparkett' in grosser Zahl
hergestellt werden, das Vorliegen eines tech- nischen Fortschrittes as unzweifel haft
gegeben erscheinen; denn die Durchsetzung 'efuer Erfindung in der Praxisist sozusagen
immer ein schliissiger Beweis dafur, dass sie einen technischen Fortschritt in sich schliesst.
31. Auszug aus dem Urteil der I. Zivllabtellung vom 20. April 1943 1. S. R&z und Dr. Eqgli
gegen Bigler, Splchiger u. Co., A.-G. 1. Die neuartige Verwendung eines bekannten Stoffes
stellt in ClIBU eine Erfindung dar. 2. Der Richter kann ein Pa.tent nur dann beschranken
(Art. 16 Abs. 2 PatG), wenn eine Partei dies beantragt (Anderung der Rechtsprechung). 1.
L'utilisation nouvelle d'une matiere connue constitue dans le CI1B particulier une invention.
2. Lejuge ne peut limiter u,n brevet (art. 16 al. 2 LB) qua s une partie le demande
(ohangement de jurisprudence). Erfindungsschutz. No 31. 189 1.n nuovo impiego d'u,na
materia conosciuta. costituisce nel CMO particolare u,n'invenzione. 2. n giudice puo
limitareil brevetto (art. 16 cp. 2 dellalegge federale sui brevetti d'invenzione) soltanto se
una. parte haformulato una. conclusione in tale senso (cambiamento della giurisprudenza).
A. - Die Beklagten Hermann Réz und Dr. Paul Egli in Thun sind gemeinsam Inhaber des
schwei zerischen Hauptpatentes Nr. 190,289 und des Zusatzpatentes Nr. 192,072, die beide
auf einen « Gleitschutzkorper, ins- besondere fir Hufbeschldge» lauten. Ein nach diesen
Patenten angefertigter Hufel senstollen wurde unter der Marke « Mordax » in den Handel
gebracht. Der Anspruch desam 9. April 1936 angemel deten Hauptpatentes Nr. 190,289
lautet: «Gleitschutzkorper, insbesondere. fur Hufbeschlage, dadurch gekennzeichnet, dass
ein aus verschlel~sfeste?D- Wer~toff bestehen- der Dorn mit nach dem Versenkende hin
konl SCh verjingtem S?,haft in eine konische Vertiefung seines aus Stab! bestehende~
Tragers so eingesetzt ist, dass er am Versenkende ~ICht fest aufllegt, son- dern nur an
seiner Mantelfiache gehalten | St. » Dazu kommt folgender Unteranspruch :
«Gleitschutzkdrper nach PatentansprucJ;t, dad~h ge~enn zeichnet, dass der Dornin die
konische Vertlefu,ng semes Tragers kalt eingepresst ist. » Das Zusatzpatent Nr. 192,072



wurde am 19. Dezember 1936, noch vor Veréffentlichung des Hauptpatentes, ange- meldet.
Sein Anspruch lautet : «Gleitschutzkorper insbesondere fir Hufbeschldge, nach dem
Patentanspruch des Hauptpatentes, bel ,!elctem e~ aus. ver- schleissfestem Werkstoff
bestehender Dorn m e.men Trager e~e setzt ist welcher auf der Seite des Dornes an emem
Zapfen emen Kopf aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass di~ Hohe des ~ager kopfes dem
Halbmesser des Tréagerzapfens '!'1"~mgst~ns ~ernd entspricht, u,nd dass der Dorn, ~essen
ko~seltige. Stil;rlla.che m der Mitte erhéht ist, nur um Scheitelhdhe dieser Stirnfia.che aus
dem Trager hervorragt. » Dazu kommen folgende Unteransproche: t: 1. Gleitschutzkorper
nach Patentanspruch, ~u:ch gekenn- zeichnet, daBs der Tragerkopf eine
kugelflachenformlg gewdélbte $tirn.6iche aufweist. 2. Gleitschutzkorper nach
Unteranspruch 1, dadurch gek~ tleichnet, dass der Dorn mit seinem untern Ende um mehr
als die]90 Erfindungssohutz. N° 31. Grossa seines DurchmessarS unter die Basisfiache des
Trégerkopfesin den Za.pfen des Tréagers hineinragt. J) B. - Die FirmaBigler, Spichiger &
Co., A.-G., in Biglen, reichte beim Handel sgericht des Kantons :Bern Klage ein mit dem
Begehren, die Patente Nr. 190,289 und Nr. 192,072 seien nichtig zu erklaren. Die Klage
stitzt sich auf Art. 16 Ziff. 1, 4, 7 und 8 PatG. Die Beklagten beantragten Abweisung der
Klage. Das Handel sgericht hat Zeugen einvernommen und ein Gutachten von Ing. Gis,
Adjunkt am Amt fur geistiges Eigentum, eingeholt. Die Parteien legten ausserdem Privat-
gutachten vor, die Kl&gerin ein solches von Dr. Stéger, Privat-Dozent an der E.T.H. Zirich,
die Beklagten ein solches von Dr. Eisner, Leiter der « Stellram »-Hartmetall- fabrik Nyon.
Mit Urteil vom 15. Juni 1942 hiess das Handel sgericht das Hauptbegehren der Klage gut
und erklérte die beiden Patente als nichtig. Das Gericht stiitzte sich beim Haupt- patent auf
Art. 16 Ziff. 1 PatG. Es nahm durch Auslegung des Patentanspruches an, dass eine
Kombinationserfindung vorliege; die drei Elemente der Kombination seien an sich nicht
neu ; die Kombination selbst stelle keine Er- findung dar, weil ihr die schopferische Idee
fehle. Das Zusatzpatent verletze den Grundsatz der Nichtidentitéat (Art. 16 Ziff. 5 PatG). O.
- Mit der vorliegenden Berufung beantragen die Beklagten: 1. Die Sache sei geméass Art. 64
OG zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurtickzuweisen. 2. In Abénderung des
angefochtenen Urteils sai die Klage im vollen Umfang abzuweisen. Die Klagerin schliesst
auf Abweisung der Berufung. Aus den Erwagungen.: 1. - ..... (Aktivlegitimation. ) 2. - Flr
die Beurteilung der ersten Streitfrage, ob beim Hauptpatent eine Erfindung vorhanden sei
(Art. 16 Erfindungssohutz. No 31. 191 Ziff. 1 PatG), ist vorab zu prifen, ob und wodurch
sich der Patentgegenstand vom bisher Bekannten unterscheidet, worin also der
Erfindungsgedanke bestehen soll. Der durch die Streitpatente . geschtitzte Gleitschutz-
korper, der insbesondere als Hufeisenstollen VVerwendung findet, setzt sich zusammen aus
dem eigentlichen Stollen,.. kdrper, dem Trager, und einem in den Trager eingel assenen
Dorn. Nach dem Patentanspruch weist er folgende Merk- male auf: @) Befestigung des
Dornesim Tréger : aa) Der Dorn hat einen nach dem Versenkende hin konisch verjingten
Schaft; die Vertiefung des -Tragers, in die der Dorn eingesetzt wird, weist eine
entsprechende konische Form auf. bb) Der Dorn ist so eingesetzt, dass er am Versenkende
nicht fest aufliegt, sondern nur an seiner Mantelfléche gehalten wird. Nach dem
Unteranspruch kann diese Befestigung durch kaltes Einpressen erreicht werden. b) Stoff des
Stollens: aa) Der Trager besteht aus Stahl. bb) Der Dorn besteht aus « verschleissfestem
Werk- stoff». Als verschleissfest bezeichnet die Patentbeschrei- bung einen mindestens den
Hartegrad 9 aufweisenden Werkstoff, beispiel sweise Wolframkarbid. Die Vorinstanz nahm
auf Grund des Patentanspruches zum vorneherein an, die Erfindung bestehe im Zusammen-
wirke~ der selbstéandigen Elemente des Erfindungsgegen- standes, es liege somit ein



Kombinationspatent vor. Sie setzte damit etwas voraus, was sich erst als Antwort auf die
Frage nach dem Erfindungsgedanken hétte ergeben kénnen. Die Annahme einer
Kombinationserfindung war daher verfriiht und - wie sich aus den nachfolgenden
Erwégungen ohne weiteres ergibt - unrichtig. Da sie auf keiner tatbestandlichen
Feststellung beruht, ist sie fur das Bundesgericht nicht verbindlich, sodass die von den
Beklagten dagegen erhobene Aktenwidrigkeitsrnge gegen- standslosist. 192
Erfilldungsschutz. No 31. Ohne Zweifel haben nicht alle im Haupt- und Unteran- spruch
aufgezadhlten Merkmale Erfindungscharakter. Die Bedlagten geben selbsli zu, dass schon
fruher Hufeisen- stollen aus einem Tréger 'und einem darin eingesetzten hartern Dorn
bekannt waren und dass die Herstellung des Trégers aus Stahl und die von ihnen gewahlte
Art der Befestigung des Dornesim Trager an sich nicht als Erfin- dungen angesprochen
werden konnen. Wie siein der Klageantwort ausfiihren, soll der Erfindungsgedanke im
~uletzt erwdhnten Merkmal liegen, néamlich darin, dass der in der beschriebenen Weise
geformte und in den stéhlernen Trager eingesetzte Dorn aus verschleissfestem Werkstoff
von mindestens Hartegrad 9 besteht. Dieser Gedanke war zur Zeit der Patentanmeldung in
der Tat neu. Wiedie Vorinstanz feststellte, waren zwar Werkstoffe von dieser Harte etliche
Jahre vor dem April 1936 in der Schweiz bekannt. Es bedeutete auch nichts Neues, daraus
Stifte oder Dornen herzustellen. Dagegen wurden solche Stoffe bis dahin weder fir Dornen
in Gleit- schutzkdrpern, noch tberhaupt fir Gleitschutzzwecke ver- wendet. ,3. - Besteht
somit der Erfindungsgedanke in der neu- artigen Verwendung bestimmter Stoffe, !So ist
weiter zu prufen, ob darin eine Erfindung im Sinne des PatG liege. Zum vorneherein
ausgeschlossen ist dies nicht. Eine Er- findung kann auch in der erstmaligen Auswahl eines
an sich bekannten Stoffes fir eine an sich bekannte Vorrich- tung bestehen, wenn nur die
fur jede Erfindung erforder- lichen Merkmal e des technischen Fortschrittes und der
schopferischen Idee gegeben sind (BGE 26 |1 234 ; Urteil vom 20. Februar 1935i. S.
Arquint gegen Gehr. Tischer & Co., unvertffentlichte Erwégung 2). Ob ein erheblicher
techni8cher Fortschritt vorliegt, ist zum Teil Tat-, zum Teil Rechtsfrage. Die Vorinstanz
sprach sich dartiber nicht a118. Doch lassen sich die notwendigen tatsachlichen
Feststellungen unschwer aus den Akt.en gewinnen (Art. 82 Abs. I0G), dadie Y orinstanz
Uber die Erfindungsaehutz. No 31. 193 Frage des Fortschrittes ein umfangreiches
Beweisverfahren durchfiihrte und insbesondere eine Reihe der berufensten
Sachversténdigen al's Zeugen ‘einvernahm. Die Uberein- stimmenden Aussagen dieser
Zeugen geben ein klares Bild Giber den Stand der Hufbeschlagtechnik in der Schweiz vor
und nach der streitigen Erfindung. Mit dem Aufkommen. der Hartstrassenbel &ge aus
Asphalt und Zement war der Gleitschutz fur Pferde immer notwendiger geworden. Die vor
dem « Mordax »-Stollen in den Handel gebrachten Hufeisenstollen boten keinen aus-
reichenden Gleitschutz, nitzten sich rasch ab und sch& digten zum Tell den Strassenbel ag.
Sie waren ausserdem zu hoch, was eine unnatirliche Stellung des Hufes und haufige
Krontrittverletzungen zur Folge hatte. Diese Nach- teile bestanden nach dem Urteil des
gerichtlichen Sach- versténdigen auch bei jenen - in der Schweiz allerdings kaum
gebrauchten - Stollen, in die ein Dorn aus harterem Stahl eingesetzt war; solche Dorne
griffen den Boden ebenfalls nicht gentigend an; sie waren zudem innert kurzem so
abgen(itzt, dass sie nicht mehr Uber den Trager vorstanden und deshalb das Ausgleiten nicht
mehr ver- hinderten. Der ausserordentlich harte Werkstoff des beim Streit- patent
verwendeten Dornesist harter als jeder Strassen- belag und muss, wie der gerichtliche
Sachverstandige aus- fuhrt, einen ausnehmend hohen Reibungskoeffizienten mit den bei
Strassendecken verwendeten Werkstoffen haben. Der .Dorn greift daher tGberall an und



bietet einen sichern Gleitschutz. Durch den Oabrauch wird er noch scharfer und tritt immer
mehr hervor, da sich der Trager rascher abnitzt. Allerdings bricht deshalb der vorstehende
Dorn- teil hin und wieder ab ; doch wirkt der Rest des Dornes weiterhlil als Gleitschiitz.
Naoh d~n Erfahrungen der Zeugen ist der « Mordax »- Stolleti 8Uf Hartbel agstrassen «
absolut gleitsicher », auch auf'. nassen, steilen und leicht vereisten Strassen. Er ermoglicht
das Reiten und Fahren auf Strassenstrecken, 13 AS 69 Tl - 1943 194 Erfindungsschutz. No
31. diefriher nach Mdglichkeit gemieden wurden. Er schont den Strassenbelag. Er n"litzt
sich nur langsam ab; durch den Gebrauch erhoht sich seine Griffigkeit. Der « Mordax »-
Stollen kann um ein Vielfaches langer verwendet werden als andere Stollen. Er ist sehr
niedrig, was a's wichtiger veterindr-medizinischer Vorteil bezeichnet wird; nach
Auffassung fast aller Zeugen sind deswegen beim « Mor- dax |1-Stollen auch
Krontrittverletzungen seltener. Der Vorteil der Niedrigkeit beruht alerdings auf der nicht
Im Haupt- sondern im Zusatzpatent beschriebenen Konstruk- tion; diese ist aber nur auf
Grund des Erfindungsgedan- kens des Hauptpatentes moglich. Veterinaroberst HeUsser;
Professor der Tierheilkunde an der Universitét Zirich, sagte al's Zeuge aus: « Der « Mordax
|1-Stollen war derjenige Stollen, auf den man seit langem wartete». Der Zeuge Oberst
Collaud, Oberpferde- arzt der Armee, bezeichnete den « Mordax »-Stollen al's «

umwal zende Neuerung ». In der Armee wurde der « Mordax »-Stollen nach eingehender
Erprobung fur ale Offiziers- und Unteroffiziersreitpferde und fir die gesamte Kavallerie
eingefihrt ; einzig wegen der Kosten wurde er nicht auch fur die Zugpferde vorgeschrieben.
Bel dieser Sachlage liegt ohne Zweifel ein erheblicher, klar erkennbarer Fortschritt im
Sinne des Patentrechtes vor. 4. - Ob in der Verwendung elnes verschleissfesten Werkstoffes
vom Hértegrad 9 eine schOPferische Idee liegt, hat die Vorinstanz nicht eingehend
erwogen. Sie prufte auch die Erfindungshthe vom Gesichtspunkt der Kombi-
nationserfindung aus und kam zum Ergebnis, das Streit- patent stelle einfach eine
handwerksméssige Weiterbildung des auf Grund des amerikanischen Patentes 779,753 vom
Jahre 1905 angefertigten und auch in der Schweiz vorbe- kannten « Amerikastollens » dar.
Dieser weist ebenfalls einen Trager und einen darin eingesetzten hértern Dorn auf, der aus
hartem Stahl vom Hartegrad 7 besteht. Da der Erfindungsgedanke beim Streitpatent gar.
nicht Erfindungsschutz. No 31. 196 in einer « Kombination» von hartem Trager und noch
hérterem Dorn besteht, ist die Gleichheit dieser Kombi- nationbeim Amerikastollen und
beim Streitpatent fur die Frage der Erfindungshohe unerheblich. Entscheidend ist einzig, ob
esim Zeitpunkt der Patentanmeldung wegen des Amerikastollens oder wegen anderer
technischer Gegebenheiten nahelag, fir den Gleitschutzdorn einen ver- schleissfesten
Werkstoff vom Hartegrad 9 zu verwenden. Uber diese Frage enthélt das angefochtene
Urtell nur die Erwagung, dass die Beklagten einfach { ( die gerichtsnoto- rische Zunahme
der Hartstrassen in den letzten Jahren in Rechnung zogen » und sich andererseits{ ( die
Fortschritte der Technik auf dem Gebiete der Hartmetalle seit 1905 zu Nutzen machten ».
Dieser Erwagung ist zundchst entgegenzuhalten, dass jedenfalls die Erfahrungen mit dem
Amerikastollen keinen Anreiz zur Weiterbildung gaben. Dieser Stollen bewéhrte sich nicht
(wird ndher ausgefihrt). Richtig ist dagegen, dass sich die Beklagten die Fort- schritte der
Technik auf dem Gebiete der Hartmetalle zu Nutze machten. Das spricht aber noch nicht
gegen die Erfindungshohe. Es frégt sich vielmehr, ob es nach dem Stand der
Hartmetalltechnik zur Zeit der Patentanmeldung eine schopferische Idee war, ein
verschleissfestes Hartme- tall von der Harte 9 al's Dorn fur einen Gleitschutzkérper zu
verwenden. Zu dieser ausschlaggebenden Frage, die vorab. tatsachlicher Natur ist, aber
auch eine rechtliche Wirdigung des Tatbestandes erfordert, nahm die Vorin- stanz nicht



Stellung. Die von ihr durchgefiihrte Beweisauf- nahme gestattet es jedoch dem
Bundesgericht, die not- wendigen tatsachlichen Feststellungen selbst vorzunehmen (Art. 82
Abs. |0G). Denn der gerichtliche Sachverstandige Gisi kam in bezug auf diese Frage zu
einem eindeutigen Ergebnis. Die Vorinstanz stellte nur deshab nicht auf sein Gutachten ab,
weil sie - zu Unrecht und unabhangig vom Sachversténdigen - vom Gedanken der
Kombinations- erfindung ausging, und der Sachversténdige die Erfindungs- 196
Erfindungsschutz. N° 31. hohe, insbesondere arich die metallurgische Seite dieser Frage,
gar nicht von diesem Gesichtspunkt aus hatte- prifen missen. Die Sachkenntnis und
Objektivitét des Sachversténdigen wird aber von der Vorinstanz nicht- in Zweifel gezogen.
Seine Ausfihrungen behalten daher ihr volles Gewicht. Wie dem Gutachten zu entnehmen
ist, entwickelte die Technik erst in den |etzten Jahrzehnten brauchbare Werk- stoffe von
hoher Harte. Sie beruhen auf der Verwendung hochschmelzbarer Metalle und ihrer Karbide.
Im Jahre 1907 kamen zuerst Kobaltlegierungen unter der Bezeich- nung (( Stellite» in den
Handel. Sie wurden spéter von den Karbidlegierungen verdréngt. So kam im Jahre 1923 das
W olframkarbid als Werkstoff auf. Sein Hauptnachteil, die grosse Sprodigkeit, konntein
der Folge durch ein neues Herstellungsverfahren - Sintern statt Schmelzen - und durch
Zusatz von Kobalt vermindert werden. Das gebrauch- lichste Hartmetall war zur Zeit der
Patentanmel dung das «Widia» der Firma Krupp in Essen (gesintertes Wolfram- karbid mit
Kobaltzusatz), dasim Jahre 1927 im Handel erschien .. Uber die Verwendungsarten dieses
Hartmetalls gibt das anfangs 1936 herausgegebene Widia-Handbuch der Firma Krupp
Aufschluss. Der Sachverstandige lehnt die Behauptung der K1& gerin ab, dassim Jahre
1936 fir den Fachmann nichts néher lag, as das von der Stahlindustrie empfohlene
Hartmetall als Dorneinsatz in einem Gleitschutzkorper zu verwenden. Weder das
Widia-Handbuch noch die Ubrige von der Kl&gerin angefiihrte Literatur legten den Gedan-
ken nahe, Hartmetalle fur diesen Zweck zu gebrauchen. Im Widia-Handbuch werden die
Hartmetalle allgemein und insbesondere das Widia als Mittel zur Verbesserung von
Werkzeugen, insbesondere von Schneid- und Bohr- werkzeugen, besprochen. Das
Handbuch bezeichnet daher die Hartmetalle auch als K Werkzeuglegierungen » und «
Schneidlegierungen » und hebt als Haupteigenschaft des Widia die hohe Schneidleistung
hervor. Das Widiawurde Erfindungsschutz. NO 31. 197 denn auch in Pl&ttchen geliefert,
die auf Werkzeugschnei- den befestigt wurden. Es diente somit einem wesentlich andem
Zweck als dem Gleitschutz und wurde von diesem andern Gesichtspunkt aus von den
Fachleuten empfohlen und weiterentwickelt. Allerdings finden sich in der Lite- ratur auch
Hinweise allgemeiner Art Uber die Verwendungs- moglichkeit- der Hartmetalle, so
beispielsweise, es seien viele Anwendungsgebiete moglich. Solche Hinwelse sind jedoch
viel zu wenig bestimmt und konnten den Be- klagten fur die Stoffwahl nicht dienen. Die
neue Verwendungsmoglichkeit, welche die Beklagten dem Hartmetall erschlossen, lag aber
nicht nur dem bis- herigen Anwendungsgebiet dieser Stoffe ferne, sondem war nach dem
damaligen Stand der Technik Uberhaupt nicht zu erwarten. Wie der Sachverstéandige
ausfuhrt, ist Widiaimmer noch sehr sprode, wenn auch nicht mehr so spréde wie die friher
hergestellten Hartmetalle. Auch im Widia-Handbuch wird dies nach Feststellung des Sach-
verstandigen zugegeben. Die Literatur aus der Zeit der Patentanmeldung bestétigt die
Sprodigkeit der Hart- metalle. So wird u. a. in der Zeitschrift des Vereins deut- scher
Ingenieure vom Jahre 1935 S. 348 ausgefiihrt, dass Hartmetall so sprode sel wie Glas.
Wegen dieser Eigen- schaft mussten die Hartmetalle gerade fur Gleitschutz- dome in
Hufeisenstollen ungeeignet erscheinen. Denn ein solcher Dom ist einer ausserordentlich
starken schlagenden Beanspruchung ausgesetzt. Beim Galopp auf harter Strasse hat jeder



einzelne Stollen wahrend der Zeit, da er am Boden ist, einen Druck von etwa 100 kg zu
ubertragen. Aus diesem Grimde musste es nach Ansicht des Sachverstandigen zum
vomeherein als aussichtslos erscheinen, einen Hartmetall- dorn in einen Stollen einzubauen,
dader Dorn aller Er- wartung nach innert kiirzester Zeit zerstért werden musste. { ( Man
begreift daher nicht», fiihrt der Sachverstandige aus, « wie die Erfinder zu diesem
Werkstoff greifen konn- ten. Sie haben ... ein Vorurteil beseitigt, das wohlbegrundet schien
und voraussichtlich auf hl.llge Zeit hinaus den Fort- 198 Erfindungaschutz. NO 31. schritt,
den ihr Stollen gebracht hat, verhindert hétte, und dasist nach unserer Ansicht das
Kennzeichen einer schopferischen Idee I). Den gleichen Standpunkt vertritt Dr. Eisner, der
technische Leiter der grossten Schweizer Hartmetallfabrik, dessen Privatgutachten ohne
Bedenken herangezogen werden darf, soweit es die Auffassung des gerichtlichen
Sachverstandigen bestétigt. Nach Dr. Eisner war die Uberraschung auch in den engsten
Fachkreisen ausserordentlich gross, als der neue Verwendungszweck fir Hartmetall
bekannt wurde. « Es wurde eine unbekannte Eigenschaft (namlich ein besonders gearteter
Verschleiss- widerstand) an sich bekannter Werkstoffe entdeckt. » Die Klagerin bringt
demgegeniiber vor, aus der Literatur, namentlich dem Widia-Handbuch, ergebe sich, dass
Hartmetall nicht nur ausserordentlich hart, sondern auch sehr z&he und verschleissfest sei
und somit einen grossen Abnutzungswiderstand aufweise. Es werde sogar darauf
hingewiesen, dass Hartmetal llegierungen auch bentzt wir- den fir Gegenstande, bei denen
es auf Widerstandsfahig- keit gegen schlagende Beanspruchung ankomme, so fir
schlagende Bohrer. Nach dem Urteil des Sachverstandigen bezogen sich aber alle Angaben
uber die Verschleissfestigkeit des Widia auf die Verwendung von Werkzeugen und- waren
deshalb fur die Erfinder wertlos. Weitere Angaben wirden ihnen nicht viel genlitzt haben.
Denn die Verschleissfestigkeit eines Werkstoffes bei einem bestimmten Gebrauchsgegen-
stand kann nicht auf Grund von Festigkeitsdaten, sondern nur durch den Versuch ermittelt
werden. Das Gleiche gilt nach dem Sachverstandigen auch fir die schlagende Bean-
spruchung. Nach dem Stand der Technik zur Zeit der Patentan- meldung waren die Erfinder
somit auf Versuche ange- wiesen, um die Eignung der Hartmetalle fur den Gleit- schutz
kennen zu lernen, und zwar auf Versuche, die man in Fachkreisen nach dem Urteil von Dr.
Eisner nicht der MUhe wert hielt. Wie der Sachverstéandige ausfthrt, konn-
Erfindnngaschutz. No 31. 199 ten die Beklagten namentlich nicht wissen, ob sich der
Hartmetalldorn nicht etwa gleich dem Stahldorn ebenso rasch wie der Dorntréger abnutzen
werde und aus diesem Grund fr den Gleitschutz nicht geeignet sei. Aus den Akten ergibt
sich, dass die Beklagten umfangreiche Ver- suche unternahmen, die erst nach langerer Zeit
zum Ziele fuhrten. Im Wagnis solcher Versuche liegt das Originelle. Selbst wenn die neue
Verwendungsmaoglichkeit der Hart- metalle theoretisch geahnt werden konnte, so erforderte
ihre Verwirklichung doch eine gewisse Kiihnheit, Ausdauer und Tatkraft, die den Erfinder
kennzeichnet. Fur das Vorliegen der erforderlichen Erfindungshéhe spricht dann vor allem
auch die Tatsache, dass es etwa acht Jahre ging, bis das Hartmetall fir den Gleitschutz
gebraucht wurde. Das Widiawird in der schweizerischen Industrie seit 1928 verwendet.
Trotzdem kamen weder die Hartmetall- noch die Hufbeschlag-Fachleute auf den Ge-
danken, Gleitschutzkorper mit Hartmetalldornen anzu- fertigen. Diese Verwendungsart lag
offenbar fur die Fach- leute nicht nahe, trotz allen praktischen Erfahrungen mit dem
Hartmetall und trotz der allgemeinen Hinweise in der Literatur Uber die
Verschleissfestigkeit und die Verwen- dungsmoglichkeiten des Widia. Das ist amso
bemerkens- werter, als der Stand der Hufbeschlagtechnik in dieser Zeit nicht gentigte.
Oberst Collaud sagte als Zeuge' aus: « Jedermann, der sich fur Stollen interessierte, suchte



naoh einer nauen ldee ». Auch der von der Vorinstanz erwdhnte Umstand, die Beklagten
seien durch die Zunahme der Hartbel agstrassen veranlasst worden, einen den neuen
Anforderungen gewachsenen Gleitschutz zu schaffen, spricht nicht gegen, sondern fir die
Erfindungshohe. Trotz- dem das Problem dringlich war, fand es vor den Beklagten keine
befriedigende L6sung. Schliesslioh weist auch die Grosse des erzielten Fortschrittes auf die
erfinderische Originalitdt hin. Die Beklagten haben gleichzeitig etwas Unerwartetes und
etwas Hervorragendes geschaffen. Durch Uberwindung eines technischen Vorurteils
erreichten sie 200 Erfindungsschutz. NO 31. mit einem Schlag ein~ wesentliche
Verbesserung der Huf- beschlagtechnik. Ein~r solchen originellen Leistung von erheblicher
technischer Tragweite muss der Erfindungs- charakter zuerkannt werden, auch wenn man
die Anfor- derungen an die Erfindungshdhe im Sinne der neuen Rechtsprechung des
Bundesgerichts (BGE -63 11 271 ff.) hoher stellt als friher. Man kann sich allerdings fragen,
ob streng genommen das dort in den Vordergrund gestellte Erfordernis der Losung, die
nicht schon dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann moglich gewesen wére,
verwirklicht sei. Das braucht indessen nicht entschieden zu werden. Denn in Féllen wie
dem vorliegenden, in denen ein technisch hervorragender Fortschritt gegen alle Vor-
aussicht auf Grund systematischer und umfassender Ver- suche herausgefunden worden ist,
liegt ein Erfindungstat- bestand vor, der jenem andern Erfordernis gleichwertigist. 5. - (Die
Frage, ob der Patentanspruch die Erfindung klar definiere und ob ihre Ausfuhrung durch
Fachleute auf Grund der Beschreibung moglich sei (Art. 16 Ziff. 7 und 8 PatG), ist in
tatsachlicher Hinsicht unabgeklért. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zuriickzuweisen.)
6. - Aus den Erwagungen tber den Erfindungscba- rakter und dem Zugestandnis der
Beklagten in der Klage- antwort ergibt sich, dass der Patjentanspruch zu weit gefasst ist,
indem er schutzunfahige Merkmale al's selb- standige Kennzeichen der Erfindung anfihrt.
Die Erfin- dung besteht einzig in der Verwendung von verschleiss;,. festem Werkstoff fir
den Dorn des Gleitschutzkorpers. Fir den Fall, dass die Vorinstanz in ihrem neuen Urteil
die Nichtigkeit nach Art. 16 Ziff. 7 und 8 PatG verneint, stellt sich somit fur sie die Frage,
ob sie die Beschrankung des Patentes wegen Teilnichtigkeit im Sinne von Art. 16 Abs. 2
PatG, die nach dem Gesagten sachlich begriindet wére, von Amtes wegen vorzunehmen hat.
Diesist zu ver- neinen. Die gegenteilige Auffassting, die das Bundesgericht in BGE 65 |1
272 ff. vertrat, kann nicht aufrechterhalten Erfindungsschutz. No 31. 201 werden. So wenig
Art. 16 Abs. 1 den Richter verpflichtet, ein Patent von Amtes wegen nichtig zu erklaren, so
wenig will ihm dies Abs. 2 fir die .Tellnichtigkeit vorschreiben. In beiden Féllen setzt das
Urteil des Richters einen Partei- antrag voraus. Der Bundesgesetzgeber wollte diesen aus
dem kantonalen Zivilprozessrecht sich ergebenden allge- meinen Grundsatz fir das
Patentrecht nicht aufheben; er hat ihn im Gegenteil durch Art. 16 Abs. 3 PatG bestétigt.
Allerdingsist zu vermuten, dass im Antrag auf Nichtig- erklérung auch der Antrag auf
Teilnichtigerklarung als weniger weit gehendes Begehren enthalten ist. Doch kann einem
Nichtigkeitskl&ger sehr wohl der Wille oder die Aktivlegitimation fehlen, um auch die
Teilnichtigkeit- anzubegehren. In einem derartigen Falle muss die Nichtig- keitsklage auch
dann ganz abgewiesen werden, wenn zwar nicht die Nichtigkeit, wohl aber die
Beschrankung des Patentes sachlich begriindet ist. Ein solches Ergebnis steht mit dem
schwei zerischen Patentrecht im Einklang, das auch génzlich nichtige Patente bestehen 18sst,
solange sie nicht angefochten werden. Sollte die Nichtigkeitsklage im vorliegenden Fall
unbe- griindet sein, so hat die Vorlnstanz demnach auf Grund des kantonalen
Prozessrechtes zunéchSt zu entscheiden, ob im Klagebegehren das Begehren auf
Teilnichtigerklarung- enthalten ist, und gegebenenfalls hat sie unter Berlicksich- tigung der



Erwégungen des gegenwartigen Urteils dazu Stellung zu nehmen. 7. - Mit Recht spra~h die
Vorinstanz dem Zusatz- patent den Erfindungscharakter ab. Der Hauptanspruch und die
beiden Unteranspriiche dieses Patentes unter- scheiden sich vom Hauptpatent nur dadurch,
dass sie die Form von Tréger und Dorn des Gleitschutzkdrpers und die Art der Befestigung
des Dornesim Trager noch naher umschreiben. Darin liegt aber nach dein Urteil des
gericht- lichen Sachversténdigen keine Erfindung. Wohl ist der nach dem Zusatzpatent
hergestellte Gleitschutzkdrper sehr niedrig und verkorpert wegen dieser Eigenschaft einen
202 Markenschutz. NO 32. erheblichen Fortschritt ; denn vorher war es nie gelungen, der
Forderung der Wissenschaft nach einem moglichst niedrigen Stollen zu imtsprechen. Allein
nachdem einmal Gleitschutzdorne aus Hartmetall verwendet wurden, war es nur noch
Sache des handwerklichen Kdnnens, einen mog- lichst niedrigen Stollen herzustellen, wie
uberhaupt die fur die Wirkwei se dieses Dornes guinstigste Konstruktion herauszufinden.
Eine schopferische Idee, die es vom Haupt- patent unterscheidet, enthdlt das Zusatzpatent
nicht. Demgemass erkennt das Bundesgericht: 1. Die Berufung wird abgewiesen, soweit sie
sich gegen die Nichtigerklarung des Zusatzpatentes Nr. 192,072 richtet. 2. Im Gbrigen wird
die Berufung gutgeheissen, das Ur- teil des Handel sgerichtes des Kantons Bern vom 15.
Juni 1942 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwagungen an
die Vorinstanz zuriickge- wiesen. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES
MARQUES DE FABRIQUE 32. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Marz 1943 1. S. Fofag
Forsanosefabrik H. Schuberth gegen Herz & Co. Nichtigkeit einer Marke wegen Verstasses
gegen die guten Sitten Art. 3, Aha 4 MSchG. ' Eine Marke, die zu Tauschungen des
Durchschnittskaufers .Anlass .geben kann,. verstsst gegen die guten Sitten. Bel ~er
Beurtellung der Tauschungsgefahr ist ausschliesslich auf dle Marke selbst abzustellen. Die
.. Fra~ der T&~chungsgetahr ist vom Bundesgericht frei zu uberprufe”!,, dasle. auf Grund
eines Ertalvrungssatzes zu ent- . sc~eld~n |St, der emem Roohtssatz gleichsteht. . N
|Chtl~kelt der Marke «Patentex » flr einen nicht patentierten Artlkel. Nullite d'une
mru"qUe cantraire aua: bonnes malUrS art. 3al. 4 LM. Lamarque qui risque d'indu,ire en
6rreur |'a.cheteur moyen est contraire aux bonnes moou,rs. Le risque d'erreu,r doit
sapprecier exclusivement au regard de la marque. Markenschutz. N° 32. 203 La Tribunal
fMeral revoit librement cette question dont la solution resulte d'un critere d'experience
equivalent A un critere de droit. NulliM de la. marque { ( Patentex » prise pour un produit
non brevete. NuUitd d'una marca contrariaai buoni castumi, art~- 3 cp. 4 dellaLM. La
marca., che puo indurrein errore il compratore medio, e contrariaai buoni costumi. N €
valutareil pericolo di errore s deve tenere esclusivamente conto della. marca stessa. |1
Tribunale federale deve sindacare liberamente la questione del pericolo di errore, poiche la
solu,zione di essa dipende da un criterio di esperienza che equivale ad un' criterio di diritto.
N ullitA della. mama «Patentex » adoperata per un prodotto non brevettato. 3. - Nach Art. 3
Abs. 4 MSchG durfen Zeichen, die gegen die guten Sitten verstossen, nicht in eine Marke
aufgenommen werden. Darunter fallen nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts
namentlich auch Zeichen, die geeignet sind, das kaufende Publikum zu téuschen (BGE 68 |
203,66 1191, 194 und dort erwahnte Entschei- de). Die von der Beklagten fir ihr
Empféngnisverhi- tungsmittel verwendete Marke « Patentex 11 ist daher unzuldssig, wenn
sie gemass der Behauptung der Kl&gerin den Eindruck erweckt, die damit versehene Ware
sei durch ein Patent geschuitzt, da ein solches nicht besteht. Dabei geniigt die blosse
Maoglichkeit einer Tauschung. Des Nachweises, dass tatsachlich schon Kaufer der behaup-
teten Tauschungsgefahr zum Opfer gefallen sind, bedarf es dagegen nicht, sowenig wie dies
in Bezug auf die Frage der Verwechselbarkeit zweier Marken notwendig ist (BGE 63 11-



287). Noch weniger braucht eine Schédigung nach- gewiesen zu sein, wie sich
zwangslaufig daraus ergibt, dass schon die blosse Téuschungsgejahr ausreicht. Aber auch
der Nachwels einer Schadigungsgefahr, also der Wahrscheinlichkeit einer Schadigung, ist
nicht erforder- lich. Dies deshalb, weil der Verstoss gegen die guten Sitten in der
IrrefUhrung des Verkehrs an sich zu erblicken ist, die mit dem Gebot des Handeins nach
Treu und Glau- ben im Widerspruch steht und daher keinen Anspruch auf rechtlichen
Schutz erheben kann (BGE 56 | 49). 4. - Bei der Beurteilung der Frage der Tauschungs-
gefahr ist sodann, wie auch die Vorinstanz zutreffend
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