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Regeste

Regeste V oraussetzungen fur die Anordnung von Bewei smassnahmen durch das
Bundesgericht nach Art. 67 OG (Erw. 2). Begriff und Folgen der Zusammenlegung des
Patentanspruchs mit Unteranspriichen, Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG (Erw. 3).

Regeste Conditions auxquelles le Tribunal fédéral ordonne de nouvelles mesures
probatoires en vertu de I'art. 67 OJ (consid. 2). Notion et effets de laréunion de la
revendication et de sous-revendications, art. 24 al. 1 litt. b LBI (consid. 3).

Regesto Condizioni alle quali il Tribunale federale ordina nuove misure probatoriein virtu
dell'art. 67 OG (consid. 2). Nozione e effetti dellariunione dellarivendicazione e di
sottorivendicazioni, art. 24 cp. 1 lett. b LBI (consid. 3).

Erwagungen

E.2

Die Beklagte beantragt, es seien im Sinne von Art. 67 Ziff. 1 OG die tatbestandlichen
Feststellungen der Vorinstanz Uber die technischen Verhdtnisse zu Uberprifen und zu
diesem Zweck ein neuer Sachversténdiger zu bestellen. Die angeftihrte Bestimmung réaumt
dem Bundesgericht zwar diese Befugnis ein. Das bedeutet aber nicht, dass das
Bundesgericht die massgebenden technischen Verhdltnisse in jedem Fall wie eine
Appéllationsinstanz von Grund auf und ohne Ruicksicht auf die Feststellungen der
kantonalen Instanz selber zu ermitteln habe, sobald ein Berufungsklager einen dahin
gehenden Antrag stellt. Fur elne solche Weiterung mussen vielmehr besondere Griinde
vorliegen. Wie schon wiederholt entschieden wurde ( BGE 85 |1 142 Erw. 4 b, 513 Erw. 2,
593; Urteille vom 14. Januar 1960 i.S. Mller c. Schwertfeger und vom 26. Januar 1960 i.S.
Roth & Cie. A.-G. c. Krebs), ist auch in Patentsachen die Berufung an das Bundesgericht
grundsétzlich ein Rechtsmittel zur Riige von Verletzungen des Bundesrechts, wéhrend die
Ermittlung des Sachverhaltsin der Zustandigkeit und Verantwortlichkeit des kantonalen
BGE 86 Il 103 S. 104 Richters verbleibt. Das Bundesgericht kann lediglich dessen
Feststellungen Uber technische Verhaltnisse Uberprifen und zu diesem Zwecke alenfalls
neue Bewei smassnahmen, insbesondere Expertisen, anordnen, wenn es solche als
notwendig erachtet. Macht es von dieser in sein Ermessen gestellten Befugnis keinen
Gebrauch, well ihm die tatséchlichen Feststellungen der Vorinstanz Uber die technischen
Verhdtnisse einleuchten, so hat es von diesen auszugehen. So verhélt essichim
vorliegenden Fall. Die Vorinstanz hat auf das Gutachten abgestellt, dasihr durch die
gerichtlich bestellten Sachverstandigen Ing. W. Koénitzer und P. Haller erstattet worden ist.
Konitzer ist Patentfachmann und al's solcher seit Jahren beim eidgendssischen Amt fir
geistiges Eigentum tétig. Haller ist Baufachmann und Vorsteher der Abteilung fr
naturliche Bausteine und kiinstliche Baumaterialien an der EMPA. Es handelt sich bel



beiden Experten aso um personlich und fachlich ausgewiesene Fachleute. Die Beklagte
behauptet zu Unrecht, die Fragen, ob die klégerische Erfindung neu, schopferisch und
fortschrittlich sel, sowie, ob und inwieweit eine Patentverletzung vorliege, liessen sich auf
Grund der Gerichtsexpertise nicht beantworten. Die Experten haben sich zu allen diesen
Fragen ausgesprochen und sind dabei entgegen der Behauptung der Beklagten keineswegs
von grundlegend unzutreffenden rechtlichen Uberlegungen ausgegangen, wie im folgenden
zu zeigen sein wird. Die Beklagte hatte Gelegenheit, im kantonalen Verfahren
Einwendungen gegen das Gutachten vorzubringen und Erganzungsfragen zu stellen, zu
denen die Experten in einem einlasslichen Erganzungsgutachten Stellung genommen haben.
Auch wurden seitens beider Parteien Privatgutachten zu den Akten gegeben. Durch all das
sind die technischen Verhaltnisse ausreichend abgeklart. Das Begehren der Beklagten um
Anordnung neuer Bewe smassnahmen ist daher abzuweisen.

E.3

Die Vorinstanz geht davon aus, durch die vom Klé&ger vorgenommene Zusammenlegung
des ursprtinglichen BGE 86 Il 103 S. 105 Patentanspruchs mit den Unteranspriichen 1 und 2
sel ein neuer Patentanspruch entstanden, in welchem alle Merkmale des friiheren
Patentanspruches wie auch der friiheren Unteranspriiche 1 und 2 erhalten geblieben seien.
Die Beklagte nimmt demgegentiber den Standpunkt ein, durch den erklérten Teilverzicht
sel der urspringliche Patentanspruch zum ungeschiitzten Oberbegriff geworden und das
Kennzeichen des neuen Patentanspruchs kdnne nur in den bisherigen Unteranspriichen 1
und 2 erblickt werden. @) Nach Art. 24 Abs. 1 PatG kann der Patentinhaber auf das Patent
tellweise verzichten; dabel kann er einen Patentanspruch oder Unteranspruch aufheben (Art.
24 Abs. 1 lit. @) oder einen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder
mehreren Unteranspriichen einschranken (Art. 24 Abs. 1 lit. b). Die Beklagte vertritt nun
die Auffassung, zwischen einer Aufhebung des Patentanspruchs gemasslit. aund der
Zusammenlegung im Sinne von lit. b bestehe in Wirklichkeit kein Gegensatz; in beiden
Fallen werde auf einen Patentanspruch verzichtet. Sowohl nach lit. awie nach lit. b falle mit
dem Teilverzicht der Patentanspruch oder Unteranspruch, auf den verzichtet werde, "ins
Freie"; es sai daher nicht mehr zu untersuchen, ob der Patentanspruch, auf den sich der
Verzicht beziehe, neu, erfinderisch oder fortschrittlich sei, und eine Patentverletzung kénne
keinesfalls angenommen werden, wenn in einer Nachbildung bloss die Merkmale des
Hauptanspruchs, auf die verzichtet wurde, Ubernommen worden seien; nach einer
Zusammenlegung sei lediglich noch zu prifen, ob der beibehaltene Unteranspruch fir sich
alein eine Erfindung darstelle und ob das derart eingeschrénkte Patent durch einen
Nachahmer verletzt werde. b) Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Der Fall
von lit. amuss schon aus Grinden der Gesetzessystematik von demjenigen gemass lit. b
verschieden sein; denn sonst wére nicht einzusehen, weshalb die Unterscheidung im Gesetz
vorgenommen wurde. BGE 86 Il 103 S. 106 Gewisswird in beiden Fallen auf etwas
verzichtet, wie schon aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs. 1 Satz 1 und aus der Randnote zu
Art. 24 PatG erhellt, wo von einem teilweisen Verzicht gesprochen wird. Aber der
Gegenstand des Verzichtesist nicht der gleiche. Im Falle der lit. a besteht er darin, dass ein
Patentanspruch oder Unteranspruch aufgehoben, also fallen gelassen wird. Das hat zur
Folge, dassfir die Merkmale, die in ihm genannt waren, kein Erfindungsschutz mehr
beansprucht wird. Hinsichtlich dieser Merkmale wird mit der Anspruchsaufhebung
anerkannt, dass sie keinen erfinderischen Charakter aufweisen, vorbekannt sind und somit
zum Stande der Technik im Zeitpunkt der Anmeldung gehorten. Bel der Zusammenlegung
gemass lit. b dagegen besteht der Verzicht darin, dass der urspriingliche Patentanspruch und



damit der Schutzumfang des Patentes eingeschrénkt wird. Eswird, sofern in der
Verzichtserkldrung des Patentinhabers kein gegenteiliger Wille zum Ausdruck kommt,
keines der im friiheren Patentanspruch und den bisherigen Unteranspriichen genannten
Erfindungsmerkmal e fallen gelassen, sondern sie werden gesamthaft aufrechterhalten. Es
wird lediglich der Schutzumfang dadurch eingeschrénkt, dass der urspriinglich definierten
Erfindung weitere spezielle, den Unteranspriichen entnommene, kennzeichnende Merkmale
beigefligt werden. Damit wird der Schutzanspruch auf eine besondere Ausfihrungsart
beschrankt, die neben den vorher im Patentanspruch genannten Merkmalen noch ein
zusétzliches und damit die Erfindung spezialisierendes Merkmal (oder mehrere solcher)
aufweist. Im Gegensatz zum Falle geméss Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG kann daher aus der
Zusammenlegung nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass die im urspriinglichen
Patentanspruch genannten Merkmale al's Kennzeichen der Erfindung fallen gelassen worden
seien und damit als zum Stand der Technik gehdrend zu gelten hétten. Vielmehr bilden
samtliche Merkmale, die bis anhin in den kennzeichnenden Teilen des Patentanspruchs und
der Unteranspriiche BGE 86 11 103 S. 107 enthalten waren, zusammen die Definition der
Erfindung. Der so neugebildete Patentanspruch tritt an die Stelle des urspriinglichen
Patentanspruches und der friheren Unteranspriiche. Dieser neue, zusammengefasste
Patentanspruch ist als Ganzes zu betrachten, und die durch ihn umschriebene besondere
Ausfihrungsart ist auf ihre Patentwirdigkeit zu prifen, wie wenn sie von Anfang an in
dieser Gestalt Gegenstand des Patentes gebildet hétte. Etwas anderes gilt nur, wenn der
Patentinhaber ausdrucklich erklért, auf eines der friiheren Merkmale des Hauptanspruchs zu
verzichten und es durch ein entsprechendes Merkmal eines Unteranspruchs zu ersetzen, das
sich zum wegfallenden wie die Art zur Gattung verhalt, also sachlich enger ist als jenes
(vgl. hiezu: BLUM/PEDRAZZINI Bd. 2, Art. 24 PatG Anm. 2 S. 79). In einem solchen
Falle liegt im Verzicht auf das Merkmal des urspriinglichen Patentanspruchs allerdings die
Anerkennung, dass dieses des erfinderischen Charakters entbehre und darum ausserhalb des
Schutzbereiches stehe. So verhdlt es sich indessen hier nicht. Der Klager hat in Ziff. 1
seiner dem eidgentssischen Amt fur geistiges Eigentum am 14. Juli 1956 abgegebenen
Erklarung vielmehr ausdriicklich gesagt, zur Bildung eines neuen Patentanspruches werde
der bisherige Patentanspruch mit den bisherigen Unteranspriichen 1 und 2 vollinhaltlich
zusammengelegt. Damit hat er eindeutig den Willen bekundet, dass die sémtlichen
bisherigen Merkmale sowohl des Patentanspruchs wie der bisherigen Unteranspriiche
aufrecht erhalten bleiben sollen, wie dies dem Wesen der Zusammenlegung entspricht. c)
Esist somit der Vorinstanz beizustimmen, wenn sie gestiitzt auf die Auffassungen der
gerichtlichen Sachverstandigen und des Privatgutachtens Troller davon ausgegangen ist,
dass der durch die Zusammenlegung gebildete neue Patentanspruch alle Merkmale des
friheren Patentanspruchs und der beiden friheren Unteranspriiche 1 und 2 umfasse.
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