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Regeste

Regeste Art. 1 Abs. 1 UWG. Pflicht des Unternehmers zur Geheimhaltung der ihm vom
Besteller anvertrauten Konstruktionsidee. Grundsatz von Treu und Glauben (Erw. 2 bis 4).
Gemeinfreiheit des Erzeugnisses als grundsétzlicher Beendigungsgrund des
Nachahmungsverbots (Erw. 5). Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Beschrankung dieser Vorschrift
auf den Ausstattungsschutz eines Erzeugnisses. (Erw. 6).

Erwagungen

E.2

Wie die Vorinstanz verbindlich feststellt, hat der Beklagte den Beweis dafUr nicht erbracht,
dass beim Abschluss des Werkvertrages die Klagerin sich verpflichtete, Dritte nicht zu
beliefern. Der Beklagte greift mit der Berufung diesen Punkt wieder auf und halt dafir, das
Gericht habe sich dartiber schllissig zu werden, wie die vertragliche Treuepflicht gelautet
hétte, wenn die Parteien bel Vertragsschluss daran gedacht hétten, dass die Kl&gerin den
Beklagten nach Beendigung der Geschéftsbeziehungen konkurrenzieren werde.
Entscheidend ist, dass die Parteien fur den vom Beklagten in Betracht gezogenen Fall nichts
vorgesehen haben. Esist nicht Sache des Richters, den Vertrag durch ein zufélliges BGE 93
[l 272 S. 276 Element zu erganzen, das er nicht enthalt, sondern er hat ihn so auszulegen,
wie er ist, unter Berticksichtigung der im Gesetz vorgesehenen Regeln Uber die
Vertragserganzung und des Grundsatzes von Treu und Glauben.

E.3

Es steht fest, dass die in Frage stehende Maschine nach Beschaffenheit den Zentrifugen
gleichzusetzen ist und in dieser Beziehung keine Besonderheiten aufweist. Mit der zweiten
Fabrikationsserie wurde, wie erwahnt, der Spalt zwischen Bottichwand und Laufplatte vom
Rand weg gegen das Innere des Behdlters verlegt, was die Schadigung des Reinigungsgutes
durch Klemmen verhinderte. Die Vorinstanz stellt fest, dass die von der Klagerin nach
Beendigung der Geschéftsbeziehungen mit dem Beklagten hergestellten und verkauften
Maschinen sich nur unwesentlich vom Modell 1962/63 des Beklagten unterscheiden und
vom Kéaufer als ein und dasselbe, jedoch leicht verbesserte Erzeugnis angesehen werden.
Indem die Klagerin nach Abbruch der Geschéftsbeziehungen ahnliche Maschinen wie der
Beklagte herstellte und verkaufte, machte sie sich Gedankengut des Beklagten und damit
eine Erfindung desselben zunutze. Ob die Erfindung des patentrechtlichen Schutzes fahig
war, ist nicht entscheidend. Massgebend ist bloss, dass sie nicht geschiitzt war. Durch den
jahrelangen Verkauf der Maschinen in der Schweiz wurde die Erfindung gemeinfrei und
durfte daher von jedermann nachgeahmt werden. Demnach hétte sich auch Maichle - ein
ehemaliger Kunde und spéterer Konkurrent des Beklagten - dem die Kl&gerin die neuen
Maschinen zur Hauptsache verkauft, an irgend einen Hersteller wenden und von diesem die
gleichen Maschinen beziehen diurfen. Die Frage des Schadenersatzes stellt sich daher nur



unter dem Gesichtspunkt einer vertraglichen Pflicht.

E.4

Wie das angefochtene Urteil mit Recht hervorhebt, haben sich die Rechtsbeziehungen der
Parteien nicht in Werkvertragen tber einzelne oder mehrere Maschinen erschopft. Die sich
Uber mehrere Jahre (1957-1962) erstreckenden Geschéftsbeziehungen der Parteien, ihre
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Herstellung und V erbesserung der
Maschine hatten die Begriindung eines Dauerschuldverhaltnisses und damit eine
entsprechende Treuepflicht zur Folge. Diese bestand vor allem darin, dass wahrend der
Dauer der Geschéftsbeziehungen dem Beklagten ein ausschliessliches Bezugsrecht BGE 93
I1 272 S. 277 zustand und dass die Klagerin ihre Tatigkeit ausschliesslich in den Dienst des
Beklagten stellte. Zwar konnte der Beklagte den Nachweis dafiir, dass eine solche
Treuepflicht vereinbart wurde, nicht erbringen. Sie ergibt sich aber aus dem von den
Vertragspartnern zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben. Es fragt sich anderseits,
ob die Kl&gerin auch nach Abbruch der Geschéftsbeziehungen mit dem Beklagten an eine
solche Treuepflicht gebunden war. Die Vorinstanz stellt in Ubereinstimmung mit den
Partelen fest, dass die Parteien im Oktober 1962 ihre Geschéftsbeziehungen deshalb
abgebrochen haben, welil die Kl&gerin fr die Herstellung der Maschine einen hdhern Preis
gefordert hatte. Der Beklagte behauptet nicht, die Vorinstanz habe zu diesem Punkt
Beweisantrage zurtckgewiesen und damit Art. 8 ZGB verletzt. Seine Aktenwidrigkeitsriige
bezieht sich auf Behauptungen im Prozess, womit er das Verhalten der Klagerin
beanstandet, und nicht auf Beweisurkunden, die von der Vorinstanz nicht berticksichtigt
worden seien. Die Parteien waren demnach ab Oktober 1962 in der Gestaltung ihrer
Geschéftsbeziehungen grundsétzlich frel.

E.5

Der Beklagte beruft sich zur Begriindung seiner Schadenersatzforderung aufBGE 77 11 263.
In diesem Entscheid ging es darum, dass ein Handwerker mit der Herstellung eines
Prototyps fur einen in verschiedener Hinsicht verbesserten Strassenhobel beauftragt wurde.
Der Bedarf an solchen Strassenhobeln soll in der Schweiz nicht gross sein. Der Erfinder
hatte nie die Absicht, das Gerét patentieren zu lassen. Wahrend er den Prototyp
Interessenten vorfuhrte, bediente sich der Unternehmer der ihm anvertrauten
Konstruktionsidee, stellte ahnliche Maschinen fir den Verkauf her und kam dem Besteller
bei der Auswertung der Erfindung zuvor. Das Bundesgericht schiitzte die vom Besteller
angehobene Klage auf Untersagung der weitern Herstellung und des Verkaufs des
Strassenhobels; es stellte sich auf den Standpunkt, die Geheimhaltungspflicht des
Handwerkers sei stillschweigend vereinbart gewesen. Das Bundesgericht liesssich im
zitierten Entscheid insbesondere von der Uberlegung leiten, dass der Besteller die dem
Unternehmer bekannte Absicht hatte, die Erfindung geheim zu halten und spéter ohne
patentrechtlichen Schutz wirtschaftlich auszuwerten. Das Geheimnis sei nicht schon durch
die BGE 93 |1 272 S. 278 Vorfuhrung des Prototyps bei Strassenfachmannern gel Uftet
worden. Auch sei unerheblich, ob diese Vorfuhrungen im Sinne von Art. 4 PatG
neuheitszerstorend gewesen seien. Der Unternehmer hat sich nach diesem Entscheid die
praktisch noch nicht verbreitete Erfindungsidee des Bestellers angeeignet, um diesem bei
der Auswertung derselben zeitlich zuvorzukommen. Indem der Unternehmer in Verletzung
einer vertraglichen Treuepflicht Gedankengut eines andern verwendete, machte er sich des
unlautern Wettbewerbs schuldig. Diesem Entscheid ist zundchst zu entnehmen, dass beim
Werkvertrag unter Umstanden der Unternehmer nach Treu und Glauben verpflichtet ist, ein



ihm geoffenbartes Fabrikationsgeheimnis weder Dritten gegenuiber zu enthtillen noch fur
sich selber zum Nachteil des Bestellers auszuwerten. Daraus folgt also eine Pflicht des
Unternehmers, ein ihm anvertrautes Fabrikationsgeheimnis zu bewahren. Diese Pflicht zur
Geheimhaltung ergibt sich ihrerseits aus der werkvertraglichen Treuepflicht. Der zitierte
Entscheid besagt auch, dass die Pflicht zur Geheimhaltung des Fabrikati onsgehei mnisses
des Bestellers nach Beendigung des Werkvertrages weiter besteht. Damit wird der
Grundsatz zum Ausdruck gebracht, dass die vertraglich begriindete Schweigepflicht auch
nach Aufhebung des Vertragsverhaltnisses andauert. Die Pflicht zur Geheimhaltung wére
sonst sinnlos, da sich der Vertragspartner ihrer durch Kiindigung des V ertrages entschlagen
konnte. Das gilt auch mit Bezug auf die dem Unternehmer nach Treu und Glauben
obliegende Pflicht, die geheim gebliebene Konstruktionsidee des Bestellers nicht zum
eigenen Vorteil auszunutzen. Die Geheimhaltungspflicht besteht nach dem in Frage
stehenden Entscheid nach Beendigung des V ertragsverhaltnisses solange, alsdie
Konstruktionsidee nicht verbreitet und den Konkurrenten zuganglich gemacht worden ist.
Der Entscheid legt besonderes Gewicht auf den Willen des Bestellers zur Geheimhaltung
des Geheimnisses sowie auf den Umstand, dass das Geheimnis gegeniiber moglichen
Konkurrenten trotz der Vorfuhrung des Prototyps bei Strassenfachméannern gewahrt blieb.
Der Unternehmer habe dadurch gegen Treu und Glauben verstossen, dass er Gedankengut
des Bestellers verwendet und damit diesen in der Auswertung der Erfindung Uberfligelt
habe. Der Entscheid wirft in einem unverdffentlichten Teil auch die Frage auf, ob der
Unternehmer berechtigt sei, das allgemein BGE 93 11 272 S. 279 bekanntgewordene
Erzeugnis frei nachzuahmen und auf eigene Rechnung herzustellen. Dieses Recht stehe
dem Unternehmer von dem Augenblick an zu, da ohne sein Zutun ein anderer Fabrikant
einen gleichen Apparat auf den Markt bringe (vgl. JdT 1952 S. 208). Dass die Pflicht zur
Geheimhaltung eines Geheimnisses mit der Preisgabe dessel ben gegenstandsios wird,
versteht sich von selber. Die vertragliche Pflicht, die Erfindungsidee al's personliches Gut
des Bestellers geheimzuhalten, besteht nicht mehr, wenn die |dee gemeinfrei geworden ist.
Sie kann daher von jedermann nachgeahmt werden und gehort sowohl dem Besteller as
auch dem Unternehmer. Eine Treuepflicht des Unternehmersist nach Beendigung des
Vertragsverha tnisses nur dann anzunehmen, wenn der Besteller hiefUr ein rechtliches
Interesse nachzuweisen imstande ist. Das ist dann der Fall, wenn der Unternehmer die noch
dem Besteller gehdrende Idee zu eigenem Nutzen verwendet. Fehlt es aber an einer solchen
Voraussetzung, so ist fraglich, unter welchem rechtlichen Gesichtspunkt der Besteller
seinem friheren Vertragspartner ein Verhalten untersagen lassen kann, das er von
jedermann dulden muss. Sicherlich hat er ein Interesse daran, von seinem frihern
Konstrukteur nicht konkurrenziert zu werden. Dieses Interesse ist aber, well tatsachlicher
Art, unbeachtlich. Die auf dem Grundsatz von Treu und Glauben aufgebaute Treuepflicht
des Unternehmers flihrt zu einer weitherzigen Fassung der gesetzlichen Pflichten des
Unternehmers. Sie rechtfertigt sich einerseits zur Hauptsache aus der Pflicht, eine dem
Besteller gehdrende K onstruktionsidee nicht auszunutzen und anderseits, wenn die Idee
gemeinsames Gut geworden ist, aus den fortgesetzten Rechtsbeziehungen der Parteien, die
durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gekennzeichnet sind, bei der die beiden Partner
die Anstrengungen zur Verbesserung des Erzeugnisses vereinen. Wenn aber keines dieser
beiden Momente bestehen bleibt, die Idee gemeinfrel geworden ist und die Zusammenarbeit
aufgehort hat, ist der Treuepflicht der Boden entzogen. Sie zu bejahen, hiesse ihren Inhalt
entsprechend den Umsténden, die zum Vertragsbruch gefiihrt haben, abstufen. Sie wére
beispielsweise in einem Fall zu verneinen, da der Besteller einen jahrelang von ihm



vollbesché&ftigten bescheidenen Handwerker im Stiche 18sst, die Fabrikation einer besser
eingerichteten Firma tbertrgt und damit seinen frihern Vertragspartner BGE 9311 272 S.
280 in Schwierigkeiten bringt. Demnach hangt die Tragweite der Treuepflicht
ausschliesslich von den einzelnen Bestimmungen des Werkvertrages ab, sowie vom
Verhalten, das die Grundsétze von Treu und Glauben bei der Erflillung des Vertrages
verlangen. Sie kann nicht von Umstanden, die dem Werkvertrag fremd und nach
Beendigung des V ertragsverhél tnisses eingetreten sind, abhangig gemacht werden. Die
Rechtsprechung hat sich Zurtickhaltung aufzuerlegen, wenn es eine Partel unterlassen hat,
die vom Gesetz vorgesehenen Schutzvorkehren in Anspruch zu nehmen. Der Beklagte hétte
die Konkurrenz der Klagerin entweder durch Vereinbarung eines Konkurrenzverbotes oder
bei einer schutzfahigen Erfindung durch Einreichung eines Patentgesuches vermeiden
konnen. Wenn der Beklagte unterliess, die ihm zur Verfligung stehenden
Schutzmassnahmen zu treffen, oder darauf verzichtete, weil er ein Patentgesuch als wenig
aussichtsreich erachtete, so steht esihm schlecht an, ein Recht gegen die Kl&gerin
anzurufen und auf dem Wege der V ertragsauslegung Befugnisse zu beanspruchen, von
denen nicht feststeht, dass die Parteien bel Vertragsabschluss daran gedacht haben. Der
Beklagte beruft sich schliesslich auf BGE 90 11 51 . Diesem umstrittenen Entscheid liegt ein
ganz anderer als der hier zu beurteilende Sachverhalt zugrunde. Dort hatte die Beklagte das
Vertrauen einer Firma missbraucht, indem sie die im Hinblick auf einen Kauf bestellten
Stoffmuster nachahmte. Der Beklagte kann sich, wie dargetan, nicht auf eine vertragliche
Pflicht der Klagerin berufen, die esihr verbietet, die streitige Maschine nach Beendigung
des Vertragsverhaltnisses herzustellen.

E.6

Der Beklagte stiitzt seine Klage auch auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG . Er macht geltend, die
Klagerin stelle ein Erzeugnis her, das nach der dussern Gestalt mit dem seinen verwechselt
werden konne. Nach der angerufenen Bestimmung verstdsst gegen Treu und Glauben und
begeht somit unlautern Wettbewerb, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet
sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschéftsbetrieb
eines andern herbeizufihren. Diese Vorschrift bezieht sich nach der Rechtsprechung nur
auf die Ausstattung einer Ware, also auf die aussere Form, die Aufmachung, wie Farbe und
dergleichen, BGE 93 |l 272 S. 281 nicht dagegen auch auf die technische Konstruktion
eines Erzeugnisses. Ist die technische Konstruktion nicht geschiitzt - sei es weil mangels
Erfindungscharakter ein Patentschutz tberhaupt nicht in Betracht kam, sel eswell der
Erfinder sich um den Schutz nicht beworben hat - oder ist sie wegen Ablaufs der vom
Gesetz festgel egten Schutzdauer nicht mehr geschiitzt, so darf sie von jedem Dritten
ausgefuhrt und selbst sklavisch nachgebaut werden, ohne dass darin ein unlauterer
Wettbewerb zu erblicken wére; denn die Konstruktion ist gemeinfrei, steht jedermann zur
Verfuigung und darf von jedermann beniitzt werden. Die Ubernahme einer Ausstattung kann
nur dann als unlauter angesehen werden, wenn ohne Anderung der technischen
Konstruktion und ohne Beeintrachtigung des Gebrauchszweckes die Wahl einer andern
Gestaltung moglich und auch zumutbar gewesen wére, aber vorsétzlich oder fahrlassig
unterlassen worden ist. Von einem Konkurrenten kann nicht verlangt werden, dass er auf
eine nach Herstellungsweise und Gebrauchszweck naheliegende und zweckmassige
Ausstattung verzichte und an ihrer Stelle eine weniger praktische, weniger solide oder mit
grossern Herstellungskosten verbundene Ausfihrung wahle und damit die
Konkurrenzféhigkeit seines Erzeugnisses herabmindere (vgl. BGE 79 11 319, BGE 83 11
157, BGE 84 11 581 ). Das Handelsgericht ist der Auffassung, es bestehe eine



Verwechslungsgefahr, weil die von der Klagerin vertriebene Maschine von der aus
Metzgern und nicht aus Technikern bestehenden Kundschaft als verbessertes Modell 1962
des Beklagten betrachtet werden kénne. Entscheidend ist aber nach verbindlicher
Feststellung des Handel sgerichts die Tatsache, dass die von der Klagerin gewahlte
Ausgestaltung der Maschine technisch bedingt war. Der Beklagte hat zu diesem Problem,
obwohl in der Referentenaudienz im Sinne von § 94 zirch. ZPO daraufaufmerksam
gemacht, nicht Stellung genommen, sondern sich mit dem Hinweis auf die
Verwechslungsgefahr und auf angebliche Machenschaften der Klégerin begnugt. Er hat in
keiner Weise darzulegen versucht, inwiefern die Maschine der Klagerin eine freie, nicht
technisch bedingte Nachahmung darstellt. Ebensowenig behauptet er, die Klagerin hétte
eine Maschine herstellen kdnnen, die sich von der seinen gentigend unterschieden hétte. Da
der Beklagte den Bewelis dafUr, dass die BGE 93 |1 272 S. 282 Voraussetzungen nach Art. 1
Abs. 2 lit. d UWG erfillt sind, nicht erbracht hat, ist die Klage auch unter diesem
Gesichtspunkt abzuweisen. Der Beklagte wendet schliesslich ein, den von der Vorinstanz
angef uhrten Entscheiden |8gen Wettbewerbsverhal tnisse zwischen Konkurrenten ohne
vertragliche Bindung zugrunde, wéhrend im vorliegenden Fall die Kl&gerin durch ein "nach
Treu und Glauben gebundenes Vertragsverhdtnis' die Erfindungsidee des Beklagten
wahrgenommen und ausgenutzt habe. Damit verkennt der Beklagte, dass er sich wieder auf
den Boden der vertraglichen Haftung stellt, die aus den angefiihrten Grinden zu verneinen
ist. Dispositiv
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