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Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent-
und des Patentprozessrechtes.

Referat von Dr. jur. Erwin Matter,
Fiirsprecher in Bern.
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Einleitung.

Gegenwirtig wird eine Revision des BG iiber die Er-
findungspatente vom 21. Juni 1907 vorbereitet. Angesichts
der Traditionen des Schweiz. Juristenvereins erscheint es
geradezu als selbstverstindlich, dass sich ein Referat iiber
aktuelle Patent- und patentprozessuale IFragen in erster
Linie mit den gesetzgeberischen Problemen befasst. Wenn
dies nicht geschieht, so sind die beiden Referenten den
schweizerischen Juristen eine Rechtfertigung schuldig.

Die Erkldrung liegt in der Eigenart der Revisions-
punkte. Bei der Abinderung des PG stehen im Vorder-
grunde die Fragen, ob vom Anmelde- zum Vorpriifungsver-
fahren itberzugehen sei, ob der sogenannte Textilparagraph
(Art. 2, Ziff. 4 PG; Ausschluss der Textilveredlungsver-
fahren vom Patentschulz) aufgehoben werden soll, ob die
Patentdauer zu verlingern sei, und in welcher Weise der
Schutz der chemischen Erfindungen wirksamer gestaltet
werden kann. Die drei ersten rufen weit weniger juristischen
als gesetzespolitischen und wirtschaftlichen Auseinander-
setzungen. Dass das Vorpriifungsverfahren an sich Vorteile
bietet, wird von keiner Seite bestritten; indessen ist zu
untersuchen, mit welchen Kosten bei seiner Einfithrung zu
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rechnen ist, ob der Gewinn den Aufwand lohnt und ob die
notwendigen wissenschaftlichen Unterlagen sowie das be-
notigte Personal beschafft werden konnen. Entsprechend
verhélt es sich mit der Aufhebung des Textilparagraphen.
Die Auffassungen tiber die Wiinschbarkeit einer Einfithrung
des Patentschutzes auf diesem Gebiet gehen weit auseinan-
der. Die Dauer des Patentschutzes schliesslich bietet zwar
vielleicht Anlass zu rechtsvergleichenden Erérterungen,
jedoch stellen sich hier kaum irgendwelche interessanten
Rechtsfragen. Dies ist dagegen in hohem Masse der Fall bei
den Bemiihungen, den Schutz chemischer Erfindungen
wirksamer zu gestalten. Indessen hingt hier die rechtliche
Beurteilung in hohem Masse vom Verstandnis der chemi-
schen Vorginge ab; das Problem steht daher der Gedanken-
welt des nicht spezialisierten Juristen fern und eignet sich
kaum zur Behandlung im Schosse des Schweiz. Juristen-
vereins. Bel Anlass der Revision wird wohl auch der iibrige
Text des PG tuberarbeitet werden. Allein auch diese Text-
bereinigungen diirften ausserhalb des engeren Fachkreises
keine erhebliche Beachtung finden.

Diese Gedankenginge haben die Referenten veranlasst,
sich auf die Behandlung aktueller Fragen des geltenden
Rechtes zu einigen, und zwar von Fragen, die infolge ihrer
allgemeinen Bedeutung fiir einen grosseren Kreis von Ju-
risten von Interesse sind und die — wie zuversichtlich
angenommen werden kann — von einer Gesetzesrevision
kaum beriihrt werden. Als Themen wurden gewahlt einer-
seits Fortschritt und Erfindungshohe, womit an das Wesen
der Erfindung gerithrt wird, und anderseits der sachliche
Geltungsbereich der Erfindungspatente, womit den Gren-
zen des Erfindungsschutzes nachgegangen werden soll.
Beides sind die eigentlichen Zentralprobleme jedes Patent-
schutzes, die ewigen Fragen des Erfinderrechtes. ‘

An der Aktualitat des Gegenstandes der Erorterungen
ist nicht zu zweifeln. Die Auseinandersetzung iiber Fort-
schritt und Erfindungshohe ist in den letzten Jahren in der
Schweiz stark in Fluss geraten, veranlasst durch eine grund-
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legende Umkehr der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
seit dem Jahre 1937. Die schwierige Frage nach dem sach-
lichen Geltungsbereich, dem Schutzumfang des Patentes,
stellt sich dem Praktiker stets wieder beunruhigend von
neuem. Eine Arbeit von Isay hat vor einigen Jahren zu
einem erregten Meinungsstreit unter den schweizerischen
Juristen gefiihrt. Trotz seiner Wichtigkeit gehort das Pro-
blem zu den ungeklirtesten des schweizerischen Patent-
rechts. Es rechtfertigt sich deshalb, es eingehend zu be-
handeln.

Was schliesslich den Patentprozess anbetrifft, so ist
daran zu erinnern, dass am 1. Januar 1945 das neue BG
iiber die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. De-
zember 1943 in Kraft treten wird. Es enthélt in Art. 67 eine
Sonderbestimmung fiir Patentprozesse im Berufungsver-
fahren. Die grundsétzliche Bedeutung der Neuerung diirfte
es rechtfertigen, sich mit der Vorschrift schon jetzt aus-
einanderzusetzen.

Erster Teil.

Erfindungshdhe
und technischer Fortschritt.

A. Entwicklung der sehweizerischen Reechtsprechung.

Weder im PG vom 29. Juni 1888 noch in demjenigen
vom 21. Juni 1907 wurde der Begriff der Erfindung defi-
niert. Beide Gesetze iiberliessen die Auslegung des Erfin-
dungsbegriffs der Rechtsprechung, wie dies wohl auch in
allen anderen Léndern geschehen ist. Unter den Merkmalen
der Erfindung (gewerbliche Verwertbarkeit, Wiederholbar-
keit, Ausfithrbarkeit usw.) traten jedoch von allem Anfang
an in der schweizerischen Rechtsprechung die Erfordernisse
der schopferischen Idee und des technischen Fortschritts
in den Vordergrund; ohne deren gleichzeitiges Vorhanden=
sein ist keine Erfindung gegeben.
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In der Entwicklung der Gerichtspraxis lassen sich
deutlich zwei Zeitabschnitte unterscheiden, deren Grenz-
linie durch das bundesgerichtliche Urteil vom 9. Juni 1937
i. S. Philips’ N.V. Gloeilampenfabrieken gegen Betschard
und Astron AG. (BGE 63 II 271) gebildet wird.

I. Die Rechtsprechung bis zum Jahre 1937.

Es ist erstaunlich, wie wenig sich die Rechtsprechung
in den Fragen der Erfindungshéhe und des technischen
Fortschrittes von 1890 bis zum Jahre 1937 gewandelt hat;
dies gilt sogar dort, wo sie uneinheitlich und nicht vollig
fassbar erscheint. Die schillernden Nuancen im Begriff des
Fortschritts z. B., wie sie in BGE 63 II 271 fiir die Zeit
von 1917 an dargelegt werden, finden sich genau gleich in
den alteren Urteilen, die mit dem Jahre 1890 einsetzen.

1. Schopferische Idee. Der ,,schopferische Ge-
danke®, acte créateur, wird von allem Anfang an als uner-
lassliches Merkmal der Erfindung bezeichnet (BGE 16, 596 ;
21, 299); dagegen wird in den Urteilen der Ausdruck Er-
findungshohe vermieden. Gelegentlich wird eine ,,eigen-
artige’ (BGE 26 11 232; 34 11 448; 43 11 523; 58 11 78) oder
.eigentiimliche® (BGE 43 I 523), schopferische Idee oder
,,Originalitat der Losung gefordert (BGE 29 II 573; 30
IT 116; 58 II 80 und 272).

In einigen Entscheidungen unternimmt es das Bg, den
schopferischen Gedanken naher zu umschreiben mit Wen-
dungen wie ,,dem Erfindungsgeist entsprungene Kombi-
nation” (BGE 26 II 234), ,,Resultat produktiver Geistes-
tatigkeit (BGE 26 11 234), es werde ein ,,effort intellectuel*
benotigt (BGE 29 11°'174), ein gewisser Grad von Scharf-
sinn oder besonderem Geschick sei erforderlich (BGE 29 II
350), die Losung sei ,,durch schopferische Eingebung be-
dingt” (BGE 34 11 448), Erfinder sei, wer mit schopferischer
Geistestatigkeit ein Problem lose (BGE 61 II 44).

Recht zahlreich sind der Natur der Sache entsprechend
die Versuche, das Wesen der schopferischen Titigkeit ne-
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gativ, von ihrem Gegensatz aus, durch Abgrenzung nach
unten, niher zu bestimmen. So heisst es schon in BGE 16,
596, keine Erfindung sei, was im gewohnlichen Gewerbe-
betrieb vorgenommen werde. Nicht auf erfinderischer Tatig-
keit beruht, was die Fabrikanten und Arbeiter,,ont coutume
d’introduire au cours de I'exploitation industrielle ordinaire‘
(BGE 21, 298). Stindig kehren in den Urteilen wieder die
Begriffe der handwerksméssigen Neuerung (BGE 29 II
350), der blossen handwerksmissigen Weiterbildung (BGE
30 II 107), der handwerksmissigen Verbesserung (BGE 29
IT 360; 33 1I 635; 36 II 262 und 268; 48 II 138) oder des
gewohnlichen handwerksméssigen Kunstgritfes (BGE 34 11
57). Etwas einldsslicher bestimmt werden die Anforderun-
gen in spéteren Urteilen, indem als Erfindung abgelehnt
wird eine sich von selbst ergebende, keiner Problemstellung
mehr bediirftige Weiterbildung des Vorhandenen (BGE 37
IT 286; 48 II 140), ein Erzeugnis technischer Geschicklich-
keit, die mehr oder weniger sorgfialtige Ausniitzung be-
kannter Hilfsmittel, wie sie jedem Fachmann zur Verfiigung
stehen (BGE 48 II 140), oder wenn als schutzunwiirdig
bezeichnet wird, wozu jeder Fachmann im Verlaufe seiner
gewohnlichen Arbeit gelangen kann (BGE 56 II 150).

Nicht selten wird darauf abgestellt, ob technische
Schwierigkeiten zu iiberwinden seien (BGE 25 IT 996; 27
IT 243; 29 II 350 und 732; 34 II 56; 58 II 69); ferner ob
die Losung naheliegend gewesen sei (BGE 29 II 360; 58 II
80; 61 II 53), nicht auf der Hand gelegen habe (BGE 34 II
4438).

Schon die erwdhnten Umschreibungen deuten darauf
hin, dass an das Mass der schopferischen Leistung beschei-
dene Anforderungen gestellt werden. Wenn der Gegensatz
zur schopferischen Leistung die gewdhnliche handwerks-
méssige Betitigung oder der handwerksmaéssige Kunstgriff
darstellt, so ist der Begriff der Erfindung offensichtlich
nicht hoch gespannt. Zum Uberfluss wird an diesen Um-
stand immer und immer wieder ausdriicklich erinnert.
Schon im Jahre 1890 wurde ausgefiihrt, das Mass der gei-
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stigen Titigkeit konne gering sein (BGE 16, 596); etwas
spater, die geistige Bedeutung sei kein Merkmal der Er-
findung (BGE 20, 682). Daran wurde in spitern Entschei-
dungen festgehalten, mit dem Hinweis, ob das Mass der
geistigen Tatigkeit grosser oder geringer sei, sei unerheblich
(BGE 30 II 338; 48 11 138; 58 II 79 und 272), eine bedeu-
tende Idee sei nicht erforderlich (BGE 30 II 107), ein
relativ kleiner schopferischer Gedanke geniige (BGE 33 11
636; 36 II 268), an die schopferische Idee diirften keine
hohen Anforderungen gestellt werden (BGE 43 II 524;
28 11 79).

Um die geringen Anspriiche an die erfinderische Ge-
staltungskraft zu begriinden, wurde verschiedentlich die
Uberlegung herangezogen, in der Schweiz fehle ein Ge-
brauchsmusterrecht; daher rechtfertige sich ein weitherziger
Schutz der Erfindungen, um die bestehende Liicke bis zu
einem gewissen Grade auszufiilllen (BGE 30 II 107; 43 11
524; 48 11 138; 49 11 138). Immerhin diirfte dieser Gedanke
nicht, wie in BGE 63 11 272 ausgefiihrt wird, den Ausgangs-
punkt der Rechtsprechung gebildet haben, sondern ist nur
deren nachtrigliche Rechtfertigung. Dies ergibt sich daraus,
dass das genannte Argument erst ziemlich spdt in den
Urteilsbegriindungen erscheint. Gefithlsméssig scheint zu-
nichst unter der Herrschaft des frithern PG vom 29. Juni
1888 eher die Beschrinkung des Patentschutzes infolge
des Erfordernisses der Modelldarstellbarkeit eine Rolle
gespielt zu haben (vgl. BGE 30 II 107). Jedenfalls steht
fest, dass nach der Seite der geistigen Leistung, d. h. des
fiir die Erreichung eines neuen technischen Nutzeffektes
kausalen (BGE 30 II 337) schopferischen Gedankens nur
Geringes von der Erfindung gefordert wurde.

2. Technischer Fortschritt. Weniger eindeutig ist
die Behandlung des Fortschrittes, des ,,neuen technischen
Nutzeffektes (BGE 20, 681). Zundchst scheint der Begriff
der Neuheit in die Bestimmung des Fortschrittes einbe-
zogen worden zu sein, indem ein gewisses Mass von Neu-
heit, d. h. ein bestimmter Grad der Abweichung vom
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Bekannten, fiir die Annahme eines Fortschrittes gefordert
wurde. Demgemiiss soll eine bloss graduelle Steigerung der
Wirkung nicht geniigen (BGE 16, 596). Das Resultal darf
sich nicht nur quantitativ, sondern muss sich auch quali-
tativ vom Bekannten unterscheiden (BGE 20, 681; 27 II
243), eine blosse Verstirkung der Wirkung reicht daher
nicht hin (BGE 33 II 366). Auf dhnlichen Gedankengéingen
beruhen die Urteile, in welchen hervorgehoben wird, nicht
jede Abdnderung eines bekannten Mechanismus (BGE 21,
298), die mehr oder weniger geschickte Abédnderung liangst
bekannter Gebrauchsgegenstinde und Einrichtungen sei
eine Erfindung (BGE 30 1I 338). Zum Teil gehort auch
hieher die Argumentation, wonach die blosse Summierung
bekannter Wirkungen (BGE 33 II 365 f.) oder Elemente
(BGE 48 II 140) nicht als neuer technischer Nutzeffekt soll
gelten kénnen, wenn sich hier auch die Gesichtspunkte des
Fortschrittes und der schopferischen Idee iiberschneiden.

Bald erkannte indessen die Rechtsprechung, dass es
bloss auf die neue technische Wirkung ankommi, wobei
diese nicht nur mit neuen (BGE 29 II 731), sondern auch
mit bereits bekannten Mitteln erreicht werden kann (BGE
29 II 173); ferner dass eine bekannte Wirkung auf neuem
Wege (BGE 29 II 350; 35 II 639), namentlich mit wvoll-
kommeneren (BGE 29 II 731) oder einfacheren Mitteln
(BGE 24 II 476) hinreicht.

Wenig folgerichtig war die Gerichtspraxis von Anfang
an in der Frage, ob jede Bereicherung der Technik geniigt,
oder ob ein wesentlicher Fortschritt zu fordern sei. Neben
Urteilen, in denen dies letztere zur Bedingung gemacht
wird (BGE 21, 298; 26 II 232; 28 II 115 und 120; 29 II
731; 43 11 522; 48 11 294; 49 1II 145; 58 11 78), finden sich
zahlreiche andere, nach denen nur ein geringer Fortschritt
notig ist, ja in denen sogar ausdriicklich hervorgehoben
wird, eine ,,bescheidene Verbesserung‘‘ reiche hin (BGE
20, 681; 43 II 524; 48 11 138; 49 11 137; 58 11 78), es diirfe
keine grosse umwilzende Erfindung verlangt werden, auch
eine unbedeutende Idee schliesse die Erfindung nicht aus
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(BGE 30 II 107). Auch wo von einem wesentlichen Fort-
schritt die Rede ist, wird anscheinend mit diesem Erfor-
dernis nicht ernst gemacht, etwa in dem Sinn, dass nicht
schon jede praktisch interessierende Verbesserung, sondern
nur Massnahmen, welche die Technik ganz besonders be-
fruchten, als Erfindungen anerkannt wiirden.

3. Aus der geraden Linie heraus féllt ein interessanter
Entscheid (BGE 30 IT 338), in welchem das Bg aus dem
Fortschritt einen Riickschluss auf die schopferische Idee
zog. Denn liegt ,,wirklich etwas Neues, mit Nutzen zu Ge-
brauchendes vor, das aber gleichwohl bisher von niemand
ausfindig gemacht worden war, so ist in der Regel der
Schluss gerechtfertigt, dass es nur durch diejenige geistige
Tatigkeit zu eruieren war, welche eben als erfinderisch be-
zeichmet zu werden pflegt.”” Hervorzuheben ist, dass es in
jenem Fall 20 bis 30 Jahre gegangen war, bevor jemand
auf den Gedanken des Patentes verfallen war. Allein schon
in BGE 33 II 636 wurde das Urteil als zu weitgehend be-
zeichnet, da der Gegensatz zwischen handwerksmaéssiger
Verbesserung und erfinderischer Tétigkeit nicht beriick-
sichtigt und das fiir den Begriff der Erfindung essentielle
Erfordernis des schopferischen Gedankens ausgeschaltet
werde. Damit in einem solchen Fall von erfinderischer
Tatigkeit gesprochen werden konne, sei erforderlich, dass
ein Uiberraschender oder doch erheblicher Fortschritt erzielt
werde. In BGE 48 II 140 kam der Gerichtshof nochmals,
ohne ihn ausdriicklich zu nennen, auf den Entscheid in
BGE 30 II 338 zuriick, mit der Bemerkung, der ,,Stand-
punkt der idlteren Praxis®, wonach aus dem Fortschritt
auf den schopferischen Gedanken zu schliessen sei, sei
,, Jangst verlassen®’.

I1. Die Rechtsprechung seit dem Jahre 1937.

Das Urteil in BGE 63 II 271 stellt in der Irage des
Fortschrittes und der Erfindungshohe eine bewusste und
grundlegende Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung
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dar, indem die Anforderungen an den Fortschritt und die
Erfindungshéhe stark erhoht wurden. Danach ist von der
Tatigkeit des Erfinders etwas qualitativ anderes zu ver-
langen als vom bloss geschickten Fachmann; Problem und
Losung diirfen nicht derart nahe liegen, dass ihre Auffindung
nur noch eine technische Fortbildung darstellt, die schon
dem gut ausgebildeten Fachmann mdoglich war. Ferner
muss der Fortschritt ein klar erkennbarer und innerhalb
des betreffenden Gebietes wesentlicher sein.

Zur Begriindung der neuen, fiir den Erfinder stren-
geren Auffassung fithrte das Bg zunichst aus, der weit-
herzige Schutz von Patenten lasse sich nicht mit dem in der
Schweiz fehlenden Gebrauchsmusterschutz rechtfertigen,
etwa aus der Erwédgung heraus, damit eine Liicke in der
Gesetzgebung auszufiillen. Ferner sei eine gewisse Strenge
am Platz, weil die Entwicklung einen unerwarteten Weg
gegangen sel, indem die zu leichte Patentgewdhrung zum
Missbrauch des Patentwesens gefiihrt habe, der eine fiir
die Industrie schwer tragbare Fessel geworden sei. Die
Zahl der Patente habe sich ausserordentlich vermehrt und
schrinke die Bewegungsireiheit auf industriellem Gebiet
stark ein, wobei die Patente als Mittel des Konkurrenz-
kampfes verwendet wiirden. Ferner sei zu bedenken, dass
die Technik selber und der Kreis der technisch gebildeten
Personen eine sehr grosse Erweiterung erfahren héitten,
so dass mit dem Niveau des allgemeinen Bildungsstandes
und der Vertiefung der technischen Bildung die Anforde-
rungen an die Patente hoher gespannt werden miissten
(BGE 63 II 275).

Auf der Grundlage dieses Urteils baut die gesamte
Rechtsprechung des Bgs seit dem Jahre 1937 auf. In Bezug
auf den schopferischen Gedanken wird im Urteil
vom 30. Jumi 1937, Svibeisa AG. gegen Schinken AG.,
bestatigt, es sei,,von nun an wieder ein strengerer Massstab
anzulegen (vgl GRUR 1937, Auslandsteil, S. 264). Im-
merhin wird hier die Erfindungshohe bestétigt, da mit der Er-
findung ,,ein Bann gebrochen’ worden sei, in ihr ,,etwas
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Unerwartetes gelegen habe, fest gewurzelte Ansichten
und starre Vorurteile iiberwunden worden seien; die Gei-
stestatigkeit des Erfinders wird als originell und grund-
sitzlich verschieden von der blossen Konstruktion eines
gut ausgebildeten Fachmanns bezeichnet (vgl. GRUR a.a.
0., 265). Unter den spéteren Urteilen ist von besonderem
Interesse dasjenige vom 11. Mai 1938, T. Kaiser AG. gegen
Tanner & Co., in welchem der wichtige Gedanke ausge-
sprochen wird, die schopferische Idee sei nicht nach sub-
jektiven Kriterien, etwa der aufgewendeten geistigen Tatig-
keit, sondern nach objektiven Gesichtspunkten zu priifen;
deshalb sei in BGE 63 II 276 die Originalitit des Erfin-
dungsgedankens an die Spitze gestellt worden. Ferner wird
neuerdings deutlich hervorgehoben, die neue Rechtspre-
chung sei gegeniiber der fritheren strenger: nicht bloss die
handwerksmissige Verbesserung sei vom Patentschutz aus-
geschlossen, vielmehr setze die Erfindung eine Leistung
voraus, die dem gut ausgebildeten Fachmann nicht leicht
zuginglich sei. In BGE 69 II 187 wird an den strengeren
Voraussetzungen ebenfalls festgehalten. Hier wird die schop-
ferische Téatigkeit erblickt ,,im Wagemut, in dieser Weise
einen eigenen Weg zu gehen und die praktische Durchfiih-
rung einer Idee zu erproben, die auf Grund der herrschenden
Ansichten als von vorneherein aussichtslos gelten musste*
(vgl. auch BGE 69 II 199: ,,Kiihnheit, Ausdauer und Tat-
kraft, die den Erfinder kennzeichnen®).

Auch die Anforderungen an den technischen Fort-
schritt sind mit dem Entscheid in BGE 63 1I 276 erhoht
worden. Mit dieser Verschiarfung machte das Bg schon ernst
im Urteil vom 30. Juni 1937, Svibeisa AG. gegen Schinken
AG., indem bemerkt wird, die Experten hitten nur von
einem technischen Nutzeffekt gesprochen, nach der neuen
Rechtsprechung seien aber dessen ,,Grosse und Erheblich-
keit® fiir die Patentwiirdigkeit bedeutsam, so dass das Ge-
richt diesen Punkt priifen miisse (vgl. GRUR, a.a.0., 264).
In spédtern Urteilen wird als klar erkennbarer und wesent-
licher Fortschritt anerkannt, wenn an Stelle der Hand-
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arbeit die maschinelle Herstellung ermdglicht und damit
Einheitlichkeit des Arbeitsvorganges erzielt wird (Bg vom
11. Mai 1938, T. Kaiser AG. gegen Tanner & Co.); die Her-
stellung eines Parketts von besonders hochstehender Quali-
tat, durch welche die Arbeit des Verlegens zudem erheblich
vereinfacht wird (BGE 69 11 188); ein absolut gleitsicherer
Hufeisenstollen von um ein vielfaches geringerer Abniitzung
und durch den Gebrauch erhdhter Griffigkeit (BGE 69 11
193 1.).

Mehrfach wurde unter der Herrschaft der neuen Recht-
sprechung der Fortschritt in elne gewisse Beziehung zur
Erfindungshohe gebracht. Schon im Urteil Svibeisa AG.
gegen Schinken AG., vom 30. Juni 1937, wird ausgefiihrt,
die Frage der Erfindungshéhe entscheide ,,sich an Hand
des technischen Fortschrittes‘‘ sowienach der Originalitit des
Gedankens (GRUR, a.a. 0., 264). Im Urteil vom 11. Mali
1938, T. Kaiser AG. gegen Tanner & Co., wird zwar betont,
fir die Frage der Erfindungshéhe komme es nicht im we-
sentlichen wieder auf den Fortschritt an; die schopferische
Idee sei ein selbstidndiges und fiir die Erfindungsqualitit
weiterhin notwendiges Requisit; richtig sei aber, dass Wech-
selbeziehungen zwischen Fortschritt und schépferischer
Idee bestiinden, indem das Mass und der Grad des Fort-
schrittes oft einen Riickschluss auf die Urspriinglichkeit
der Erfindungshohe gestatten. Einen weiteren Schritt auf
diesem Wege bildet BGE 69 11 200, wo dargelegt wird, dem
Erfordernis, dass die Losung nicht schon dem geschickten
oder gut ausgebildeten Fachmann moglich gewesen wire,
sei das Herausfinden eines technisch hervorragenden Fort-
schrittes entgegen aller Voraussicht auf Grund systemati-
scher und umfassender Versuche gleichwertig. Wenn auch
hier noch nicht gewagt wird, auf das Erfordernis der Er-
findungshohe in Hinblick auf die ungewohnliche Grosse des
Fortschrittes iiberhaupt zu verzichten, bewegt sich der
Entscheid doch deutlich nach dieser Richtung. Im Urteil
vom 30. November 1943, Braun gegen Hess und Bohny,
wird die Wechselbeziehung zwischen Fortschritt und Er-
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findungshohe nach einer anderen Richtung hin weiterent-
wickelt. Danach ist bei geringem Fortschritt mit beson-
derem Nachdruck am Erfordernis einer Erfindungshéhe von
erheblicher Tragweite festzuhalten; ein kleiner Fortschritt
muss durch besondere Erfindungshéhe aufgewogen werden
(BGE 69 IT 424).

II1. Wiirdigung der Praxisiinderung.

Die neue Rechtsprechung des Bgs ist zu begriissen. Sie
beseitigt eine Gerichtspraxis, die den heutigen Verhéiltnis-
sen und der Entwicklung der Technik nicht mehr ent-
sprach. Allerdings vermogen nicht alle in BGE 63 II 273 ff.
geltend gemachten Argumente zu iiberzeugen. Zwar ist
zweifellos die Auffassung richtig, wonach der Patentschutz
nicht dazu dienen kann, den fehlenden Gebrauchsmuster-
schutz zu ersetzen. Immerhin ist gegeniiber BGE 63 II 274
zu bemerken, dass das Gebrauchsmuster seinem Wesen
nach sich nicht bloss ,,mit der Form von Gebrauchsgegen-
standen’® befasst, sondern sich auf technische Schopfungen
bezieht, die ihrerseits eine gewisse Erfindungshoéhe auf-
weisen miissen!). Die Gefahr der Einschrinkung der indu-
striellen Bewegungsfreiheit infolge der Vermehrung der
Zahl der Patente, der sogenannten Patentinflation, er-
scheint kaum sehr erheblich, wenn man sich die im Verhalt-
nis zu andern Lindern geringe Zahl gleichzeitig in Kraft
stehender schweizerischer Patente vor Augen hélt. Dass die
Patente ein Mittel des Konkurrenzkampfes bilden und stets
bilden werden, léisst sich nicht ableugnen. Indessen vermag
der wirtschaftlich Starke neben seinem Patentbesitz noch
zahlreiche weitere Vorteile ins Feld zu fithren, die ihm ohne-
hin im Konkurrenzkampfe den Vorsprung sichern; ge-

1) Der allgemeine Schutz der blossen Form von Gebrauchs-
gegenstdnden, unabhéngig von ihrer #dsthetischen Gestaltung und
ihrer Fortschrittlichkeit, liesse sich sachlich in keiner Weise recht-
fertigen und wiirde auf eine Begiinstigung kapitalkraftiger Kreise
hinauslaufen, welche mit diesem Mittel unter Umstinden ganze
Gewerbegebiete sperren konnten.
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rade der Bestand eines Patentes in der Hand kleinerer
Betriebe bildet nicht selten ein wirksames Mittel gegen
Ubergriffe kapitalkriftiger Konkurrenten. Richlig ist da-
gegen, dass eine Verschidrfung der Anforderungen an die
Erfindung deshalb gerechtfertigt ist, weil der weitherzige
Schutz Missbrauchen im Patentwesen Vorschub leistet.
Namentlich aber ist eine gewisse Strenge am Platz, weil die
Gewihrung eines staatlichen Monopols wihrend 15 Jahren
eine objektiv betrachtet hedeutsame Leistung voraussetzt
und nicht fiir jede geringfiigige Massnahme gewiihrt werden
darf, die jeder Berufsmann zustande bringen kann. Aus
diesen Uberlegungen war die Verschirfung der Rechtspre-
chung grundsétzlich durchaus am Platze.

Die Tragweite der neuen Rechtsprechung ist noch nicht
vollig zu ermessen, um so weniger als eine Reihe von Ent-
scheidungen des Bgs auf diesem Gebiet nicht veroffentlicht
worden sind?) und die neue Rechtsprechung noch nicht die
Moglichkeit hatte, sich zu allen in Betracht kommenden Teil-
fragen zu dussern. Ein abschliessendes Urteil lidsst sich daher
heute nicht bilden, besonders da die Entwicklung noch im
Flusse zu seinscheint3). Immerhinist die Richtung der neuen
Rechtsprechung zu billigen, wenn auch einzelne Gesichts-
punkte und Auffassungen noch zu iiberpriifen sein mogen.

%) Vgl. dariiber Schonberg, Schweizer Archiv fiir angewandte
Wissenschaft und Technik, 1941, 349 ff. '

%) Keineswegs ist es gerechtfertigt, an Hand der bisher vor-
liegenden Entscheidungen ein derart abfilliges Urteil iiber die neue
Rechtsprechung zu fillen, wie dies Schonberg, a.a. 0., 358, tut.
Er fiihrt aus, von sechs Patenten seien drei wegen des Mangels der
Erfindungshohe trotz wesentlichen technischen Fortschrittes ver-
nichtet worden, und zieht u. a. hieraus den Schluss, die neue Recht-
sprechung fithre ,,zu einer fast volligen Aufhebung des Patent-
schutzes®. Zu einer solchen Behauptung liegt nicht der geringste
Anlass vor. Aus der geringen Zahl von Fillen, die heute vorliegen,
lassen sich bei einem Gerichtshof, der an die tatbestandlichen Fest-
stellungen der Vorinstanzen gebunden ist, keinerlei Folgerungen
uber angebliche Patentfeindlichkeit ziehen, ganz abgesehen davon,
dass eine derartige Arithmetik nicht schliissig ist und die erwidhnten
Angaben bei genauer Priifung sogar nicht einmal sachlich zutreffen.
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B. Spezielle Untersuchungen

I. Erfindungshéhe.

1. Rechtfertigung des Erfordernisses
der Erfindungshohe.

Da weder der Fortschritt noch die Erfindungshoéhe
(schopferischer Gedanke) im Patentgesetz als Erfordernisse
der Erfindung ausdriicklich namhaft gemacht werden, stellt
sich die Frage, ob nicht auf die Ausscheidung der erwiéihnten
beiden Merkmale iiberhaupt verzichtet werden konnte; die
Untersuchung hétte sich dann darauf zu beschrianken, nach
einem einheitlichen Gesichtspunkte das Vorhandensein
einer Erfindung zu ermitteln. Dieser Gedanke liegt um so
niher, als ohnehin die Erfindung irrationale, nur mit dem
Gefiihl erfassbare, von Schidtzungen und Wertungen ab-
hingige Elemente enthélt, welche die Unterscheidung und
Abgrenzung nach Fortschritt und Erfindungshohe auf den
ersten Blick als entbehrlich erscheinen lassen.

In der Tat wird die erwadhnte Schlussfolgerung in der
Doktrin immer wieder gezogen. So wurde ausgefiihrt, ob
eine Erfindung gegeben sei, bemesse sich lediglich objektiv
nach dem Erfolg. Dieser miisse in einem Fortschritt beste-
hen, der iiber die naturgemésse Fortentwicklung der Tech-
nik hinaus sprunghaft zu einer hoheren Stufe des tech-
nischen oder wirtschaftlichen Lebens fiihre. Die Momente
der Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshohe fielen
in eines zusammen, wobei als Kriterium der neuen Erfin-
dung nur der sprunghafte Fortschritt gegeniiber dem Be-
kannten gelten konne, der, objektiv hetrachtet, stets auf
einer besondern Geistesleistung beruhe?). Ferner wurde die
Auffassung vertreten, an Stelle der Priifung unter den ge-
trennten Gesichtspunkten des Fortschritts und der Erfin-
dungshohe sei nur abzuklédren, ob der einheitliche Begriff
des Erfindungswertes gegeben sei. Die technische Neue-
rung miisse einen gewissen Wert aufweisen, der in dieser

4) In diesem Sinn Lutter, Patentgesetz, 46 1.
Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 63. 2a
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oder jener Richtung, in der technischen oder gesellschaft-
lichen Kausalreihe, in der geistigen Leistung oder im Er-
gebnis liegen konne. Sofern der Erfolg den Erfindungswert
trage, d. h. ein erheblicher Fortschritt gegeben sei, diirfe die
Frage, ob auch die geistige Leistung als solche einen Er-
findungswert besitze, nicht mehr gestellt werden?®). In dhn-
licher Richtung bewegen sich die Gedankenginge, die davon
ausgehen, den Begriff der Erfindungshéhe schlechthin, oder
wenigstens fiir die grosse Mehrzahl der Fille als entbehrlich
hinzustellen und durch denjenigen des wesentlichen
Fortschritts zu ersetzen®). Die Uberlegungen, welche fiir die
Vermischung der beiden Begriffe sprechen, scheinen um so
gewichtiger, als — wie noch zu zeigen sein wird — die Er-
findungshohe nicht von einem subjektiven oder psycho-
logischen Gesichtspunkt aus zu bestimmen ist, sondern ein
objektiver Massstab angelegt werden muss.

Indessen ist die Priiffung der Erfindung sowohl nach
der Seite der schopferischen Idee als auch nach der Seite des
technischen Fortschritts hin unerlisslich. Die Notwendig-
keit des Erfordernisses der Erfindungshohe folgt aus der
Tatsache, dass technische Verbesserungen an sich jedem
Fachmanne méglich sind. In stufenweisem Anstieg wird die
Technik standig bereichert, ohne dass diese Entwicklung
auf aussergewohnliche Leistungen zuriickzufiihren ist, die
das iibliche Koénnen des Durchschnittsfachmanns iiber-
steigen. Was jeder gut ausgebildete Fachmann leisten kann,
vermag nicht Anspruch auf Patentschutz zu erheben. Ein
langjédhriges staatliches Monopol darf nicht fiir eine Lei-
stung gewihrt werden, welche im Bedarfsfalle jeder Fach-
mann erbringen kann und die daher ohnehin im Zuge der
Fortentwicklung der Technik in nichster Zeit zu erwarten
war. Wollte man solche technische Hervorbringungen mit
einem Patent belohnen, so wiirde der Schutz nicht auf dem
Verdienste des Erfinders, sondern ausschliesslich auf dem
Zufall der ersten Anmeldung beruhen. Aus diesen Griinden

%) Isay, 64 f.; vgl. auch Schuster, GRUR 1942, 237.
8) Vgl. dazu BGE 69 II 200; Bueren, GRUR 1933, 341 ff.
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darf die blosse Erzielung einer technischen Verbesserung
nicht als hinldnglich angesehen werden, indem jeder Fach-
mann in Anwendung seiner Berufskenntnisse Neues und
Niitzliches hervorbringen kann. Namentlich kann gelegent-
lich auch eine sehr erhebliche, wesentliche Bereicherung der
Technik durch alltigliche, jedem Fachmann im Verfolge
seiner gewohnlichen Berufstiatigkeit zugingliche Massnah-'
men erreicht werden.

Aus diesen Uberlegungen hat sich die Rechtsprechung
veranlasst gesehen, die Erfindung nicht nur von ihrem Er-
gebnis und Erfolg aus, sondern auch von ihrer Ent-
stehung her zu priifen?). Die Wiirdigung nach der Rich-
tung des technischen Nutzeffektes wird ergdnzt durch die
Untersuchung, ob fiir den Erfolg ein schépferischer Gedanke
,,kausal** war (vgl. BGE 30 II 337). Unter Erfindungshoéhe
ist dabei lediglich das negative Erfordernis zu verstehen,
dass die Lehre des Patentes bei herkommlicher Arbeits-
weise durch das Konnen eines gut ausgebildeten Fachmanns
nicht erreicht werden konnte.

Die Unterscheidung zwischen Fortschritt und Erfin-
dungshéhe wird denn auch in allen Industrielindern vor-
genommen?). Die englische und amerikanische Rechtspre-
chung grenzt von der Erfindung ab Massnahmen ,,obvious
to persons skilled in the art* und hat den Begriff der
,,,mechanical skill® eingefiihrt?). In Deutschland werden
nunmehr nach anfanglicher Abweichung zwischen der Auf-
fassung des Patentamtes und derjenigen der Gerichte stets
die Gesichtspunkte des Fortschritts und der Erfindungs-
hohe auseinandergehalten. Frankreich kennt zwar den all-
gemeinen Begriff der Erfindungshohe oder der schopferi-
schen Idee nicht, die Sache selber ist aber auch dort
bekannt!?), indem die Patentfihigkeit verneint wird bei

) Wirth, Mitt. 1938, 169; Lindenmaier, GRUR 1939, 154.
8) Pietzcker, 54.

%) Vgl. Michaelis, 27; Pletzcker, 48.

10) Casalonga, 223.
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,,emplol nouveau‘!l), , juxtaposition®, ,,changement de
forme ne produisant pas de résultat industriel®, ,,transport
d’industrie‘“'?), worunter Sonderfille von handwerklicher
Verbesserung zu verstehen sind.

In diesem Zusammenhang sei schliesslich noch darauf
hingewiesen, dass die Versuche, den Begriff der Erfindungs-
hohe auszumerzen und z. B. durch das Erfordernis des
sprunghaften, eigenartigen oder wesentlichen Fortschritts
zu ersetzen, in der Regel vom Wunsch geleitet werden, an
Stelle eines wert- oder gefiihlsmissigen Kriteriums einen
objektiven Massstab zu gewinnen, welcher die Priifung tech-
nischer Schéopfungen auf ihre Erfindungseigenschaft erleich-
tern soll. Derartige Bestrebungen sind aber von vorneherein
zum Scheitern verurteilt, da der irrationale Bestandteil, der
im Begriff der Erfindung steckt, einfach an anderer Stelle
wieder zum Vorschein kommt. Mit einer solchen Verlage-
rung wird daher nichts gewonnen, sondern hochstens ein
Riickschritt erzielt, indem die Gefahr besteht, wesensver-
schiedene Gesichtspunkte miteinander zu vermengen'?).

2. Die Erfindung als Tat.

Die Tatigkeit, welche die Fiahigkeiten des IYachkun-
digen iibersteigt und damit die Erfindungshohe begriindet,
kann in verschiedenen Stadien der Erfindung liegen. Man
pflegt in etwas allzu einseitiger Weise deren geistigen Cha-
rakter zu betonen. Richtiger ist es, sie als Tat zu ver-
stehen'?). Die hervorragende geistige Leistung ist nur einer
der Fille, welcher die Patentwiirdigkeit zu begriinden ver-
mag. Das Kénnen des gut ausgebildeten Fachmannes kann
auch nach anderer Richtung hin iiberschritten sein. So
kann die Erfindung auf einer ungewohnlichen Fiahigkeit des
sinnlichen Beobachtens, auf einer besondern Fertigkeit oder

11) Casalonga, 161.

12) Casalonga, 167.

13) Wirth, Mitt. 1938, 169.

14) Vgl. Schuster, GRUR 1942, 239; Wirth, Mitt. 1942, 136.
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Geschicklichkeit beruhen??). Ferner kann ein ausserordent-
licher Einsatz seelischer Kréfte fiir die Erfindung erforder-
lich gewesen sein, zum Beispiel vor keinen Enttduschungen
zuriickschreckende Hartnickigkeit, Ausdauer, fanatische
Verbissenheit sowie Kiihnheit oder der Wagemut, tech-
nisch aussichtslos Scheinendes zu unternehmen!®).

In der Regel wird allerdings die das fachméinnische
Konnen tibersteigende Leistung in den vom Erfinder an-
gewendeten geistigen Kriften liegen. Dabei kann sie an
verschiedenen Stellen im Werdegang der Erfindung an-
setzen. Sie kann darin liegen, dass der Erfinder zum ersten
Male ein bestimmtes soziales Bediirfnis mit Schopferkraft
erkannt, eine technische Aufgabe klar erfasst (und geldst)
oder schliesslich, dass er eine neue L.Osung einer bereits
bekannten Aufgabe vermittelt hat.

3. Erfindungshohe als Werturteil.

Die Erfindungshohe wiirdigen, heisst ein Werturteil
iber die Entstehung einer technischen Schépfung abgeben.
Es ist festzustellen, ob in dieser leistungsmassig etwas
Aussergewohnliches liegt, oder ob der Durchschnittsfach-
mann im Verfolge seiner Arbeit das Ergebnis erzielen kann.
Dies lasst sich nur durch Abschidtzung und Bewertung der
technischen Leistung bestimmen, wobei davon auszugehen
ist, was einem Techniker des Gebietes zuzumuten ist.

Das Bg hat unter der Herrschaft der dlteren Recht-
sprechung schon durch die Wendungen, welche das Nicht-
vorhandensein einer Erfindung zum Ausdruck bringen, wie
,,handwerksmassige Verbesserung, ,,sich von selbst erge-
bende Weiterbildung des Vorhandenen®, ,,Erzeugnis tech-
nischer Geschicklichkeit* usw., zu verstehen gegeben, dass
es an den schopferischen Gedanken keine hohen Anforde-

15) Wirth, a.2.0., 136. )

16) Dagegen kann ein Wagemut, der sich in der Ubernahme
geschiftlicher Risiken erschopft, nicht als erfindungsbegriindend

anerkannt werden. Der Spekulant ist kein Erfinder (vgl. Klauer-
Mohring, 88; Tetzner, 58; a. M. anscheinend Isay, 69 f).
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rungen stellt. Es ist deshalb erfreulich, wenn die neue
Rechtsprechung von diesen Uberlegungen abgeriickt ist
und die Anforderungen hoher gespannt hat. Die heutige
Gerichtspraxis hélt sich mit Recht an den Gedanken, dass
normalerweise nur eine ungewohnliche Leistung denPatent-
schutz beanspruchen darf. Probleme und Ldsungen, die so
naheliegen, dass ihre Auffindung dem gut ausgebildeten
Fachmann zuzumuten ist, verdienen keinen Patentschutz.
Dem Regelfalle nach ist der Patentschutz nur da gerecht-
fertigt, wo menschlicher Schopfergeist aus Eigenem schafft.

4..Erfindungsh6he als Gegensatz zur
fachméannischen Massnahme,

Die Verwendung des Begriffs der Erfindungshéhe be-
zweckt, vom Patentschutz die alltiglichen Verbesserungen
sowie diejenigen fortschrittlichen Erzeugnisse oder Ver-
fahren auszuschliessen, welche dem Fachmann erreichbar
sind. Es wird davon ausgegangen, dass gewohnlich eine
Massnahme, die das Konnen des Sachkundigen iibersteigt,
eine iiberdurchschnittliche Leistung darstellt, in welcher
die schopferischen Kréfte des Menschen zur Entfaltung ge-
langen. Praktisch bedeutsam ist die negative Bestimmung
des ,,schopferischen Gedankens‘ durch ihren Gegensatz:
die dem Fachmann zugingliche Massnahme!?). Die Fest-
stellung, eine Losung beruhe auf einem schopferischen Ge-
danken oder weise Erfindungshéhe auf, ist nur eine andere
Ausdrucksweise dafiir, dass sie bei herkommlicher Arbeits-
weise durch das Konnen eines durchschnittlichen Sachver-
stiandigen nicht zu erzielen ist.
~Alle Formulierungen, die den Begriff der Erfindungs-
hohe nach der Beschaffenheit der geistigen Leistung naher
zu kennzeichnen suchen, bleiben im Ausserlichen stecken
und vermitteln nicht viel mehr als ein Bild des wahren
Sachverhaltes. Sie deuten zwar an, in welcher Richtung der
Begriff der Erfindungshohe zu suchen ist, fithren aber in

1) Wirth, GRUR 1942, 407.
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der praktischen Anwendung kaum weiter. Fruchtbarer ist
es, den Begriff der Erfindungshéhe bloss negativ zu um-
schreiben als Gegensatz zur fachméinnischen Massnahme.
Diese Losung ergibt sich daraus, dass der Begriff der Er-
findungshohe nur eingefithrt wird, um vom Patentschutz
die dem Sachkundigen erreichbaren fortschrittlichen Neue-
rungen auszuschliessen. Demnach ist alles, was nicht unter
den Begriff der fachméannischen Massnahme féllt, als Er-
findung anzusehen. Der Begriff der Erfindungshohe er-
schopft sich in seiner negativen Bedeutung, und es ist nicht
erforderlich, positiv darzutun, worin jeweilen die schopfe-
rische, iiberdurchschnittliche Tétigkeit des Erfinders liegt.

Die Richtigkeit dieser Auffassung wird aus der Tat-
sache erkennbar, dass als Erfindungen neue technische
Vorschldge anerkannt werden, die nicht auf einer unge-
wohnlichen personlichen Leistung des Erfinders beruhen,
sofern sie nur auf dem Wege herkommlicher Arbeitsweise
dem Fachmann nicht erreichbar sind. Dahin gehéren alle
sogenannten Zufallserfindungen, wie die Erfindung des
Pulvers, Porzellans usw., sowie Losungen, die mehr oder
weniger einem gesunden Instinkt des Erfinders ihr Dasein
verdanken, bei denen man von einem gliicklichen Griff in
das Vorhandene zu sprechen pflegt. Die Erfindungsqualitit
kann hier nicht im geringern oder grossern Fortschritt ge-
funden werden — der allerdings gerade in solchen Fillen
nicht selten betrichtlich ist —, sondern einzig in der Tat-
sache, dass bei iiblicher Arbeitsweise die technische Lehre
der Erfindung nicht zugénglich war. Auch lasst sich nicht
bestreiten, dass der Aufwand an Phantasie, Intuition oder
was man sonst als erfinderische Gestaltungskraft bezeich-
nen kann, gerade in derartigen Fillen oft sehr gering ist
und die Fahigkeit eines Sachkundigen nicht ibersteigt,
wenn auch nicht schlechthin jede subjektive Leistung oder
,,Gehirntéitigkeit™ des Erfinders iiberhaupt in Abrede ge-
stellt werden darf!8).

18) Vgl. iiber die Frage Meurer, GRUR 1935, 200 ff.
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Zwar liegt die Begriindung des Patentschutzes darin,
ungewohnliche und iiberdurchschnittliche Leistungen zu
belohnen. Da es aber in vielen Fillen gar nicht moglich ist,
die wirkliche Entstehung einer Erfindung darzutun oder
gar nachzuweisen, welchen schopferischen Kriften sie ihr
Dasein verdankt, muss der Erfindungsschutz ausgedehnt
werden auf alle Leistungen, die bei herkommlicher Titig-
keit einem Sachkundigen nicht erreichbar sind. Die Erzie-
lung eines technischen Erfolges mit hervorragenden Geistes-
kriaften ist zwar der Regelfall, der den Schutz begriindet,
aber es miissen aus den erwihnten Griinden iiberhaupt alle
technischen Ergebnisse patentiert werden, die dem durch-
schnittlichen Fachmann nicht zugianglich waren.

Die Definition der Erfindungshiohe als Gegensatz zur
fachménnischen Massnahme ermoglicht es bis zu einem
gewissen Grad, das Werturteil, das immer im Begriff der
Erfindungshohe steckt, nach sachlich nachpriitbaren Kri-
terien zu bestimmen. Ist eine Losung selbstverstdndlich und
mit gewohnlichen Kenntnissen ohne Schwierigkeiten er-
reichbar, so kann der Werdegang einer solchen Konstruk-
tion hiufig — ausgehend vom Stand der Technik und dem
geistigen Riistzeug der Fachwelt — sogar dem Laien so klar
dargelegt werden, dass der Mangel der Erfindungshohe mit
einer gewissen Schliissigkeit vor Augen gefithrt werden
kann. Der Sachverstindige darf daher jeweilen eine tech-
nische Leistung nicht einfach mit der Angabe abtun, sie sei
naheliegend, sondern hat — zwar nicht zu beweisen, was
unbeweisbar ist, aber doch — die Gedankengiinge zu ent-
wickeln, welche den Fachmann vom Stande der Technik
aus auf dem Wege iiblicher Arbeitsweise zur Lehre des
Patentes fithren mussten!?). Auf diesem Wege kann die
Ablehnung der Erfindungsqualitit in einer Weise begriindet
werden, die sich, soweit dies auf diesem Gebiete iiberhaupt
moglich ist, objektiv nachpriifen lésst.

19) Straube, Erfindungshohe, in Patentrechtliche Fragen, Vor-
trige, gehalten im Reichspatentamt, 1930, S. 57.
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5. Objektiver Massstab.

a) Die grosste Schwierigkeit in der Erfassung der Er-
findungshohe liegt in der Tatsache begriindet, dass es nicht
auf den tatsichlichen Vorgang ankommt, der zur Erfindung
gefithrt hat?%). Eine technische Losung kann mit einem
Hochstmass an Intuition oder Phantasie geschaffen sein
und ist doch keine Erfindung, wenn von dem dem Hersteller
unbekannt gebliebenen Stand der Technik aus betrachtet
die Losung einfach war und dem Fachmann keinerlei
Schwierigkeiten bot. Weiter ist auch in diesem Zusammen-
hang an die Zufallserfindungen zu erinnern, bei denen die
geistige Leistung des Erfinders so gering sein kann, dass aus
diesem Grunde allein ein Patentschutz nicht gerechtfertigt
wire. Die Entstehungsgeschichte der Erfindung ist schliess-
lich schon deshalb kein brauchbares Kriterium, weil zuver-
lissige Feststellungen dariiber oft nicht getroffen werden
konnen.

Der Beurteilung ist ein objektiver Massstab zugrunde
zu legen (Bg vom 11. Mai 1938 i. S. T. Kaiser AG./Tanner
& Co.). Es kommt nicht darauf an, ob der Erfinder im Ein-
zelfalle wirklich schopferische Geisteskriafte angewendet
hat oder ob die Massnahme nach seinen personlichen Ver-
héaltnissen eine ausserordentliche Leistung darstellt. Als
objektive Messgrosse wird der Begriff des durchschnitt-
lichen Sachverstindigen, oder nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtes, des gut ausgebildeten Fach-
mannes, eingefithrt. Auf die Kenntnisse und das Kénnen
des gut ausgebildeten Fachmannes kommt es also an. Was
dessen Kenntnisse und Fihigkeiten tibersteigt, ist schop-
ferisch, besitzt die erforderliche Erfindungshohe.

Gegeniiber dem tatsdchlichen Werdegang der tech-
nischen Schopfung ist die Anwendung des objektiven Mass-
stabes eine bloss hypothetische Betrachtung. Die tech-
nische Neuerung kann, braucht aber nicht so entstanden
zu sein, wie bei objektiver Beurteilung angenommen werden

20) Pietzcker, 48.
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muss. An die Stelle der Person des Erfinders wird der gut
ausgebildete Fachmann gesetzt. Statt von den wirklichen
Kenntnissen des Erfinders ist vom Stand der Technik aus-
zugehen, wie er sich fiir den gut ausgebildeten Fachmann
darstellt. Von diesem Ausgangspunkte her ist zu unter-
suchen, ob der gut ausgebildete Fachmann bei iiblicher
Arbeitsweise zu der Lehre des Patentes gelangen konnte.
Ist ihm die Aufzeigung des wirtschaftlichen Bediirfnisses
zuzumuten ? War er in der Lage, die technische Aufgabe
richtig zu stellen ? Fallen die Auffindung der Losung und
die dazu notwendigen Massnahmen in den Rahmen der
Tatigkeit, die von einem gut ausgebildeten Fachmanne zu
erwarten ist ? Dabei ergeben sich naturgemiss zahlreiche
Unterfragen. Fiihrt diese hypothetische Kausalbetrach-
tung vom Ausgangspunkt bis zur fertigen Losung, so liegt
keine Erfindung vor. Stellt sich dagegen irgendwo im
Verlaufe des Weges heraus, dass ein gewohnlicher Berufs-
mann versagen wiirde und den betreffenden Schritt nicht
vollziehen konnte, so liegt hier der erfinderische Punkt. Bei
diesem Vorgehen kann zwar nicht positiv gezeigt werden,
worin das schopferische Verdienst liegt, aber doch negativ
anschaulich gemacht werden, dass an einem bestimmten
Punkte eine das Mass des Durchschnittskonnens iiber-
schreitende Leistung vorhanden ist.

An sich ist es somit nicht notwendig, Feststellungen
dariiber zu treffen, worin die schopferische Tatigkeit des
Erfinders liegt. Indessen darf die wirkliche Entstehung der
Erfindung mit herangezogen werden, um die Erfindungs-
hohe verstindlich zu machen, da sie nicht selten geeignet
ist, die Qualitat der Leistung in das rechte Licht zu riicken
und damit die Bewertung der Erfindung zu erleichtern. Aus
diesem Grunde ist es gerechtfertigt, wenn gelegentlich in
Urteilen vom tatsidchlichen Werdegang der Erfindung aus-
gegangen und n#dher ausgefiihrt wird, nach welcher Rich-
tung das Konnen des Sachkundigen iiberschritten wird und
wie sich die Téatigkeit des Erfinders dem Grade nach von
derjenigen eines Berufsmannes unterscheidet.
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b) Die Einfiihrung eines objektiven Massstabes wie
desjenigen des gutausgebildeten Fachmannes ist in der
Rechtswissenschaft durchaus keine ungewohnliche Erschei-
nung. Man denke an die Beurteilung von vertraglichen oder
ausservertraglichen Sorgfaltspflichten nach objektiven Ge-
sichtspunkten?'), an den Begriff der addquaten Verursa-
chung und dhnliches. Indessen ist die Wiirdigung einer
technischen Massnahme nach dem Gesichtspunkte, ob sie
einem gut ausgebildeten Fachmanne moglich wire, beson-
ders schwierig und setzt ausserordentliche Erfahrung und
grosses ,,technisches Taktgefiihl* voraus, da es darum geht,
abzugrenzen, was eine fiktive Messgrosse, der gut ausge-
bildete Fachmann zu leisten vermag, wenn er vor ein Pro-
blem gestellt wird, das es bisher noch nie zu bewéltigen galt.

Die Feststellung der Erfindungshéhe ist besonders des-
halb nicht leicht, weil die seelisch-geistigen Vorgédnge bei
der Téatigkeit des Erfindens durch die Psychologie noch
keineswegs abgekldrt worden sind. Zwar wird gelegentlich
ausgefithrt, von der Tatigkeit des Erfinders sei qualitativ
etwas anderes als von der des gut ausgebildeten Fachman-
nes zu verlangen (vgl. BGE 63 I1 276). Indessen diirfte sich
die gewohnliche technische Konstrukteurarbeit grundsatz-
lich von den Bemiihungen eines Erfinders kaum unter-
scheiden. In beiden Féllen werden ihrem Wesen nach die
gleichen Krifte angewendet; die Denkoperationen sind
naturgemiss die ndmlichen??) und iiber ein gewisses Mass
von Phantasie und Kombinationsgabe verfiigt jeder tiich-
tige Berufsmann. Der Unterschied diirfte daher Dbloss
graduell sein und auf verschiedener Begabung sowie ausser-
gewohnlicher Intensitidt der aufgewendeten Willens- und
Geisteskrifte beruhen?®). Man kann daher zwar wohl sagen,

1) Vgl. Meurer, GRUR 1935, 204.

22) Vgl. Momber, GRUR 1931, 180 ff.

23) Immerhin soll durch diese Ausfithrungen dem begliicken-
den Wunder der menschlichen Schopferkraft mit Worten nicht zu
nahe getreten und nicht verkannt werden, wie sehr die echte er-
finderische Leistung oft als unfassbare Offenbarung erscheint.
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die Vorgiinge, die zur Erfindung fithren, wichen ab vom
normalen Falle des geistigen Verhaltens eines gut ausge-
bildeten Fachmannes?), doch wird damit praktisch kaum
etwas gewonnen. Der Erfindungshéhe ist mit der Psycho-
logie des Erfindens nicht beizukommen. Auch aus diesem
Grunde ist es nicht nur sachlich richtiger, sondern auch aus-
sichtsreicher, die Erfindungshﬁﬁhe lediglich als Gegensatz zu
fachminnischen Massnahmen zu verstehen und sie auf
diese Weise per exclusionem zu bestimmen.

6. Beurteilung vom Zeitpunkte der
Patentanmeldung aus.

Die Wiirdigung der Erfindungshéhe wird noch weiter
dadurch erschwert, dass fiir sie der Stand der Technik zur
Zeit der Patentanmeldung massgebend ist, wihrend
sie oft erst viele Jahre spiter zu beurteilen ist, in einem
Zeitpunkte, in welchem die technische Entwicklung iiber
die Erfindung schon erheblich hinweggeschritten sein kann.
Manches, was zur Zeit der Patentanmeldung verschwom-
men und unklar war, hat sich vielleicht inzwischen geldu-
tert, so dass der Sachverstidndige sich nur mit grosser Miithe
in die frithere Vorstellungswelt zuriickversetzen und iiber
die Bedeutung der Massnahme im entscheidenden Zeit-
punkte ein zuverldssiges Bild gewinnen kann.

Eine weitere Fehlerquelle liegt darin, dass in Kenntnis
der Erfindung gepriift werden muss. Es ist aber nicht leicht,
sich in die Lage zuriickzudenken, die vor der Erfindung
bestand. Vieles, was nachtriaglich einfach anmutet, wenn
es einmal bekannt ist, bot die grossten Schwierigkeiten;
gerade bedeutende Erfindungen muten hinterher oft ein-
fach an®). Die amerikanische Rechtsprechung hebt beson-
ders eindringlich die Schwierigkeiten hervor, welche sich
aus diesem ex post facto wisdom of the bystander erge-

24) Lindenmaier, GRUR 1939, 155 f.
25) Vgl. BGE 43 11 524; 57 11 622.
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ben?%). ,,Knowledge after the event is always easy and
problems once solved present no diffuculties®27).

7. Neuheit und Erfindungshdhe.

Die Bezugsgrisse, an der die ,,Messlatte*“?8) fiir die
Bestimmung der Erfindungshohe angesetzt werden muss,
ist der Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung.
Die Neuheit spielt somit in die Erfindungshohe herein,
»,insoweit als es sich fragt, welcher Qualitit und welchen
Grades der Abstand der Erfindung zum Vorbekannten, wie
gross der Schritt vom Bekannten nach vorwirts war* (Bg
vom 11. Mai 1938, T. Kaiser AG. gegen Tanner & (Co.)29).

Bei der Bestimmung des Standes der Technik ist aus-
zugehen von der Vorschrift des Art. 4 PG. Vorverdffent-
lichungen, die im Sinne von Art. 4 PG die Neuheit nicht zu
beeintrichtigen vermdégen, haben auch bei der Wiirdigung
der Erfindungshdhe auszuscheiden. Im Gegensatz zur Be-
urteilung der Neuheit ist indessen bei der Bestimmung der
Erfindungshohe nicht einfach zu beriicksichtigen, was in
Vorveroffentlichungen direkt enthalten ist und ihnen un-
mittelbar entnommen werden kann. Der Stand der Technik,
wie er sich fiir die Wiirdigung der Erfindungshohe darstellt,
umfasst das Konnen der Fachwelt, also auch, was der
Berufsmann mit Hilfe seines Fachwissens dem Vorbekann-
ten im betreffenden Gebiet und dessen Nachbargebieten
weiterschliessend und zusammenfiigend entnimmt (vgl.

26) Michaelis, 25; vgl. Ohnesorge, MuW, 1939, 99.

27) Vgl. Zeller, Mitt. 1935, 265.

28) Ettenreich, Mitt. 1939, 5.

29) Das Bg hat die Neuheit nicht als Bestandteil des Erfin-
dungsbegriffes, sondern als weiterhin erforderliche Voraussetzung
des Patentschutzes bezeichnet (BGE 30 11 107 f.; 61 11 62; vgl. zu
der Frage Kirchner, Mitt. 1942, 1 £.), wohl in Hinblick auf Art. 16,
Abs. 1, Ziff. 1 und 4 PG. Indessen hilt es schwer, bei der Bestim-
mung der Fortschrittlichkeit und der Erfindungshéhe von der Neu-
heit als Ausgangspunkt abzusehen. Praktisch ist die Frage viel-
leicht wenig bedeutsam ; jedenfalls lisst sich mit einem die Neuheit
ausser acht lassenden Erfindungsbegriff kaum viel gewinnen.
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Reichsg vom 8. Februar 1938, GRUR, 1938, 503). Die Erfin-
dungshdéhe ist nicht nur zu verneinen, wenn die technische
Schopfung sich im Rahmen des derart ermittelten Erkennt-
nisschatzes halt, sondern auch, wenn von i1thm aus der
Schritt zur Erfindung einem gut ausgebildeten Fachmann
offenlag.

Immerhin ist nicht die Gesamtheit aller Vorveréffent-
lichungen zu beriicksichtigen, die von irgendwelchen ent-
legenen Fundstellen her im Laufe des Nichtigkeitsprozesses
zusammengetragen werden. Bei der Wiirdigung der Erfin-
dungshohe ist von den Kenntnissen des gut ausgéebildeten
Fachmannes auszugehen. Zu beachten ist also nur, was dem
Sachkundigen bekannt war oder bei Priifung des Problems
erkennbar werden musste. Hierbei wird man die iibliche
Fachliteratur und wohl auch das Ergebnis von Nachfor-
schungen unter den Patentschriften der wichtigsten Indu-
strielander im allgemeinen miteinbeziehen miissen3?). Da-
gegen haben vollig vergessene und erst fiir die Zwecke des
Patentprozesses wieder ausgegrabene Vorverdffentlichun-
gen, von denen aus gesehen die Erfindung nahe zu liegen
scheint, auszuscheiden, da sie nicht zum Stande der Technik
gehoren und ihre Kenntnis beim.gut ausgebildeten IFach-
mann nicht vorauszusetzen war. Wollte man anders ent-
scheiden, so wiirde der Erfinder, trotzdem er eine Leistung
erbracht hat, welche das Wissen und kénnen eines gut aus-
gebildeten Technikers iibersteigt, des Patentschutzes ver-
lustig gehen.

8. Anzeichen der Erfindungshdhe.

Ansich gibt eskeine Indizien, welchedie Erfindungshiohe
,,beweisen‘‘, da diese letzten Endes auf einem Werturteil
beruht?!); aber zur Wiirdigung der Erfindungshéhe kénnen
bestimmte mit der Erfindung im Zusammenhang stehende

30) Vgl. zu der Frage der mosaikartigen Zusammenstellung
Wirth, Mitt. 1941, 67; Kirchner, Mitt. 1942, 4 {.; Lidde, Mitt. 1942,

163.
31) Vgl. dariiber Lindenmaier, GRUR 1939, 160.
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Vorgédnge oder Tatsachen doch mit Nutzen herangezogen
werden. Die Beriicksichtigung solcher,,Bewertungsindizien*
ist besonders angebracht angesichts des fiktiven Massstabes
der Beurteilung, der Vornahme der Priifung in einem von
der Patentanmeldung verschiedenen Zeitpunkt, sowie der
Schwierigkeit, den Umfang der fachménnischenMassnahmen
abzustecken und die Entscheidung nachtriglich in Kenntnis
der Erfindung zu féllen. Die genannten Griinde rechtfertigen
es, im Zweifel Umstidnden Rechnung zu tragen, welche die
Erfindungshohe bejahen lassen.

a) Bei der heutigen Entwicklung der Technik ist damit
zu rechnen, dass eine vorteilhafte, das Kénnen des gut aus-
gebildeten Fachmannes nicht iiberschreitende Neuerung im
Bedarfsfall in verhéltnisméissig kurzer Frist der Allgemein-
heit zur Verfiigung gestellt wird. Dies gilt wenigstens auf
stark bearbeiteten technischen Gebieten sowie wo das Be-
diirfnis nach einer Verbesserung klar am Tage liegt und die
technischen Mittel bereitliegen, welche das Verfahren aus-
zufithren oder das Erzeugnis herzustellen gestatten. Je
umfangreicher die technischen Bemiihungen sind, die fort-
gesetzt auf dem betreffenden Fachgebiete entfaltet werden,
um so eher darf damit gerechnet werden, dass sich die An-
strengungen auf die Losung des Problems vereinigen.

Ist bei diesen Voraussetzungen eine wirklich brauch-
bare und vorteilhafte technische Neuerung wihrend einer
verhiltnisméissig langen Zeit nicht gefunden worden, so darf
im Zweifel davon ausgegangen werden, die Massnahme
iibersteige das technische Koénnen des gut ausgebildeten
Fachmannes, selbst wenn sie hinterher einfach erscheint??).

b) Die fehlende Erfindungshohe lédsst sich nicht durch
besonders erhebliche Bereicherung der Technik ersetzen;
denn diese kann auf einer dem gut ausgebildeten Fachmann
zugédnglichen Massnahme beruhen. Auch ist nicht anzu-
erkennen, dass ein Mehr an Fortschritt ein Weniger an

32y BGE 30 II 338, 20—30 Jahre; 57 II 622, 15 Jahre; 69 II
187, 10 Jahre; 69 II 199, 8 Jahre.
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Erfindungshohe auszugleichen vermoge (oder umgekehrt)33),
wie denn iiberhaupt der Gedanke abzulehnen ist3%), die
Summe beider Erfordernisse miisse eine gewisse Hohe er-
reichen?®?). Daher darf nicht ohne weiteres aus dem Aus-
mass des Fortschrittes auf die Erfindungshohe geschlossen
werden. Dagegen ist bei erheblichem Fortschritt die Erfin-
dungshohe besonders sorgfiltig zu priifen®®). Liasst sich
nicht klar dartun, dass die Massnahme bei herkommlicher
Arbeitsweise dem gut ausgebildeten Fachmanne erreichbar
war, so ist die Erfindungshohe zu bejahen, da heute in der
Regel fachménnische Leistungen die Technik nur in kleinen
Schritten vorwirts fithren. Kann also die Frage nicht ein-
deutig beantwortet werden, so darf die Erheblichkeit des
technischen Fortschrittes als Anzeichen fiir die Erfindungs-
hohe gewertet werden®?). Kein Indiz ist dagegen im ge-
schiftlichen Erfolg einer Neuerung zu erblicken, jedoch
kann dieser Umstand fiir den technischen Iortschritt
sprechen (BGE 69 II 188).

c) Als Indiz zugunsten der Erfindungshohe darf ferner
die Entstehungsgeschichte der Erfindung herangezogen
werden, die manchmal deutlicher als alle Schlussfolgerun-
gen des Sachverstindigen darauf hinweist, dass das Konnen
des gut ausgebildeten Fachmannes iiberschritten worden
ist. Es wird auf die Ausfithrungen dariiber unter 4 verwiesen.

9. Entwicklung der Technik und Erfindungshéhe.

Nach einer verbreiteten Auffassung ist im Patentwesen
mit stindig abnehmender Erfindungshohe zu rechnen3s).
Die Anforderungen an die schopferische Idee sollen von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt geringer geworden sein. Dies wird
mit dem ,,Ausgleich des Niveaus der technischen Bildung*

33) Pietzcker, 66 f.; Klauer-Mohring, 86.

34) Schonberg, Schweizer Archiv, 1941, 355.
35) Wie hier Lindenmaier, GRUR 1939, 158 {.
3%) Kirchner, Mitt. 1942, 3.

37) Rg vom 1. 10. 40, Mitt. 1941, 7 ff.

38) Schuster, Mitt. 1936, 43.
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erklart, da es mit dem Erfinden wie mit andern Kiinsten
und Fertigkeiten gehe, die sich, nachdem sie anfénglich der
Vorzug einiger weiniger unabhéngiger Geister waren, als
auf Nachfolger und Schiiler iibertragbar erwiesen hiatten3?).
Damit soll in Verbindung stehen, dass sich die Technik,
wenigstens auf stark bearbeiteten Gebieten, nur in kleinen
und kleinsten Schritten weiterbewegt.

Der dargelegten Auffassung kann nicht beigepflichtet
werden. Zwar mag es zutreffen, dass auf entwickelten tech-
nischen Gebieten 1m allgemeinen die Technik sich nicht
mehr in grossen Spriingen weiterentwickelt. Auch ist rich-
tig, dass die technische Bildung Gemeingut weiter Kreise
geworden ist und das Wissen und Konnen der Fachleute heute
weit iiber dem fritheren Stande liegt. Daraus ist aber nicht
zu schliessen, die Anforderungen an die schopferische Idee
seien tiefer zu halten. Das Gegenteil trifft zu. Mit der He-
bung des Bildungsniveaus sind dem Berufsmann grossere
Leistungen zuzumuten. Die ungewoOhnliche Hervorbrin-
gung, die den Patentschutz rechtfertigt, ist weniger leicht
anzunehmen. Die Anforderungen an die Erfindungshohe
sind somit hoher zu spannen (vgl. BGE 63 IT 275 {.). Dies
ist auch die Auffassung der amerikanischen Praxis4?).

Richtig ist jedoch, dass fiir jedes technische Gebiet
besonders zu untersuchen ist, was im einzelnen zu leisten
ist. Stets aber ist Erfindungshohe im hier entwickelten
Sinn zu fordern. Es kann nicht anerkannt werden, dass fir
bestimmte technische Gebiete wie die Uhrmacherei oder
die Kleinmechanik (BGE 63 II 277) abweichende, gerin-

39) Vgl. dariiber Tetzner, 56.

40) Michaelis, 27: ,,Dabei darf man nicht vergessen, dass es
eine ewig giiltige Grenze zwischen beiden (d. h. Erfindung und
handwerksmissige Leistung) nicht gibt, dass die Entwicklung der
Technik, die Ausbreitung technischer Bildung den Kreis des Origi-
nellen dauernd enger zieht. Vieles was friiher als Erfindung galt,
ist heute nur das Produkt handwerksmaissiger Geschicklichkeit;
der Masstab fiir eine Erfindung auf mechanischem Gebiet ist um
so viel hoher geschraubt, als Auge, Hand und Intelligenz des
Arbeiters zu héherer Leistung erzogen wurden.‘

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 63. 3a
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gere Anforderungen zu stellen seien (offen gelassen BGE
69 11 424).

In diesem Zusammenhang ist auf einen weitern mit der
Entwicklung der Technik zusammenhingenden Umstand
hinzuweisen, der beginnt, die Beurteilung der Erfindun-
gen zu erschweren. Bis jetzt ist das Konnen des gut aus-
gebildeten Fachmannes zur Richtschnur fiir die Wiirdigung
der Erfindungen gemacht worden. Die Errungenschaften
der heutigen Technik sind aber zum grossen Teil nicht mehr
auf Leistungen einzelner Personen zuriickzufiithren. Einen
mindestens ebenso grossen Raum nehmen, wenigstens in
manchen Industrien, die Gemeinschaftserfindungen ein.
Hier ermoglicht die Zusammenwirkung zahlreicher Perso-
nen Neuerungen, welche das Kénnen des einzelnen Fach-
mannes betrichtlich iibersteigen, ohne dass einer der
beteiligten Techniker eine iiberdurchschnittliche geistige
Tatigkeit zu entfalten braucht. In diesem Sinne kann man
behaupten, die Erfindungen seien heute ,,ganz normale Er-
gebnisse technischer Arbeit*. Es bleibe dahingestellt, ob
die erwidhnte Entwicklung in ihrem weitern Verlauf eine
Revision des Begriffes der Erfindungshohe erzwingen wird.
Heute lasst sich noch geltend machen, die Allgemeinheit
habe an einer solchen Organisierung der Erfindertatigkeit
ein ebenso grosses Interesse wie an den Erzeugnissen ein-
zelner schopferischer Geister, so dass der Patentschutz auch
hier gerechtfertigt sei.

10. Einzelfragen.

a) Die Wendungen, welche die Erfindungshohe positiv
dartun sollen, umschreiben gew6hnlich nurin anderer Form
die Tatsache, dass die Massnahme durch die gewohnliche
Téatigkeit eines gut ausgebildeten Fachmannes erreichbar
ist. Dies gilt von Ausdriicken, wie die technische Lehre des
Patentes sei ,,nicht naheliegend‘’, sei eine ,,qualitativ an-
dere Tatigkeit als die des Fachmannes*‘, ,,beruhe auf einer
schopferischen Idee*, ,,auf einem gliicklichen Einfall** oder
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,»biete Schwierigkeiten®’. Nicht viel besser steht es, wenn
darauf hingewiesen wird, die Lésung wirke fiir die Fach-
welt ,,iiberraschend®, oder die ,,Orginalitéit des Erfindungs-
gedankens‘‘ sei gegeben. Immerhin ist hier wenigstens das
Bestreben zu erkennen, die Erfindungshéhe verstiandlich zu
machen, durch den Eindruck, den die Losung des Patentes
auf einen unbefangenen Fachmann macht. Eine Leistung,
die der Fachwelt besondere Anerkennung abnétigt, originell
erscheint, iiberraschend, unerwartet oder eigenartig an-
mutet, kann in der Tat das Konnen eines Durchschnitts-
fachmannes tibersteigen.

Von grosserem Interesse sind die Bemiihungen, dem
schopferischen Gehalt in der Weise nachzugehen, dass die
Erfindung ihrem Werdegang nach verfolgt wird, um abzu-
klaren, wo die herkémmliche Téatigkeit des gut ausgebil-
deten Fachmannes versagt. Dabei kann die Untersuchung
zeigen, aus welchem Grunde eine fachménnische Mass-
nahme nicht hinreichte und welchen besonderen Kriften
die schopferische Bereicherung der Technik zuzuschreiben
ist. An sich wiirde zwar der Nachweis geniigen, dass der
durchschnittliche Berufsmann das Ergebnis nicht zu erzie-
len vermochte. Die Erfindung kann jedoch weit besser
erfasst werden, wenn es gelingt, verstiandlich zu machen,
welchen ungewdohnlichen Fahigkeiten oder Massnahmen der
Erfolg zu verdanken ist. Die Entstehungsgeschichte kann
ergeben, dass die Neuerung auf erfinderischem Denken,
einem hohen Masse schopferischer Phantasie, auf konstruk-
tiver Intuition, die trotz fehlender theoretischer Erkenntnis
instinktiv das Richtige trifft, oder auf besonderem Scharf-
sinn (BGE 29 II 350) beruht, wobei es nicht darauf an-
kommt, ob synthetisches oder analytisches Denken erfor-
derlich ist%'). Weiter gestattet die Untersuchung vielleicht
den Schluss, der Erfolg sei sonstigen seelischen Kriften des
Erfinders, wie Ausdauer, besonderem Wagemut oder Kiihn-
heit, zuzuschreiben. Daneben kann die Art, wie das Problem

41y Momber, GRUR 1931, 180 ff.; Pietzcker, 49; Bg vom
20. Februar 1935, H. Arquint gegen Gebr. Tiischer & Co.
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angefasst und durchgefithrt worden ist, das Kénnen des
Fachmannes iibersteigen, z. B. die Anlage und geschickte
Fortfiihrung verwickelter Versuchsreihen, das genaue
Durchdenken des Problems (BGE 30 II 117), der iiberle-
gene Plan, nach welchem in umfassender Kleinarbeit die
Losung gesucht worden ist, unter Umsténden das geduldige
Ausprobieren??). Sofern derart aus der Entstehungsge-
schichte der Erfindung selber oder aus Schlussfolgerungen,
die ankniipfen an die Unmoglichkeit, den Erfolg durch
blosse fachménnische Berufsarbeit zu erzielen, gezeigt wer-
den kann, worin die schopferische Leistung liegt, ist die
Beurteilung des Patentes erheblich erleichtert.

In diesem Zusammenhange sind die Erfindungen zu
erwihnen, die auf der Uberwindung eines technischen Vor-
urteiles beruhen. Dass hierin Erfindungshoéhe liegen kann,
ist ohne weiteres zu bejahen*?®), denn die Beseitigung ein-
gebildeter Schwierigkeiten kann eine iiberdurchschnittliche
geistige Tat sein. Ein Vorurteil darf allerdings noch nicht
1m Hang der beteiligten Kreise erblickt werden, an alten
Gewohnheiten festzuhalten?4). Auch geniigt es fiir die An-
nahme eines solchen nicht, wenn beildufig in einer einzigen
Patentschrift auf eine in Wahrheit nicht bestehende Schwie-
rigkeit hingewiesen wird. Es ist nachzuweisen, dass allge-
mein in den beteiligten Fachkreisen oder wenigstens bei
besonders zustdndigen Beurteilern ein Vorurteil vorhanden
war#%), Zwei Fille sind denkbar: Der Erfinder iiberwindet
das Vorurteil und gelangt, gestiitzt darauf, zu einer neuen
technischen Anweisung oder er weist nach, dass ein bisher
zwar bereits bekannter, aber nicht als gangbar angesehener
Weg zum Erfolg fithrt oder der befiirchtete Nachteil nicht

42) Vgl. BGE 69 1I 200; 30 11 116; Bg vom 20. Februar 1935,
H. Arquint gegen Gebr. Tiischer & Co.; anderseits BGE 56 II 152,
wonach jeden Erfindungscharakter entbehrt, was durch prakti-
sches Ausprobieren gefunden werden kann.

43) A. M. Schuster, Mitt. 36, 44.
4) Z. B. Ablehnung der Gummireifen fiir Fahrzeuge durch

die Landbevolkerung, Mitt. 1933, 238.
45) Vgl. GRUR, 1935, 304.
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gegeben ist*¢). In beiden Fillen kann Erfindungshéhe vor-
handen sein. Das Bg hat die Uberwindung eines technischen
Vorurteils wiederholt als patentwiirdig bezeichnet??).

b) Daneben sind die Bemithungen zu erwihnen, die
Erfindungshohe negativ zu bestimmen, indem der Rahmen
der nicht schopferischen, sogenannten fachménnischen
Massnahme abgesteckt wird, um damit das Fehlen einer
Erfindung darzutun. Insbesondere hat das amerikanische
Recht zahlreiche Kategorien handwerklicher Tétigkeit ent-
wickelt, die unter den Gesamtbegriff der mechanical skill
fallen*®). Eine abschliessende Aufzidhlung ist nicht maoglich.
Doch lassen sich auch im schweizerischen Recht typische
Félle aufzeigen, die immer wieder zu Erorterungen Anlass
geben. Vor schematischer Benutzung solcher Regeln ist in-
dessen zu warnen. Was im einen Fall ein sich von selbst
verstehender handwerklicher Schritt ist, kann anderswo
unter besonderen Voraussetzungen erfinderisch sein.

Unter den Begriff der fachminnischen Massnahmen
gehoren alle Handgriffe und Geschicklichkeiten, die
zum gewdhnlichen Riistzeug und den normalen Uberlegun-
gen des Konstrukteurs gehoren (BGE 34 II 55), wie etwa
die Verdoppelung von Teilen, die Zusammenfiigung bisher
getrennter Stiicke, die Auswechselbarkeit von Elementen,
der Ersatz der Handarbeit durch maschinelle Arbeit, die
kinematische Umkehrung, d. h. die Vertauschung beweg-
licher und ruhender Teile (BGE 27 II 604).

Keine Erfindung ist in der Regel die Materialdnde-
rung, d. h. die Ersetzung eines Stoffes durch einen bessern.
Indessen kann die Losung schopferisch sein, wenn der ge-
wohnliche Fachmann nicht auf den Gedanken der Stoff-
vertauschung kommen konnte, namentlich wenn das neue
Material nicht nur zu einer von Anfang an zu erwartenden

46) Vgl. dariiber Kahle, MuW, 1933, 387. . '

47) Bg vom 30. Juni 1937, Svibeisa gegen Schinken AG.
(GRUR 1937, Ausl. Teil, 265); BGE 69 II 187 und 199.

48) Vgl. Michaelis, 27.
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Steigerung der Wirkung, sondern zu einer neuen techni-
schen Gesetzmissigkeit fithrt?9).

Ahnliche Grundsitze gelten fiir die Abdnderung der
Dimensionierung, die in der Regel nicht schépferisch
ist®?), ausgenommen, wo damit fiir den Fachmann nicht
vorauszusehende Vorteile erreicht werden und die neuen
Abmessungen daher in Wahrheit Ausdruck einer qualita-
tiven Anderung, einer neuen technischen Lehre sind, welch
letztere sich dusserlich bloss in der Anderung der Dimensio-
nierung verkorperts?).

Keine erfinderische L.osung ist ferner in der Ersetzung
eines Arbeitsmittels durch sein technisches Aquivalent
zu erblicken, d. h. durch ein anderes Arbeitsmittel, das als
gleichwirkend bekannt ist oder wenigstens ohne weiteres
dem Fachmann zur Hand lag®?).

Eine Erfindung liegt auch nicht in der Ubertragung
eines bekannten Arbeitsmittels oder Verfahrens auf ein
benachbartes Gebiet®?). Benachbart sind Zweige der Tech-
nik, mit denen der auf dem Gebiete des Patentes bewan-
derte Fachmann ebenfalls vertraut ist. Als nicht patent-
fahig wurde demgemaiss bezeichnet, grossere Riume nach
bekanntem System zu beheizen, wobel nur die Verwendung
fiir grossere Raume neu war (BGE 37 II 266); die Lo-
sung, bei Glasbehiltern in Kittfugen elastische Streifen
einzulegen, auf verbundene Glasscheiben anzuwenden
(BGE 41 II 518); die Heizanlage fiir einen Gérkeller wie
eine vorbekannte Zentralheizung auszufithren (BGE 42 11
72); benachbarte Gebiete sind die Malerei und die Lackiere-
reil (Bg vom 19. Februar 1941, Grohmann gegen Berlac AG.).

4%) Vgl. BGE 16, 595; 26 II 234; 56 II 150; 69 II 200; Bg
vom 20. Februar 1935, H. Arquint gegen Gebr. Tiischer & Co.

509) BGE 16, 595; 34 11 56; 44 11 204.

51) Vgl. Ohnesorge, MuW 1931, 255.

52) Vgl. eingehend dariiber Weidlich und Blum, 76 ; die Ver-
wendung des Begriffes der patentrechtlichen Aquivalenz diirfte
jedoch in diesem Zusammenhang nicht zweckmassig sein.

53) BGE 25 II 996; 26 II 232; 29 II 576; 42 11 72; 44 I1 72
und 204; 49 II 141; 56 II 148.
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Trotz der Nachbarschaft der Gewerbezweige kann in-
dessen eine Ubertragung patentfihig sein, wenn schon die
Stellung der Aufgabe dem gut ausgebildeten Fachmann
fern lag oder dessen technisches Konnen iiberschritt (BGE
56 II 148), ferner wenn technologische Verschiedenheiten
in der Anwendung vorhanden sind, abweichende Betriebs-
verhéltnisse vorliegen oder Vorurteile im Wege stehen;
schliesslich, wenn auf dem neuen Gebiet ein nicht voraus-
sehbarer erhoter Erfolg eintritt. Miissen bei der Ubertragung
das Verfahren oder die Arbeitsmittel abgedndert werden,
so kann schon diese Massnahme erfinderisch sein (Bg vom
19. Februar 1941, Grohmann gegen Berlac AG.). Werden
auf dem neuen Gebiet ganz andere Anforderungen gestellt
oder iibl das Arbeitsmittel oder der Stoff eine andere Funk-
tion aus, so kann nicht mehr von einer Ubertragung ge-
sprochen werden.

In der Ubertragung eines Arbeitsmittels oder Verfah-
rens auf ein abgelegenes Gebiet wird oft eine Erfindung zu er-
blicken sein. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn zwar die Gebiete
weit auseinander liegen, das fragliche Problem aber ein fiir
die ganze Technik wesentliches Grundproblem ist, bei dem je-
der Techniker darauf achtet, wie es anderswo gelost wird5%).

Besondere Schwierigkeiten bieten eine Unterart der
Ubertragungserfindungen, nimlich die chemischen Analo-
gieverfahren. In den chemischen Vorgingen liegt oft nichts
anderes, als was der Fachmann von Anfang erwarten
konnte und musste. Die Neuheit ist lediglich in der Anwen-
dung auf eine bestimmte Substanz zu erblicken, wobei sich
unerwartet eine neue technische Wirkung, z. B. ein beson-
derer pharmazeutischer oder therapeutischer Effekt, zeigt.
In solchen Fillen ist die Erfindungshéhe regelmissig zu
bejahen®); zwar ist die geistige Leistung nicht erheblich,
aber der intuitive Schritt in der erfolgbringenden Richtung
ibersteigt bei herkommlicher Arbeitsweise das Konnen
eines Durchschnittsfachmannes.

54) Tetzner, 66.
55) Weidlich und Blum, 80 f.
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II. Technischer Fortschritt.
1. Fortschritt.

Der technische Fortschritt ist ein Erfordernis jeder
patentfdahigen Erfindung. Neuheit im Sinne von Art. 4 PG
reicht nicht hin, es miissen iiberdies Vorteile oder Vorziige
erzielt werden, die iiber das bisher in der Technik Geschaf-
fene hinausgehen. Indessen braucht gegeniiber bekannten
Verfahren oder Erzeugnissen nicht stets ein unmittelbarer
praktischer Vorteil gegeben zu sein. Gerade bahnbrechende
Erfindungen weisen neben unbestreitbaren Vorteilen manch-
mal Unvollkommenheiten und Méingel nach anderer Rich-
tung hin auf, die ihre Brauchbarkeit zunichst stark ein-
schrinken. In solchen Féllen geniigt die Aussicht, dass
durch das Patent die Moglichkeit eines praktischen Vorteils
eroffnet wird®s).

Da eine Verbesserung erforderlich ist, ist kein Fort-
schritt vorhanden, wenn ein bereits bekanntes Ergebnis
auf einem neuen, keinerlei Vorziige bietenden Wege herbei-
gefithrt wird (a. M. BGE 38 11 286). Die brauchbare Neue-
rung verdient keinen Schutz, wenn damit nicht in irgend-
einer Hinsicht ein Fortschritt erreicht wird®”). Eine Aus-
nahme ist jedoch anzuerkennen, wenn die Eroffnung eines
neuen Weges schon an sich wiinschbar ist und daher einen
gewissen Nutzen bringt, also ein indirekter Vorteil geboten
1st58),

Der Fortschritt ldsst sich durch Vergleichung des
Neuen mit dem Bekannten feststellen. Die Entscheidung
iiber die Frage ist nicht in dem Sinne ein Werturteil, wie
dies von der Erfindungshohe ausgefithrt worden ist?®?). Ge-
wohnlich bietet die Feststellung, ob ein Fortschritt gegeben .
sel, keinerlei Schwierigkeiten. In Fillen, in denen den Vor-
ziigen Nachteile gegeniiberstehen, ist allerdings bei der

56) Pietzcker, 65; Lindenmaier, GRUR 1939, 156.

57) Pietzcker, 64.

58) Pietzcker, 61; Weidlich und Blum, 86.

59) Lindenmaier, GRUR 1939, 156; a. M. Krausse, 37.
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Beurteilung der Patentfidhigkeit abzuschitzen, ob der
Nutzen den Mangel iibersteigt, doch liasst sich der Sach-
verhalt auf Grund tatbestidndlicher Ermittlungen jeweilen
einwandfrei abklaren.

Der Fortschritt bildet in allen Landern eine Voraus-
setzung der Patentfihigkeit, jedoch wird er nicht iberall
mit der gleichen Schérfe wie im schweizerischen und deut-
schen Patentrecht als selbstdndiges Merkmal der Erfindung
herausgehoben. Das franzosische Recht anerkennt als Er-
findung ,,Jle moyen nouveau®, ,,le produit industriel nou-
veau'’ oder ,,I’application nouvelle de moyens connus®,
durch die ein ,,resultat industriel*‘ erzielt wird. In den
Begriffen der Neuheit und des ,,résultat industriel” ist,
mehr oder weniger bewusst, das Merkmal des Fortschrittes
eingeschlossen, wenn auch die Auffassung vertreten wird,
es komme nur auf die Neuheit an und es sei gleichgiiltig, ob
der erzielte technische Effekt besser oder schlechter sei®?).
Im amerikanischen und englischen Recht ist der Begriff
des Fortschrittes miteingeschlossen im FErfordernis, die
Erfindung miisse ,,useful*’ sein. Dieser Ausdruck umfasst
neben dem Fortschritt die gewerbliche Verwertbarkeit
sowie namentlich die Brauchbarkeit (Zweckdienlichkeit)?).

2. Erheblichkeit des Fortschrittes.

a) Gemiss BGE 63 II 276 ist der Schutz an die Vor-
aussetzung zu kniipfen, dass der Fortschritt ein klar erkenn-
barer und innerhalb des betreffenden Gebietes wesentlicher
ist, wenn auch nicht gefordert werden darf, jede Erfindung
miisse von iiberragender Bedeutung sein. Aus der bisherigen
Rechtsprechung lasst sich noch nicht mit aller Klarheit
ersehen, was unter Wesentlichkeit des Fortschrittes zu ver-
stehen ist. Vielleicht soll bloss hervorgehoben werden, die
Vorziige der Erfindung miissten so betrichtlich sein, dass
sie direkt oder indirekt von praktischer Bedeutung sind

60y Casalonga, 227.
61) Michaelis, 21, 39.
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und nicht nur einen Scheingewinn darstellen; ein nicht ins
Gewicht fallender, kaum merklicher, mehr theoretischer
Vorteil wiare demnach wegen seiner Geringfiigigkeit nicht
patentwiirdig (vgl. BGE 27 II 248). Falls dagegen fiir den
Patentschutz ein fithlbarer Fortschritt nicht geniigen sollte,
sondern jeweilen noch untersucht werden miisste, ob der
Fortschritt erheblich oder wesentlich ist, miisste dieses Er-
fordernis abgelehnt werden?®2).

Gegen den Begriff des wesentlichen Fortschrittes kann
allerdings nicht mit Erfolg geltend gemacht werden, die
unmittelbare praktische Bedeutung einer Erfindung kénne
zunichst gering sein und es sei daher ungerechtfertigt, solche
Falle vom Patentschutz auszuschliessen®3). Wie bereits her-
vorgehoben, braucht ein unmittelbarer praktischer Vor-
teil gar nicht vorhanden zu sein, sondern es geniigt, wenn
die Aussicht auf einen Weg zu praktisch vorteilhaftem
Handeln eréffnet wird. Dieser mittelbare Nutzen kann schon
von allem Anfang an als sehr wesentlich hervortreten.

Dagegen wiirde die Einfiihrung des Begriffes des we-
sentlichen Fortschrittes im Sinne einer besondern Quali-
fikation der fachménnischen Bereicherung ein vermeidbares
Element der Unsicherheit in das Patentwesen hineintragen.
Wenn neben dem Nachweis der Erfindungshéhe und des
Fortschrittes stets noch zusétzlich dargetan werden miisste,
dass der letztere wesentlich ist, so liesse sich iiberhaupt
nicht mehr vorausbestimmen, ob mit der Schutzfihigkeit
zurechnenist. Unnétigerweise wiirde ein weiteres subjektives
und gefithlsméssiges Werturteil in den Erfindungsbegriff
einbezogen, fiir welches irgendwelche festen Kriterien nicht
zu finden sind. Die Beurteilung bliebe daher dem freien
Ermessen der Gerichte und der Sachverstindigen anheim-
gestellt. Ohne sehr ernsthafte sachliche Griinde darf eine
derartige Losung nicht eingefithrt werden.

62) Lindenmaier, GRUR 1939, 159; fiir das schweizerische
Recht Schonberg, Schweizer Archiv fiir angewandte Wissenschaft
und Technik, 1941, 354. :

63) Schonberg, a.a.0., 354. '
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Sodann spricht gegen das Erfordernis der Wesentlich-
keit des Fortschrittes, dass viele stark bearbeitete techni-
sche Gebiete heute bereits ausserordentlich entwickelt sind
und der weitere Fortgang der Technik sich fast nur noch in
kleinen und kleinsten Schritten vollzieht. Hier kann schon
ein geringer Fortschritt von Interesse sein. Es ist aber nicht
einzusehen, warum eine an sich nicht erhebliche Bereiche-
rung der Technik nicht ebenfalls patentfihig sein sollte,
wenn sie das Konnen des gut ausgebildeten Fachmannes
iibersteigt, erfinderischer Titigkeit zu verdanken ist. Von
jedem mit Erfindergeist geschaffenen Fortschritt hat die
Allgemeinheit Nutzen; daher rechtfertigt es sich, dem Er-
finder den Patentschutz nicht zu versagen.

Gegeniiber dem Erfordernis des wesentlichen Fort-
schrittes kann schliesslich hingewiesen werden auf Art. 22
PG. Wenn danach bei Abhéngigkeit die Zwangslizenz bloss
in besonderen Fillen gewidhrt wird, ndmlich nur falls die neue
Erfindung gegeniiber der altern einen ,,namhaften tech-
nischen Fortschritt aufweist, so wird damit die Moglichkeit
abhingiger Patente (und damit von Erfindungen iiber-
haupt) zugegeben, die keinen namhaften, sondern bloss
einen kleinen technischen Fortschritt gegeniiber édltern Pa-
tenten erreichen.

b) Der Fortschritt darf auch nicht in dem Sinne mit
der Erfindungshohe in Verbindung gebracht werden, dass
bei geringer Erfindungshohe ein besonderes Mass von Fort-
schrittlichkeit und umgekehrt bei grosser Erfindungshéhe
nur ein kleiner Fortschritt gefordert wird. Der Begriff der
geringen Erfindungshohe hat keine Daseinsberechtigung.
Entweder iibersteigt die Massnahme das Konnen des gut
ausgebildeten Fachmannes, dann ist die Erfindungshohe
gegeben, oder dies trifft nicht zu, dann fehlt es an der Er-
findungshoéhe. Liegt sie vor und ist iiberdies ein Fortschritt
gegeben, so ist die Patentfahigkeit zu bejahen, gleichgiiltig
ob der Fortschritt wesentlich ist oder nicht.

Es wire ferner nicht begriindet, vom Erfordernis des
Fortschrittes abzusehen oder sich mit einem Scheinfort-
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schritt zu begniigen mit Riicksicht auf besonders grosse
Erfindungshohe. Allerdings kann unter Umsténden der
Nachweis erbracht werden, dass der Erfinder ein ungewdhn-
liches Mass von Schopferkraft aufzuwenden hatte. Allein
man kann mit Bemiihungen, die Genie verraten, etwas
vollig Nutzloses zustande bringen. Die erhebliche subjek-
tive Leistung rechtfertigt es daher nicht, vom Fortschritt
abzusehen oder geringere Anforderungen an ihn zu stellen54).

3. Arten des Fortschrittes.

Der Fortschritt muss stets auf einem technischen Vor-
gang beruhen; Vorteile, die durch organisatorische oder
wirtschaftliche Massnahmen erzielt werden, konnen nicht
Patentschutz beanspruchen, auch wenn sie — was nicht
selten vorkommt — an schopferischer Eigenart mi: jeder
Erfindung wetteifern.

Gewohnlich liegt der Fortschritt auf dem Gebiet der
eigentlichen Technik: neues Erzeugnis oder neuer Stoff;
neues und besseres Verfahren; Vervollkommnung oder Ver-
einfachung eines Erzeugnisses; Verbesserung oder gestei-
gerte Wirkung eines Verfahrens®?). Alle Massnahmen rei-
chen hin, die einen gegeniiber dem Vorbekannten giins-
tigeren technischen Nutzeffekt erzielen oder eine bezannte
Wirkung auf vorteilhaftere Weise herbeifiithren®¢). Jeder
technische Vorteil lduft im Endergebnis auf einer wirt-
schaftlichen oder sozialen Nutzen heraus, d. h. suf die
bessere Befriedigung eines — vielleicht sehr anfechtbaren —
wirtschaftlichen oder sozialen Bediirfnisses; eine Forlerung
der Technik um ihrer selbst willen gibt es nicht®?).

84) Ebenso Lindenmaier, GRUR 1939, 160; a. M. BGE 69 II
424, wonach ein kleiner Fortschritt durch besondere Erfindungs-
hohe aufgewogen werden muss.

65) Vgl. BGE 21, 298; 29 II 731; 24 II 476; 43 1I 5>23; 58
I179; 69 II 188.

¢) BGE 35 11 639; 44 11 203; 48 II 138.

$7) Krausse, 39.
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Viele Massnahmen wirken sich unmittelbar im Sinne
eines wirtschaftlichen Fortschrittes aus. Dies gilt na-
mentlich in folgenden Fillen:

a) Verbilligung des Erzeugnisses®®). Ob eine Verbilli-
gung nur dann patentrechtlich wesentlich ist, wenn das
Erzeugnis den Verbrauchern zu niedrigem Preise zur Ver-
ftigung steht und die Verbilligung nicht bloss dem Fabri-
kannten zugute kommt, erscheint fraglich®?). Massgebend
ist nicht die vom Patentinhaber eingeschlagene Preispolitik,
sondern der tatsichliche Fortschritt. Allerdings wird eine
Massnahme, deren fortschrittliche Wirkung sich in einer so
geringfiigigen Verbilligung erschopft, dass die Herstellungs-
kosten nicht fithlbar gesenkt werden kénnen, mangels eines
praktisch ins Gewicht fallenden Fortschrittes nicht patent-
fahig sein.

b) Verwendung von Rohstoffen des eigenen Landes
oder von Abfallstoffen. Hierher gehoren die Patente, welche,
absolut gesprochen, zwar vielleicht nicht zu einem Fort-
schritt in der Technik fithren, aber wenigstens vom natio-
nalen Standpunkt aus einen Fortschritt dadurch ermog-
lichen, dass mit Hilfe der Erfindung im Inland vorhandene
Rohstoffe verwendet werden konnen. In diesem Zusammen-
hang sind ferner Patente oder Verfahren zu erwéihnen, die
sich auf die Gewinnung oder die Nutzbarmachung von
Ersatzstoffen beziehen, welche sich in Kriegszeiten als be-
deutungsvoll erweisen.

Schliesslich kann der Fortschritt auf sozialem Ge-
biet liegen (Arbeiterschutz, Betriebshygiene, Unfallver-
hiitung).

Wird durch erfinderische technische Massnahmen ein
dsthetisch befriedigenderes Erzeugnis geschaffen, so ist
auch hiefir Patentschutz zu gewihren, denn die Hervor-

) BGE 43 II 523; 58 11 79; 69 11 188.

¢?) In diesem Sinne Bg vom 11. Mai 1938, T. Kaiser AG.
gegen Tanner & Co., sowie Reichsg vom 13. Dezember 1938 (Mitt.
1939, 63), beide wohl im Anschluss an Pietzcker, 61.
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bringung asthetisch wertvollerer Produkte kann einen wirt-
schaftlichen Wert haben?9).

Der praktische Erfolg kann ein Anzeichen fiir den tech-
nischen Fortschritt bilden (BGE 69 II 188). Indessen ist
eine genaue Priifung am Platze, da die gute Einfithrung des
Erzeugnisses andern Griinden als der Anwendung der Er-
findung zuzuschreiben sein kann.

4. Nachteile der Erfindung.

Stehen den Vorteilen Nachteile gegeniiber, so sind
Nutzen und Mangel miteinander abzuwigen™). Die Nach-
teile konnen derart iiberwiegen, dass die praktische Brauch-
barkeit nicht mehr gegeben ist??). Bei bahnbrechenden,
neue Gebiete erschliessenden Erfindungen, deren prakti-
scher Anwendung noch Schwierigkeiten entgegenstehen,
kann jedoch die durch die neue technische Lehre eroffnete
Zukuntfsaussicht so bedeutsam sein, dass die der prak-
tischen Ausfithrung noch entgegenstehenden Nachteile und
Schwierigkeiten bei weitem iiberwogen werden.

Besonders héufig kommt es vor, dass der Verbilligung
der Nachteil der Verschlechterung des Erzeugnisses oder
Verfahrens oder aber dem technischen Vorteil eine Verteue-
rung gegeniibersteht. In der Regel wird die Verteuerung die
Patentfiéhigkeit bei besserer technischer Leistungsfahigkeit
nicht ausschliessen. Wird die Verbilligung durch technische
Nachteile erkauft, so kann, selbst wenn nicht gerade Un-
brauchbarkeit anzunehmen ist, ein hinldnglicher Fortschritt
fehlen?). Im allgemeinen ist der Fortschritt zu verneinen,

70) Pietzcker, 62; a. M. BGE 38 II 670 und Klauer-Méhring,
89; vgl. Bg vom 15. Miarz 1938, Otto Billing gegen Erben von Paul
Sigrist, wo der im Sinne von Art.22 PG namhafte technische
Fortschritt von Fensterrahmen trotz eines bestimmten Vorteiles
u. a. um der unbefriedigenden dsthetischen Gestaltung willen ver-
neint wurde, da diesem Umstand fiir Fenster entscheidende Be-
deutung zukomme.

1) Weidlich und Blum, 87; Pietzcker, 52.

2) Pietzcker, 46 £.

78) Tetzner, 52; vgl. Pietzcker, 47.
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wenn die technischen Nachteile erheblich sind und die Ver-
billigung nicht wesentlich ins Gewicht fallt™). Der Nachteil
des geringeren technischen Erfolges spielt angesichts der
Verbilligung keine Rolle, falls die schlechtere Leistung fiir
die praktischen Bediirfnisse ausreicht®).

Zweiter Teil.

Der sachliche Geltungsbereich
der Erfindungspatente.

A. Das Problem.

Im Patentrecht aller Lander wird anerkannt, dass der
Schutz sich nicht auf die genaue Kopie, die Nachmachung,
der im Patent dargestellten Erfindung beschriankt, sondern
auch die Nachahmung, d. h. die Beniitzung der Erfindung
in abgeidnderter Form umfasst. Der blosse Schulz der skla-
vischen Nachbildung wiirde in vielen Féllen nicht geniigen.
Der Verletzer gibt sich in der Regel nicht damit zufrieden,
das patentierte Erzeugnis oder Verfahren einfach nachzu-
bauen oder anzuwenden, sondern bemiiht sich, durch Ab-
weichungen, Ergidnzungen oder Weglassungen seine geistige
Anleihe zu verbergen und den Anschein zu erwecken, er
greife nicht in das Patent ein. Daraus ergibt sich das
schwierige Problem, abzugrenzen, wie weit der sachliche
Geltungsbereich des Patentes reicht, in welchem Umkreise
abgesinderte Ausfithrungsformen noch als Patentverletzun-
gen anzusehen sind. Man pflegt den gedanklichen Vorgang,
der sich mit der Feststellung des Schutzumfanges befasst,
als Auslegung des Patentes zu bezeichnen, doch ist dieser
Ausdruck aus verschiedenen Griinden nicht gliicklich ge-
wihlt.

74) Vgl. Reichsg vom 13. Dezember 1938, Mitt. 1939, 63.
78) Vgl. Reichsg vom 20. Januar 1939, Mitt. 1939, 38 f.
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Besondere Schwierigkeiten bietet die Festlegung des
Schutzkreises der Patente im schweizerischen Recht im
Hinblick auf die Vorschrift von Art. 5 PG, die lautet:

»rur jede Erfindung, deren Patentierung nachgesucht wird,
ist ein Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch
diejenigen Begriffe definiert, die der Patentbewerber zur Bestim-
mung des Gegenstandes des Patentes als erforderlich und als
ausreichend erachtet.

Dieser Patentanspruch ist massgebend fiir die Neuheit der
Erfindung und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes.

Zur Auslegung des Patentanspruches kann die Beschrelbung
der Erfindung (Art. 26) herangezogen werden.

Zur Ergianzung der im Patentanspruch gegebenen Definition
der Erfindung diirfen Unteranspriiche aufgestellt werden.*

Angesichts der Bestimmung von Art. 5 PG mag es zu-
nichst fraglich erscheinen, ob eine Ausdehnung des Gel-
tungsbereichs iiber den Wortlaut des Patentanspruchs hin-
aus iiberhaupt in Frage kommen kann. Tatsdchlich wird
aus Art. 5 PG gefolgert, der Patentanspruch allein ent-
scheide tiber den sachlichen Geltungsbereich. Thm sei zu
entnehmen, in welchem Umfange eine Erfindung geschiitzt
sei. Eine Ausdehnung des Schutzes iiber den Patent-
anspruch hinaus sei von vornherein ausgeschlossen. Diese
Auffassung ist in einer Reihe von Gerichtsurteilen zum Aus-
druck gelangt. So wird in BGE 57 II 230 f. ausgefiihrt:
,, Was also alle Anforderungen an eine schutzfihige Erfin-
dung erfiillt, aber bei der Anmeldung des Patentes im
Patentanspruch und allfdlligen Unteranspriichen nicht als
Wesen der Erfindung umschrieben wird, ist des Schutzes
nicht teilhaftig und den Nachmachungen und Nachahmun-
gen unterworfen . .. Darnach ist der Patentanspruch mit
seinen Unteranspriichen so zu fassen, dass er widergibt, was
nach dem Willen und der Meinung des Bewerbers den
Inhalt der Erfindung ausmacht und geschiitzt werden soll.**
Im gleichen Sinne BGE 58 11 279: ,, . . . geschiitzt ist, wie
auch die Vorinstanz ausgefiihrt hat, nur das Mittel zur Er-
reichung eines Zweckes und auch dieses nur, soweit es im
Patentanspruch zum Schutze angemeldet wurde.”* Weiter
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BGE 58 11 282: ,,Da nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichts zu Art. 5 des Patentgesetzes der Patentschutz sich
nur auf das erstreckt, was nach der Fassung der Patent-
anspriiche als Inhalt der Erfindung ausgedriickt ist..."
Schliesslich BGE 61 II 51:,,Das sagt der Patentanspruch,
der das Wesen des Patentes umschreibt und damit den
Schutzumfang des Patentes angibt‘7).

Misst man indessen Art..5 PG die erwihnte Bedeutung
bei, so ist es um den Schutz gegen Nachahmungen gesche-
hen. Dann ergibt sich ein klarer Widerspruch zu Art. 38
PG, wonach ausdriicklich neben der Nachmachung die
Nachahmung untersagt ist. Entnimmt man dem Art. 5
PG den Satz, dass der Schutzumfang abschliessend durch
den Patentanspruch bestimmt werde, so bleibt fiir Art. 38
PG, d. h. den Schutz gegen Nachahmungen, kein Raum
mehr. Es geht also darum, Art. 5 und Art. 38 PG miteinan-
der in Einklang zu bringen.

B. Die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereichs.

I. Allgemeines.
1. Schutz der gesamten erfinderischen Leistung.

Um den zutreffenden Ausgangspunkt fiir die Beurtei-
lung der Verletzungsfrage zu gewinnen, wird man sich zu-
nichst dariiber Rechenschaft zu geben haben, warum ein

76) Vgl. Weidlich und Blum, 265: ,,Unerschiitterlicher Grund-
satz des Schweizer Patentrechts ist, dass dem Erfinder das — und
nur das — geschiitzt ist, was er im Anspruch als seine Erfindung
definiert und beansprucht hat*; Winter, Mitt. 1942, S. 60: ,,So
reicht beispielsweise der Schutz des Patents genau so weit, wie der
Patentanspruch bei enger Auslegung seines Wortlautes angibt
(ebenso Winter in Mitt. der Schweizergruppe, Serie 1II, Heft 1,
S. 15). Besso, Grenzen des Erfindungsschutzes, 7: ,,Entgegen der
Auffassung Isays geht aber nach dem schweizerischen Patentgesetz
die Verbotsbefugnis des Patentinhabers nicht liber den — richtig
verstandenen — Wortlaut des Patentanspruches hinaus.*

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 633 4a
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Schutz gegen Nachahmungen iiberhaupt geboten wird. Die
Antwort muss dahin lauten, dass dem Erfinder fiir seine
Leistung und deren Offenbarung in der Patentschrift voller
Schutz gewihrt werden soll. Es soll vermieden werden, dass
Dritte, sei es auch nur in verkiimmerter Form oder nur
teilweise, unerlaubt von der Schopfung des Erfinders Ge-
brauch machen. Durch die Ausdehnung des Schutzes auf
Nachahmungen soll also nicht schon die Drohung, in ein
Patent einzubrechen, verhindert werden. Das Erfinderrecht
wird durch die Erweiterung des Schutzkreises nicht gewis-
sermassen mit Aussenwerken gesichert; es soll nicht eine
freie Zone um die Erfindung herum gelegt werden, sondern
die Ausdehnung des Geltungsbereiches rechtfertigt sich
einzig und allein durch die Uberlegung, Dritten zu verweh-
ren, sich das anzueigen, was dem Erfinder zu verdanken ist.
Das Verbietungsrecht ist also in diesem Zusammenhange,
richtig verstanden, nur das Gegenstiick zum positiven Ge-
brauchsrecht des Erfinders??). Der Schutz gegen Nach-
ahmungen soll dem Erfinder nur in dem Umfange zukom-
men, als er ihn durch seine Leistung verdient hat, als diese
selbst reicht.

2. Art. 5 und Art. 38 PG.

In Art. 5 PG wird nirgends zum Ausdruck gebracht,
der Schutz erstrecke sich nur auf das, was im Patent-
anspruch steht. Es heisst dort bloss, der Patentanspruch
sei ,,massgebend‘‘ fiir den sachlichen Geltungsbereich; er
soll also den Ausgangspunkt fiir dessen Ermittlung bilden.
In Wahrheit will Art. 5 PG den Schutzbereich des Patentes
gar nicht endgiiltig umschreiben. Er enthélt lediglich eine
Vorschrift dariiber, wie die Erfindung in der Patentschrift

77 Vgl. von der Trenck, Der einheitliche Schutzgegenstand
des Patentes, 233; a. M. Miiller-Liebenau, 229, wonach die ,,ver-
botenen Ersatzmittel* nicht mitgeschiitzt sind, sondern nur als
,,Nachahmungsmerkmale, Umgehungsmerkmale” dem Ausfiih-
rungsverbot fiir Dritte unterliegen sollen; ebenso nun auch von
der Trenck, MuW 1939, 287.
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darzustellen ist, indem er fordert, die Definition der Er-
findung miisse im Patentanspruch niedergelegt werden.
Dies ist als Gegensatz zu einer Ermittlung der Erfindung
aus der gesamten Patentschrift zu verstehen, z. B. gemiss
dem fritheren schweizerischen Patentgesetz, wo die Auf-
stellung eines Patentanspruches zwingend iiberhaupt nicht
vorgeschrieben war (vgl. BGE 37 1I 283). Es geniigt nach
Art. 5 PG nicht, wenn einzig aus der Patentbeschreibung
hervorgeht, was erfunden ist, sondern dies muss der Patent-
anspruch zum Ausdruck bringen. In dieser Forderung er-
schopft sich aber auch der Sinn der Vorschrift.

Damit ist nicht zugleich bestimmt, wie weit sachlich
der Schutzumfang reicht. Dies ist ein anderes Problem als
dasjenige der Abfassung der Patentschrift. Die Frage nach
dem Geltungsbereich stellt sich in jedem Falle, gleich-
giiltig wie die Erfindung in der Patentschrift zu beschreiben
1st, ob sie im Anspruch stehen muss oder der gesamten
Patentschrift entnommen werden darf. Art. 5 steht einer
Ausdehnung des Schutzes gegen Nachahmungen nicht im
Wege. Die Beobachtung der Vorschriften iiber die Darstel-
lung der Erfindung in der Patentschrift ist zwar eine Vor-
aussetzung fiir den Schutz; hat die Erfindung nicht in der
vorgeschriebenen Weise ihren Niederschlag im Patent-
anspruch gefunden, so ist sie nicht patentiert. Aber was
im Patentanspruch steht, geniesst auch Schutz gegen Nach-
ahmungen, d. h. Nachbildungen der Erfindung in abgeén-
derter Form.

Bei der Schaffung des PG wurde grosser Wert auf die
Klarstellung des Geltungsbereichs der Erfindung gelegt. Es
hitte deshalb nahe gelegen, den Schutz auf das zu beschran-
ken, was der Patentanspruch und die Unteranspriiche un-
mittelbar enthalten. Wenn aber gemiss Art. 5, Abs. 2 PG
der Patentanspruch nur als ,,massgebend‘‘ fiir den sach-
lichen Geltungsbereich bezeichnet wird und Art. 38 aus-
driicklich den Schutz auch auf Nachahmungen ausdehnt,
so kann dies nur so erklirt werden, dass der Patentanspruch
die Erfindung nicht immer erschopfend darlegt. Die
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Anerkennung eines Schutzes nicht nur gegen Nachmachun-
gen, sondern auch gegen Nachahmungen enthilt das Zu-
gestindnis, dass die Erfindung im Patentanspruch oft un-
vollkommen umschrieben ist. Der Gesetzgeber gibt damit
zu, dass sie im Anspruch nicht in allen Féllen ihren adiqua-
ten Ausdruck findet. Kéonnte damit gerechnet werden, dass
die Erfindung im Anspruch stets so dargestellt wird, dass
ihre Auswirkungen nach allen Richtungen hin feststehen,
dass also alle Ausfithrungsformen als Nachmachungen ge-
kennzeichnet werden konnen, so wiirde sich die Ausdehnung
des sachlichen Geltungsbereiches auf die Nachahmung
eritbrigen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass dies hidufig
nicht moglich ist. Daher kommt der Gesetzgeber mit der
Gewahrung des Schutzes gegen Nachahmungen zu Hilfe.

Wie sind aber Eingriffe moglich, die den Patent-
anspruch nicht genau erfiillen und doch unverkennbar das
Schutzrecht verletzen? Wann kann gesagt werden, ein
Dritter beniitze die geistige Leistung des Erfinders, obwohl
die Merkmale des Patentanspruches nicht simtliche gegeben
sind ? Wo ist die Grenzlinie zu ziehen zwischen verbotener
Nachahmung und freier, ausserhalb des Patentes liegender
Gestaltung ? Der Schutz gegen Nachahmungen soll, wie
erwiahnt, nicht eine iiber die Erfindung hinausgreifende
Verbotszone abstecken, sondern nur sicherstellen, dass diese
ihrem vollen Umfange nach, geméiss der Leistung ihres
Schopfers, geschiitzt wird. Als Nachahmung ist somit nur
eine Ausfithrung anzusehen, welche die Erfindung beniitzt
oder anwendet.

Definiert der Erfinder seine Schopfung im Patent-
anspruch derart, dass ihr Geltungsbereich nach allen Rich-
tungen hin abgegrenzt ist, so bleibt fiir den Schutz gegen
Nachahmungen kein Raum. Nur da kann von Nachahmung
gesprochen werden, wo auseinanderklafft, was der Erfinder
im Patentanspruch unter Schutz gestellt hat und was der
gut ausgebildete Fachmann ihm als geistige Leistung des
Erfinders entnimmt. Der Kreis der Nachahmung bezieht
sich auf Ausfithrungen, die zwar der Erfinder im Anspruch
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nicht ausdriicklich genannt hat, die aber doch Gebrauch
machen von dem, was das Patent an schopferischem Gehalt
offenbart hat?%). Nicht nur auf das kommt es an, was der
Erfinder in den Patentanspruch aufnimmt, sondern auch
auf das, was objektiv der gut ausgebildete Fachmann aus
dem Patent als Bereicherung der Technik herausliest?9).
Die Bereicherung der Technik kann nach verschiede-
nen Richtungen hin weiter gehen als der Wortlaut des
Patentanspruches. So vermag z. B. der Kenner des Fach-
gebietes unter Umsténden ohne weiteres zu ersehen, dass
mit einem im Patentanspruch genannten Arbeitsmittel ein
anderes, gleichwertiges gesetzt ist oder ein im Anspruch
erwihntes Teilverfahren nur ein Beispiel darstellt. Der Er-
finder offenbart also mit der im Patentanspruch aufgezeig-
ten Losung weitere Ausfiihrungen. Es kommt nicht selten
vor, dass der Erfinder aus Ungeschick, ja sogar weil er be-
fangen in seine Gedankenwelt die volle Tragweite der
Erfindung selber nicht iiberblickt, die Losung nicht allge-
mein genug im Anspruch gefasst hat. Vermag dies der gut
ausgebildete Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse
ohne weiteres zu erkennen, so wire es unbillig, den Erfinder
die ungeschickte Abfassung des Anspruches entgelten und
Dritte von einer schopferischen Leistung Vorteil ziehen zu
lassen, die in Wahrheit dem Erfinder zu verdanken ist. Eine
andere Losung wiirde Dritten gestatten, sich ohne eigene
Miihe anzueignen, was der Erfinder geschaffen hat. ‘_
Der Schutz gegen Nachahmungen bedeutet, dass die
im Patentanspruch umschriebene technische Neuerung sich
nicht unbedingt mit der wirklichen Erfindung zu decken
braucht. Diese kann weiter reichen, als der Patentanspruch
zum Ausdruck bringt. Bei der Bestimmung des sachlichen
Geltungsbereiches wird jeweilen eine Formulierung gesucht,
welche der wahren Erfindung gerecht wird. Der Richter

8) Tetzner, § 6, N. 27; Lindenmaier, Prop. Ind. 1943, 178.

79) Uber die Schwierigkeit, die sich aus dem Gesetze ergibt,
weil die Beschreibung nur zur Auslegung herangezogen werden
darf, vgl. I1I 1 c.
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bemiiht sich also, die ,,richtige’* Fassung zu finden, welche
die Erfindung ihrem vollen Gehalte nach kennzeichnet. So
wird in der deutschen Praxis bei der Auslegung eines
Patentes ,,nach dem Erfindungsgedanken‘ durch den Ver-
letzungsrichter eine Art weiter gefasster Patentanspruch
entwickelt, unter den auch Ausfithrungen fallen, die nach
dem Wortlaut des Patentes nicht darunter gehoren. Dies
ist es auch, was in andern Landern gemeint ist, wenn Schutz
fir die ,,caractéres essentiels oder fiir ,,pith and marrow"*
einer Erfindung gewiihrt wird. Uberall geht die Bemiihung
darum, die Erfindung gewissermassen chemisch rein zur
Darstellung zu bringen, losgelost von den Schlacken einer
unvollstindigen oder ungenauen Fassung in der Patent-
schrift. Indessen darf der Richter natiirlich nicht an Stelle
der im Patentanspruch definierten Erfindung eine andere
setzen. Der Patentanspruch bleibt Ausgangspunkt und
Grundlage. Die Erfindung wird zwar durch das Wissen des
Fachmanns erhellt und in ihren Umrissen besser erkennbar,
aber nie darf der Geltungsbereich weiter gehen, als dem
Fachmann klar offenbart ist.

3. Rechtfertigung des Schutzes gegen
Nachahmungen.

Die Ausdehnung des Schutzes gegen Nachahmungen
im Umfang der Bereicherung der Technik ist gerechtfertigt,
weil dem Erfinder, der gewohnt ist, in konkreten Losungen
zu denken, die Herausschilung des eigentlichen Kerns der
Erfindung sowie iiberhaupt die Formulierung des Patentes
seiner ganzen Denkart nach nicht leicht fallt. Hiufig sieht
er selber die wahre Bedeutung seiner Erfindung nicht89).
Namentlich sind Irrtiimer dariiber moglich, worin die Neu-
heit besteht. Der Stand der Technik, der im Verletzungs-
prozess entwickelt wird, ist im Grunde genommen nur eine
im Hinblick auf die bereits vorliegende Erfindung nach-
traglich zusammengesuchte Auswahl aus dem allgemeinen

80) Vgl. dazu Isay, Auslegung, 473 f.
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Erkenntnisschatz, wihrend der Erfinder zwar weiss, dass
sein Erzeugnis oder Verfahren neu ist, ohne aber stets mit
Sicherheit bestimmen zu konnen, in welchen Elementen die
Neuheit liegt. Fiir den Erfinder ist ferner die Abfassung des
Patentes um so schwieriger, je kiithner er in technisches Neu-
land vorgestossen ist und je weiter sich die Erfindung vom
Bekannten entfernt; hier konnen sich schon sprachliche
Schwierigkeiten ergeben. Je mehr sich der Erfinder in ein
Gebiet versenkt, um so leichterist es moglich, dass ihm all-
gemeine Prinzipien, die er zwar anwendet und verwirklicht,
als solche nicht zum Bewusstsein kommen, wenn sie auch
jeder Dritte, der die Patentschrift vor sich hat, ohne wei-
teres als Wesen der Erfindung dem Patente entnehmen
wird. Schliesslich ist zu bedenken, dass das Bestreben des
Erfinders dahin geht, seine Schopfung im Patent niederzu-
legen, und ihm mit der Forderung nach umfassender Pa-
tentierung nicht zugemutet werden kann, gleichzeitig an
alle moglichen Umgehungsfille zu denken. Eine Abfassung
des Patentanspruches, die alle kiinftigen Beeintrichtigun-
gen mitberiicksichtigen will, gerdt im iibrigen nur allzu
leicht in farblose Verallgemeinerungen, die das Verstidndnis
der Erfindung mehr verdunkeln, als klarstellen.

4. Nachmachung und Nachahmung.

Art. 38 PG unterscheidet zwischen der Nachmachung
und der Nachahmung eines Patentes. Die Nachmachung
ist die Zone der sklavischen Reproduktion, die Ausgestal-
tung, die sich mit der im Patentanspruch gegebenen Defi-
nition deckt; der Verletzer fithrt aus, was der Erfinde(r im
Patentanspruch dargelegt hat. Die Nachahmung ist eine
abgednderte Nachbildung. Der Verletzer tut nicht genau
das, was der Erfinder im Patentanspruch vorgeschlagen,
aber er beniitzt, was dieser der Fachwelt gelehrt hat.

Der sachliche Geltungsbereich umfasst beides, die Be-
zirke der Nachmachung und der Nachahmung. Beide sind
Verletzungsformen des Patentes. Insofern kommt der
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Unterscheidung keine Bedeutung zu und kann von einem
einheitlichen sachlichen Geltungsbereich des Patentes ge-
sprochen werden. Die Merkmale, die den sachlichen Gel-
tungsbereich umschreiben, schliessen die Nachmachungs-
und die Nachahmungsfille in sich.

Nicht immer geht der sachliche Geltungsbereich weiter
als der Patentanspruch. Er kann sich mit der Zone der
Nachmachung decken. Dies trifft dann zu, wenn das Patent
nicht mehr lehrt, als der Patentanspruch unter Schutz
stellt. Sofern es dem Patentinhaber gelungen ist, im Patent-
anspruch seine Erfindung ihrem ganzen Umfange nach zu
umschreiben, braucht der Schutz nicht ausgedehnt zu wer-
den. Die Definition der Erfindung im Patentanspruch und
der sachliche Geltungsbereich sind eben an sich keine
Gegensitze, sondern Kreise, die sich vollstindig decken
koénnen?®?l).

~ Fiir das Verstindnis der Erfindung kommt der Unter-
scheidung zwischen Patentnachmachung und Nachahmung
Bedeutung zu. Die Feststellung der engern Zone der Nach-
machung, d. h. des Inhaltes des Patentanspruches und die
Ermittlung der weitern Zone der Nachahmung, d. h. des
Umfanges der Bereicherung der Technik, sind Erkenntnis-
stufen des sachlichen Geltungsbereiches. Bei dessen Be-
stimmung ist eine doppelte Aufgabe zu losen. Zunéchst ist
an Hand des Patentanspruches abzuklidren, was der Er-
finder als Gegenstand seiner Erfindung betrachtet. Sodann
ist zu untersuchen, was das Patent den Fachmann lehrt;
hierin sind die beiden Fille der Nachmachung und der
Nachahmung als Teilerscheinungen des sachlichen Geltungs-
bereiches eingeschlossen82).

81) Demgemiss wird im deutschen Recht anerkannt, dass der
,,Gegenstand‘‘ und der ,,Schutzumfang‘‘ des Patentes keine kon-
traren Begriffe sind und nicht im Gegensatz zueinander zu stehen
brauchen (vgl. Krausse, 109). 7

82) Dies ist die Unterscheidung zwischen ,,Gegenstand‘‘ und
ssochutzumfang® des Patentes, die in der deutschen Literatur ge-

brauchlich ist. Die Berechtigung der beiden Begriffe ist angezwei-
felt worden. Sie lassen sich aber nicht entbehren. Im Texte wird
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Die Feststellung des Inhaltes des Patentanspruches
und die Ermittlung des gesamten Geltungsbereichs beruhen
auf einer verschiedenen gedanklichen Tétigkeit. Zunéchst
ist eine Auslegung des Patentanspruches vorzunehmen, wo-
bei die Beschreibung herbeizuziehen ist. Sodann ist an
Hand der Kenntnisse des Fachmannes zu priifen, wie weit
der Erfinder die Technik vorwérts gebracht und bereichert
hat, was in gewissem Sinne eine Bewertung der Erfindung
in sich schliesst®3).

5. Technologische Definition und technische
Lehre.

Der Patentanspruch fasst die wesentlichen Merkmale
der Erfindung in technologischen Begriffen zusammen. Die
Erfindung wird in Form einer logischen Definition darge-
legt, d. h. unter Angabe der nichsthohern Gattung und der
die spezielle Erfindung unterscheidenden Merkmale®). An
den ,,Oberbegriff‘ schliesst sich die ,,Kennzeichnung® an,
zu der iiblicherweise durch die Worte ,,dadurch gekenn-
zeichnet®® iibergeleitet wird®"). Die Aneinanderreihung von

die Gegeniiberstellung der beiden Ausdriicke vermieden, weil sie
in der deutschen Literatur vielfach an Voraussetzungen gekniipft
werden und daraus Schlussfolgerungen gezogen worden sind, die
fiir unser Recht nicht zutreffen.

83) In diesem Sinne Wirth, Zur Rechtsfindung in Patent-
sachen, 53: ,,Erfindung aber ist ein Sachverhaltsbegriff, Schutz-
umfang ein Rechtsfolgenbegriff. Dies meint wohl auch Isay, wenn
er die Denkoperation, die sich mit der Auslegung des Patent-
anspruches befasst, als rein kognitives Denken, die Feststellung
des Umfanges des Patentschutzes aber als abstrahierendes Denken,
das nicht mehr rein kognitiv sei, sondern in erheblichem Masse
emotionelle Elemente enthalte, sowie als axiologische Denken,
d. h. Fillung eines (irrationalen) Werturteiles bezeichnet (Isay,
Die Auslegung der schweizerischen Erfindungspatiente, 34 f.).

84) Isay, 91.

86) Die Auffassung, was im Patentanspruch vor den Worten
,,dadurch gekennzeichnet'* stehe, werde als schon bekannt und
nicht zum Wesen der Erfindung gehdérend zugegeben (BGE 59 II
330), kann nicht anerkannt werden. Auszugehen ist vom ganzen
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»,Merkmalen* im Patentanspruch gestaltet es oft nicht
leicht, sich iiber das Wesen der patentierten Neuerung ein-
deutige Klarheit zu verschaffen, da sie regelmissig das
verbindende geistige Band, den klaren Hinweis auf den
Sinn der Massnahmen, die durch Verwendung der ange-
gebenen Mittel oder Verfahrensmerkmale verwirklicht wer-
den sollen, vermissen lasst.

Aus diesem Grunde erweist es sich fiir die praktische
Handhabung und das genauere Versténdnis als niitzlich, ja
sogar als notwendig, sich jeweilen iiber die Aufgabe und
die Losung des Patentes klar zu werden, die Merkmale
des Patentanspruches also unter dem Gesichtspunkte der
gestellten Aufgabe und der angestrebten technischen
Zwecke zu priifen. Mit andern Worten, sich die Frage zu
stellen: Was wird verbessert? Welche Vorkehrungen wer-
den getroffen ?8¢). Um Irrtiimer zu vermeiden, sei bemerkt,
dass hier unter Bestimmung der Losung nicht ohne weiteres
die Abstrahierung eines allgemeinen Prinzips aus dem
Patent, d. h. eine Auslegung nach dem Erfindungsgedan-
ken im Sinne der deutschen Rechtsprechung verstanden
wird. Es geht zunichst nur darum, sich durch die Gegen-
iiberstellung von Aufgabe und Losung den Inhalt des
Patentanspruches in einer andern und besser verstind-
lichen Form darzustellen. Eine sachliche oder inhaltliche
Erweiterung soll damit nicht unmittelbar angestrebt
werden.

Die Aufgabe lasst sich gewohnlich nicht dem Patent-
anspruch entnehmen. Hierzu diirfen Angaben in der Be-
schreibung verwendet werden. Auch ist der Stand der
Technik heranzuholen. Dabei darf das erfinderische Pro-
blem nicht allgemein gefasst werden, sondern hat sich eng

Patentanspruch, da die Gruppierung der Merkmale ver und hinter
den Worten ,,dadurch gekennzeichnet* oft zufillig ist und die
Erfindung nur aus dem gesamten Patentanspruch verstindlich
wird (vgl. ZbJV 73, 444; Weidlich und Blum, 157).

86) So Pietzcker, 302; oder Miiller-Liebenau, VI:,,Was machst
du? Wie machst du es? Wozu machst du es ?*
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an die Losung des Patentanspruchs anzuschliessen®?). Unter
Aufgabe ist nicht die Befriedigung eines sozialen oder wirt-
schaftlichen Bediirfnisses zu verstehen. Gemeint ist nur
das unmittelbare technische Problem, das mit den Mitteln
des Patentes gelost wird. Die Aufgabe ist somit die vorweg-
genommene Vorstellung der Wirkung, welche mit den (als
unbekannt gedachten) Mitteln des Patentanspruches erzielt
wird®8). Ihr steht die durch den Patentanspruch angegebene
Losung gegeniiber. Sie liegt in den Mitteln, wobei diese
unter dem Gesichtspunkte der erreichten technischen Wir-
kung betrachtet werden.

Aus dem namlichen Bediirfnis heraus, der starren tech-
nologischen Umschreibung des Patentanspruches zu ent-
rinnen, wurde statt der Gegeniiberstellung von Aufgabe
und Loésung vorgeschlagen, jeweilen die technische
Lehre, die Anweisung zum technischen Handeln,
aus dem Patent herauszuschilen®®). Was erfunden ist, wird
in die Form eines technischen Ratschlages gegossen: ,,Tue
das, um jenes zu erreichen®. Auch hier ist Ausgangspunkt
der Patentanspruch. Es geht nicht darum, aus ihm einen
allgemeinern Grundsatz herauszuziehen oder die technische
Regel gar einfach der Beschreibung zu entnehmen. Durch
die Einkleidung der Erfindung in eine technische Anwei-
sung sollen nur die Mittel und ihre Wirkung deutlicher um-
schrieben werden.

Einem #hnlichen Ziel dient die Betrachtung der Erfin-
dung unter dem Gesichtspunkte von Ursache und Wir-
kung??). Als Beispiel sei auf die Austithrungen von Miiller-
Liebenau hingewiesen. Er kennzeichnet die Erfindung als
das Ergebnis von zwei miteinander in engem kausalem Zu-

87) Uber die Schwierigkeiten, zu unterscheiden, was zur Auf-
gabe und was zur Losung gehort vgl. BGE 38 I1 75 und 300; 56 I1
146 f.; 58 11 287 £.; 59 IT1 330.

8) Osterrieth, Patentrecht, 19.

89) Wildhagen, Zur Frage der Patentauslegung, Abh. zum
Arbeitsgebiet des RPA, 35 ff.

) Vgl. Kraut, 21,
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sammenhang stehenden Vorgidngen, einem Ursachenvor-
gang und dem sich daraus notwendigerweise ergebendem
Wirkungsvorgang?®!). Ein vollstindiger Kausalzusammen-
hang bildet nach ihm nicht eine einzelne Verinderung, son-
dern setzt sich aus zwei selbstindigen Veridnderungen zu-
sammen. Die Erfindung besteht also darin, gewissermassemn
einen Ursachenzustand bereitzustellen, der ablaufend im
seiner lebendigen Wirkung unausbleiblich einen Wirkungs-
zustand nach sich zieht.??). Damit eriibrigt sich fiir Miiller-
Liebenau die Unterscheidung zwischen Erzeugnis- und Ver-
fahrenserfindung. Jede Erfindung umfasst die erwidhnten
beiden Kausalitdtsabschnitte und kann deshalb als Ver-
fahren angesehen werden; jedes Erzeugnis ist das Endglied
eines lebendigen, im Fliessen begriffenen Kausalvorgan-
ges?), Stets ist zu fragen, ob ein ,,Merkmal‘‘ der Erfindung
Ursache oder Wirkung, Anfangs- oder Endglied des zwei-
teiligen Kausalkomplexes ist.

Die Auflésung der Erfindung nach Aufgabe und Lo-
sung, nach Zweck und Wirkung oder nach Ursache und
IFFolge erlaubt nicht nur, eine handliche Grundlage fiir die
Betrachtung zu gewinnen?*), sondern erméglicht iiberhaupt
erst die richtige Erkenntnis. Die blosse Angabe der ,,Merk-
male’* oder Mittel gibt keinen deutlichen Einblick in das
Wesen der Erfindung. Mittel lassen sich ohne Wiirdigung
ihrer Aufgabe, ihres Zweckes und ihrer Wirkung nicht ver-
stehen?®). Ob man von Ursache und Folge, von Zweck und

1) Miiller-Liebenau, 19.

92) Miiller-Liebenau, 38.

3) Miiller-Liebenau, 62.

%) Pietzcker, 88.

%) Emil Miiller, Schutz der Mittel im Patentrecht, Mitt. 1935,
S. 175. Damit soll nicht gesagt sein, dass in den Anspriichen Ver-
fahren oder einzelne Arbeitsmittel bloss funktionell, durch Angabe
des zu erzielenden Erfolges bezeichnet werden sollen. Dies ist im
Gegenteil zu vermeiden, doch lasst es sich nicht immer tun (vgl.
BGE 49 II 507, Wolframkérper so lange andauernd zu hammern,
bis ein duktiler Draht entsteht). Funktionelle Angaben bestimmen
die Erfindung hinlanglich, wenn der Fachmann kraft seines Fach-
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Wirkung oder von Aufgabe und Losung spricht, ist nur
eine andere Betrachtungsweise des nimlichen Sachver-
haltes. Erst die Klarheit in kausaler oder finaler Hinsicht
gestattet die Beurteilung der Erfindung nach Neuheit und
Schutzwiirdigkeit, aber auch nach dem Sinn der Patent-
anspriiche und dem Geltungsbereich. So beruht die ganze
Aquivalentenlehre darauf, die Wirkungsweise der verwen-
deten Arbeitsmittel zu erfassen, diese als Triger einer be-
stimmten Funktion zu wiirdigen?®®). In gleicher Weise ist
die Erkenntnis des gesamten Mechanismus der Erfindung
nach Zweck und Wirkung Grundlage fiir die Bemessung des
sachlichen Geltungsbereiches.

II. Die Patentnachmachung (Art. 5 PG).

1. Bedeutung und Auslegung des
Patentanspruchs.

a) Bedeutung des Palentanspruchs.

Nach Art. 5 PG hat der Patentbewerber einen Patent-
anspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch die-
jenigen Merkmale definiert, die er zur Bestimmung des
Gegenstandes der Erfindung als erforderlich und ausrei-
chend erachtet. Der Patentanspruch ist massgebend fiir die
Neuheit und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes.
Zur Auslegung kann die Beschreibung der Erfindung heran-
gezogen werden.

Aus diesen Vorschriften ergibt sich die Wichtigkeit des
Patentanspruchs, welcher Grundpfeiler und Angelpunkt des
Schutzes ist. Die Erfindung darf nicht einer beliebigen
Stelle der Patentschrift entnommen werden, sondern ist im
Anspruch zu definieren. Ist die Erfindung nicht im An-
spruch dargelegt, so ist sie nicht geschiitzt. Die Definition

wissens mit ihrer Hilfe in der L.age ist, ohne eigene erfinderische
Bemiihung die Aufgabe zu losen.
°¢) E. Miiller, a.a.0., 176.
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der Erfindung im Patentanspruch ist eine gesetzliche Vor-
aussetzung des Schutzes.

Der Patentanspruch ist massgebend fiir den sachlichen
Geltungsbereich des Patentes. Dies bedeutet, dass er Aus-
gangspunkt zu dessen Bestimmung ist. Was als Nachah-
mung anzusehen ist, kann nur vom Patentanspruch aus
festgelegt werden.

Nur diejenigen Merkmale sind anzugeben, die zur Be-
stimmung des Gegenstandes des Patentes erforderlich sind.
Aus diesem Grunde ist bei der herkdmmlichen Kennzeich-
nung der Erfindung durch technologische Merkmale die
Angabe der Vorteile oder des Zwecks der Erfindung nicht
erforderlich®?). Allerdings gibt es Erfindungen, die ohne
Angabe des Zwecks nicht bezeichnet werden koénnen?®f).
Ferner gehort die Hervorhebung, dass es sich um eine Kom-
binationserfindung handle, nicht in den Patentanspruch??).

Der Patentanspruch ist zwar der Kernpunkt der Pa-
tentschrift und bildet die Grundlage fiir die Erkenntnis der
Erfindung, er ist aber nicht ausschliesslicher Triger des
Patentschutzes. Aus seinem Wortlaut lidsst sich das Gebiet
der Patentnachmachung abstecken, aber er erschopft
nicht stets den gesamten sachlichen Geltungsbereich der
Erfindung. Die Rechtsprechung ist allerdings andere Wege
gegangen, indem angenommen wurde, der Patentanspruch
bestimme abschliessend den Schutzumfang; der sachliche
Geltungsbereich reiche nie weiter als der Patentanspruch,
ausgelegt durch die Beschreibung,-angebe.

b) Enistehungsgeschichte von Art. 5 PG;
Entwicklung der Rechissprechung.

Da zur Begriindung der Gerichtspraxis immer wieder
die Entstehungsgeschichte des Art. 5 PG, namentlich ge-
wisse Ausfithrungen in der bundesritlichen Botschaft heran-

*7) Weidlich und Blum, 154 ; vgl. aber BGE 47 11495, 41 11 140.

8) Pietzcker, 107.

99) Matter, GRUR 36, 223; vgl. dazu BGE 57 II 234; 58 11
270 1.; 69 1I 185.
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gezogen wurden, ist es von Interesse, den Werdegang des
Art. 5 PG zu untersuchen.

Bereits im Vorentwurf des Eidgendssischen Amtes fiir
geistiges Eigentum zum heute geltenden PG fand sich die
Bestimmung, der Patentanspruch sei ,,massgebhend fiir die
Beurteilung der Neuheit der Erfindung und fiir den Gel-
tungsbereich des Patentes.‘* Die Beschreibung sollte ,,hier-
bei nur insoweit in Betracht kommen, als fiir die Verstand-
lichkeit des Patentanspruches in ausschliesslich technischer
Beziehung notwendig ist.” In der Expertenkommission
wurde beanstandet, dass die Beschreibung nur in so engem
Umfange beriicksichtigt werden diirfe, und statt dessen
vorgeschlagen, sie solle ,,zur Auslegung herangezogen‘‘ wer-
den konnen.

In der bundesritlichen Botschaft wurde unter Hinweis
auf die Nachteile des Patentwesens, das eine Fessel fiir die
Konkurrenz bedeute, als wesentliches Erfordernis eines
guten Patentgesetzes bezeichnet, durch Klarstellung des
Geltungsbereichs der Erfindung diesen Nachteil auf ein
Mindestmass zu reduzieren, ohne den Erfinder in seinen
Rechten zu verkiirzen. In diesem Sinne wurde ausgefiihrt:
,,Es ist vom Patentbewerber nicht zu viel Vérlangt, dass er
klar und bestimmt heraussage, worin er den Kern der Er-
findung erblickt, derart, dass er dabei behaftet werden
kann; es liegt darin eine selbstverstidndliche Gegenleistung
an die Gesellschaft, welche ihm durch die Patenterteilung
ausschliessliche Rechte an seiner Erfindung gewéhrleistet.*
Indessen wird ausdriicklich anerkannt, es sei besonders bei
komplizierten Erfindungen schwierig, einen ohne weitere
Erlauterungen klaren Patentanspruch aufzustellen. Aus die-
sem Grunde soll die Beschreibung zur Erlduterung mit-
herangezogen werden diirfen. Aus der Botschaft ergibt sich
also deutlich, dass auf die zusammenfassende Kennzeich-
nung der Erfindung im Anspruch erhebliches Gewicht ge-
legt wurde.

In der parlamentarischen Beratung wurde indessen die
im Entwurf enthaltene neue Vorschrift als wenig
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einschneidend angesehen. Der ‘Berichterstatter im Stén-
derat betonte, zur Interpretation des Anspruches diirfe
auch die Beschreibung herangezogen werden. Dies ent-
spreche der Auffassung in Deutschland. Er zitierte in die-
sem Zusammenhang ein reichsgerichtliches Urteil vom Mai
1901 (vgl. J. W.01, 334), wonach eine Auslegung, welche
nur den Anspruch beriicksichtige und an dessen Wortlaut
hafte, zu Unrecht einen formellen Charakter habe und mit
den Grundprinzipien des Patentrechtes nicht in Einklang
stehe, da sich die Erfindung nicht in einer einzelnen dussern
Darstellung erschopfe. Gleichzeitig verwies der Bericht-
erstatter auf einen bundesgerichtlichen Entscheid aus dem
Jahre 1904 (gemeint war BGE 30 II 115 ff.) und fiithrte
unter Berufung auf ihn aus, es sei ,,dem durch die Praxis
festgelegten Grundsatz auch gesetzliche Form‘ zu geben.
Im erwihnten Entscheid wird ausgefiihrt, es komme nicht
allein auf die Formulierung des Patentanspruches an, ,,son-
dern ebensosehr auf die Patentbeschreibung.* Ferner heisst
es: ,,Eine allfillig ungeschickte Formulierung der Patent-
anspriiche soll daher dem Inhaber nicht schaden, wenn sich
aus dem Patentanspruch in Verbindung mit der Patent-
beschreibung ergibt, dass mehr als Erfindung beansprucht
wird, als was nach dem strikten Wortlaut des Anspruches
darunter fallt.”

Das Bundesgericht fasste zunichst den neuen Art. 5
keineswegs als Abkehr vom bisherigen Rechtszustand
auf!?9). Erst in BGE 44 II 200 wurde die Auffassung ver-
treten, die Beschreibung diirfe nur zur Auslegung der An-
spriiche, nicht aber zu ihrer Erginzung herangezogen wer-
den. In voller Schirfe kam dieser Gesichtspunkt schliesslich
in BGE 47 11 495 zum Ausdruck, wo sich das Bundesgericht
bereits auf eine feststehende Praxis berief und hervorhob:

100y Vgl. BGE 43 I1 524, wo das Bundesgericht auf das neue
Patentgesetz und seine stindige Rechtsprechung verwies, nach
welcher der Gegenstand eines Patentes nicht allein aus dem
Patentanspruch zu ermitteln sei.
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,,Die Zusammenfassung aller wesentlichen Merkmale bildet
den Patentanspruch, der allein massgebend ist fiir die Neuheit
und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Der Erfinder
hat somit eine genaue Bezeichnung des Gehaltes seiner Erfindung
im Patentanspruch zu geben und trifft ihn daher das Risiko fiir
eine unrichtige und unvollstdndige Definition. Nach der fest-
stehenden Praxis des Bundesgerichts konnen die Beschreibung
der Erfindung und die zum Verstindnis erforderlichen Zeich-
nungen lediglich zur Auslegung der Anspriiche (Art.5, Abs. 3
PG), nicht aber zu ihrer Erginzung herangezogen werden (AS 44
IT 200). Eine Bereicherung der Erfindung mit konstitutiven Ele-
menten, die im Patentanspruch nicht wiedergegeben sind, im
Wege der Patentbeschreibung ist daher ausgeschlossen und kann
sich mithin der Fachmann nur auf das beziehen, was nach der
Fassung der Anspriiche, mit Inbegriff der sogenannten Unter-
anspriiche, als Inhalt der Erfindung ausgedriickt ist. Im Patent-
anspruch sind auch die Mittel zur Losung der Aufgabe, die sich
der Erfinder gestellt hat, und der Zweck seiner Erfindung anzu-
geben. Fir die Frage, ob etwas als wesentliches Merkmal der
Erfindung gemeint sei, ist von Bedeutung, ob der Patentbewerber
es fiir notig gefunden hat, dieses Element in den Patentanspruch
aufzunehmen. Denn der Richter hat nicht festzustellen, was der
Erfinder schiitzen lassen wollte, sondern nur, was er tatsichlich
schiitzen liess und was die staatlichen Organe als beansprucht
festgestellt haben.*

An dieser Auffassung hat das Bundesgericht seither in
standiger Rechtsprechung festgehalten!0'). Was im Patent-
anspruch und den Unteranspriichen nicht als Erfindung
gekennzeichnet wird, ist des Schutzes nicht teilhaftig (57
IT 231). Der Patentanspruch umschreibt das Wesen des
Patentes und gibt damit den Schutzumfang des Patentes
wieder (BGE 61 II 51).

Aus diesen Tatsachen ergibt sich, dass die Entstehungs-
geschichte von Art. 5 PG keineswegs eindeutig fiir die Be-
schrinkung des Schutzes auf den Wortlaut des Patent-
anspruchs spricht. Wenn in der Botschaft gefordert wird,
der Patentbewerber habe klar herauszusagen, worin er den
Kern der Erfindung erblicke, so soll dies wohl nur die neue

vy BGE 48 11 293 1.; 49 II 136, 141 und 515; 50 II 72; 53
IT 186; 57 II 231; 58 II 267; 61 11 51; 64 II 393; 69 II 185.

Zeitichrift fir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 63. 5a
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zwingende Vorschrift begriinden, einen Patentanspruch
aufzustellen. Nirgends wird aber in der Botschaft er-
klart, der Schutz bleibe auf den Inhalt des Patent-
anspruchs beschrdnkt. Dies geht namentlich auch nicht
aus der parlamentarischen Beratung hervor!??). Da-
nach sollte im Gegenteil eine ungeschickte Formulierung
der Patentanspriiche dem Patentinhaber nicht schaden. Es
fallt auf, dass auch das Bundesgericht zunichst den Art. 5
PG nur als Bekriftigung der bisherigen Rechtsprechung
ansah. Die spétere Praxisdnderung ist vielleicht dem Ein-
fluss des Kommentars Guyer zuzuschreiben. Scheinbar
steht die gesamte Gerichtspraxis in der Folge auf dem Bo-
den des BGE 47 II 495, doch finden sich — wie zu zeigen
sein wird — eine Reihe von Entscheidungen, welche den
Schutz tiber den Wortlaut des Patentanspruchs hinaus aus-
dehnen.

c¢) Konkrete oder abstrakie Formulierung
des Palentanspruchs.

Aus dem Erfordernis, die Erfindung durch diejenigen
Begriffe zu definieren, die der Patentbewerber als ausrei-
chend erachtet, folgt, dass er sie wenn moglich ihrem vollen
Umfang nach darzulegen hat. Er hat sich also darum zu
bemiihen, im Patentanspruch die Erfindung so zu um-
schreiben, dass ihr sachlicher Geltungsbereich erkennbar
wird. Es ist nicht nétig, zur Rechtfertigung dieser Forde-
rung auf Art.5, Abs. 1 PG hinzuweisen. Eine klare und
moglichst abschliessende Darstellung der Erfindung wire
auch dann ein selbstverstiandliches Desideratum, wenn diese
nicht nur dem Patentanspruch, sondern der ganzen Patent-
schrift zu entnehmen wire. Wer aus einem Patent ein staat-
liches Monopol ableitet, muss sich bestreben, dessen vollen
Umfang von Anfang an so deutlich wie mdéglich zu bezeich-
nen. Die Bestimmung von Art. 5, Abs. 1 PG regelt indessen
nicht den Schutzumfang. Gliickt dem Erfinder die Defini-

102) Vgl. Schonberg, JZ 30, 222 {.; Vollenweider, 58.
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tion der Erfindung im Patentanspruch nicht restlos, so hat
dies nicht unbedingt die Beschrinkung des Schutzes auf
den genauen Wortlaut des Anspruchs zur Folge. Der Gel-
tungsbereich erstreckt sich nach Art. 38 PG auch auf Nach-
ahmungen, so dass der Erfinder nicht ,,am Worte gefasst
wird*‘; der Gesetzgeber tragt mit Art. 38 PG der Schwierig-.
keit Rechnung, die ,,ideale’* Formulierung des Anspruchs
zu finden.

Mit der Verpilichtung, den Patentanspruch durch aus-
reichende Begriffe zu definieren, steht das Problem der
abstrakten oder konkreten Abfassung der Patentanspriiche
im Zusammenhang. Es wurde versucht, aus der Wendung
,,Gegenstand des Patentes*’, die sich in Art. 5, Abs. 1 PG
findet und an verschiedenen Stellen des PG, zum Teil
gleichbedeutend mit dem Ausdruck ,,Gegenstand der Er-
findung®, wiederkehrt (Art. 38, Ziff. 1 und 2; Art. 26;
Art. 34), den Satz abzuleiten, der Patentanspruch habe kon-
krete Angaben zu enthalten und abstrakte Umschreibun-
gen zu vermeiden!?®). Diese Beweisfithrung ist indessen
nicht unbedingt schliissig. Im iibrigen besteht zwischen
abstrakter und konkreter Formulierung kein kontradik-
torischer Gegensatz. Der Unterschied ist kein grundsitz-
licher, sondern ein gradueller'®?). Jeder Patentanspruch
arbeitet notwendigerweise mit Begriffen. Wie weit die Ab-
straktion getrieben werden soll, hingt vom sachlichen In-
halt der Erfindung ab. Je umfassender der zu schiitzende
Gedanke ist, desto weniger Merkmale sind in den Anspruch
aufzunehmen, desto ,,abstrakter‘‘ ist dieser zu halten. Die
Bemiihung des Patentanmelders kann sich also hiochstens
darauf richten, die uferlose und unnotige Abstraktion zu
vermeiden.

In der schweizerischen Patentpraxis werden die Patent-
anspriiche in der Regel mdoglichst ,,abstrakt®, d. h. allge-
mein, weitmaschig und unbestimmt gehalten. Dies erklirt
sich aus dem Bestreben, den Geltungsbereich des Patentes

103) Vgl. Schnyder, 42 ff.
104) Kraut, 25, 26.
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vollig zu umfassen, wozu angesichts der Tendenz der Recht.--
sprechung, nur Schutz im Rahmen des Wortlautes dess
Patentanspruchs zu gewéihren, aller Anlass vorhanden ist..
Dabei wird nicht selten die Abstraktion so hoch hinauf--
getrieben, dass nur noch eine blosse ungeloste Aufgabe
iibrigbleibt. Ferner werden die Arbeitsmittel manchmail
derart verschwommen bezeichnet, dass aus der Lektiire dess
Anspruchs nicht mehr deutlich wird, was eigentlich erfun--
den 1st1%), Die Anspriiche enthalten hier zwar irgendwie
die geschiitzte Erfindung, aber man wird nicht behauptem
konnen, mit einer solchen Patentierungsweise werde der
Forderung des Gesetzgebers nachgelebt, , klar herauszu-
sagen‘’, was erfunden ist. Es muss ein angemessenes Gleich-
gewicht zwischen allzu spezifizierter Definition und nebel-
hafter Begriffskiinstelei gefunden werden, d. h. es ist vom
der wirklichen Erfindung und der Erkenntnis des Erfinders
auszugehen. Ein gesunder Ausgleich wird sich am ehesten
einstellen, wenn die Erfinder mit einer verniinftigen Aus-
legung der Patente durch die Gerichte rechnen kénnen, die
nicht ,,am Worte klebt, wo die Sache klar am Tage liegt.‘"

Fir das schweizerische Recht ist die Auffassung abzu-
lehnen, der Erfinder konne sich ganz allgemein damit
begniigen, im Patent eine ,,.konkrete* Ausfithrung darzu-
legen, aus der im Verletzungsstreite ein abstrakter Erfin-
dungsgedanken abzuleiten sei. Der Satz des deutschen
Rechtes gilt nicht, wonach bei der Auslegung des Patentes
im Verletzungsstreite stets nach einem allgemeineren Prin-
zip zu forschen, ein hoherer Erfindungsgedanken heraus-
zuschélen sei, wobei sogar vom Reichsgericht eine beson-
dere Begriindung dafiir verlangt wird, wenn die Vorinstanz
den Schutz nur fiir die im Patent beschriebene Ausfithrungs-

105) Vgl. die amiisanten Definitionen eines Stuhls, wie sie der
,,Patentschriftgelehrte’ gibt, durch Miiller-Liebenau, 235 {., derin
stufenweiser Abstrahierung folgende Umschreibungen vorschligt:
,,Mobel ... zur Aufnahme und Unterstiitzung des menschlichen
Korpers‘, ,,in waagrechter Ebene in einer gewissen Hohenlage zu
unterstiitzende Platte*’, ,,zur Aufnahme beliecbiger Gegenstinde
dienender Korper®.
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form, nicht aber fiir einen allgemeineren Lésungsgedanken
gewdhrt hat1%6). Der Ausgangspunkt der deutschen Praxis,
dass ndmlich der Erfinder bei der Anmeldung bloss eine
Ausfithrungsform des Patentes zu schiitzen braucht und es
Sache des Verletzungsrichters ist, festzustellen, auf welchem
geschiitzten Prinzip die Ausfithrungsform beruht, besitzt
in der Schweiz keine allgemeine Geltung®?). Grundsitzlich
ist der Anmelder geméass Art. 5, Abs. 1 PG gehalten, seine
Erfindung so umfassend wie moglich im Patentanspruch
zu definieren; misslingt ithm dies, so erhdlt er nur weiter-
gehenden Schutz, wenn die Unvollkommenheit seiner Er-
findungsdefinition dem gut ausgebildeten Fachmann ohne
weiteres deutlich wird.

d) Auslequng-des Patentanspruchs.

Der Patentanspruch — wie iiberhaupt die Patent-
schrift — ist fiir den Fachmann geschrieben. Er ist nicht
so zu verstehen, wie ihn der Laie oder der Jurist liest, son-
dern wie er bei verniinftiger Wiirdigung vom Fachmann des
betreffenden Gebiets aufgefasst wird. Massgebend ist der
technische Sprachgebrauch zur Zeit der Patentanmeldung.

Das Bundesgericht legt die Auffassung des gut ausge-
bildeten Fachmannes zugrunde. Es kommt somit weder
auf das Verstdndnis des unqualifizierten Berufsmannes noch
auf dasjenige des iiberragenden Fachgelehrten an. Die
Wiirdigung des gut ausgebildeten Fachmanns kann zu
einer vom Wortsinn abweichenden Auffassung iiber den
Inhalt des Patentanspruchs fithren (BGE 65 II 95), doch
ist in solchen Féllen eine schliissige Begriindung zu fordern
und nachzuweisen, weshalb die Anwendung des Fach-
wissens ein besonderes Ergebnis zeitigt. Andernfalls miiss-
ten die Gerichte sich mit jedem Missverstindnis eines Sach-
verstdndigen abfinden.

Im iibrigen ist die Auslegung des Patentanspruchs
nach den allgemein fiir die Interpretation von Rechtsnor-

106) Vgl. Klauer-Mdhring, 163.
107y Vgl. Krausse, 108; Isay, 260.
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men und Willenserkldrungen geltenden Regeln vorzuneh-
men. Uber die Heranziehung der Beschreibung fir die
Auslegung vgl. Ziff. 2.

Der Satz, im Zweifel sei anzunehmen, der Patent-
bewerber habe den Willen gehabt, Schutz fiir alles das-
jenige zu beanspruchen, was an seiner Erfindung objektiv
neu ist und eine Bereicherung der Technik darstellt (BGE
64 11 393), ist insoweit richtig, als auch Auswirkungen der
Erfindung, an die der Anmelder nicht gedacht hat, geschiitzt
sein konnen. Dagegen besteht keine Vermutung dafiir, dass
der Patentanspruch auf alles auszudehnen ist, was neu ist
und eine Bereicherung der Technik darstellt. Schutz besteht
nur insoweit, als die Erfindung offenbart worden ist. Es
darf nicht auf Grund einer Vermutung Schutz fiir das
gewihrt werden, was nach dem Stand der Technik hitte
patentiert werden konnen, aber nicht patentiert worden ist.
Dem Erfinder darf nicht der technische Freiraum zugewie-
sen werden, den er allenfalls hitte in Anspruch nehmen
koénnen. ,,Deswegen, weil ein anderer etwas nicht gedacht
hat, hat es noch nicht der Erfinder gedacht‘108),

2. Verhédltnis von Patentanspruch
und Beschreibung.

a) Grundsditze.

Nach Art. 5, Abs. 3 PG kann die Beschreibung der Er-
findung zur Auslegung des Patentanspruchs herangezogen
werden. Das Bg hat in stindiger Rechtsprechung den Satz
aufgestellt, die Patentbeschreibung diirfe nur zur Aus-
legung, nicht aber zur Erginzung des Patentanspruches
herangezogen werden und eine Bereicherung der Erfindung
mit konstitutiven Elementen, die im Patentanspruch nicht
wiedergegeben sind, im Wege der Patentbeschreibung sei
ausgeschlossen. In dieser Form ist der Satz aber zum min-
desten missverstdndlich. Wiirde man ihn nach seinem ge-

108) Von der Trenck, 257.
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nauen Wortsinne verstehen, so wire die Patentbeschreibung
zu volliger Bedeutungslosigkeit verurteilt.

Schon die Annahme eines Widerspruches oder Gegen-
satzes zwischen Ergénzung und Auslegung ist tberspitzt.
Jede Auslegung ist in einem gewissen Sinne eine Erginzung
und fiigt zum Vorhandenen etwas hinzu'??). Mit der Auf-
stellung eines schroffen Unterschiedes zwischen einer zu-
lassigen Auslegung und einer unzuldssigen Ergidnzung aus
der Beschreibung wird daher nichts gewonnen. Auch aus
dem Gesetzestext ergibt sich ein solcher Gegensatz nicht.
Es heisst in Art. 5, Abs. 3, nirgends, eine Ergidnzung des
Anspruches durch die Beschreibung sei unzuléssig, sondern
nur, die Beschreibung diirfe zur Auslegung herangezogen
werden.

Tatséchlich bedarf der Patentanspruch in ganz beson-
derem Masse der Verdeutlichung und Erlduterung durch
die Beschreibung. Schon in der parlamentarischen Bera-
tung'?) wurde darauf hingewiesen, wie schwierig die Zu-
sammenfassung einer Erfindung in technologische Begriffe
oder Merkmale in einem Patentanspruch sei. Haufig ist ein
Patentanspruch aus sich selber heraus iiberhaupt nicht
verstindlich. Erst durch das Studium der gesamten Patent-
schrift wird klar, welche Zwecke verfolgt werden und welche
Wirkungen mit den angewendeten Mitteln angestrebt wer-
dern. In gewissen Fillen ist es unmdoglich, im Patentanspruch
die Erfindung so klarzulegen, dass sie in wenige Merkmale
gefasst werden kann, z. B. bei elektrischen Schaltungen,
kompliziertem Verlauf der Schuss- und Kettenfidden von

109) Burckhardt, Methode und System des Rechtes, 279: ,,Die
Auslegung ist also auch eine Art Ergianzung des unvollstandig ge-
bliebenen Gesetzes ... Zwischen Ausfiillung von Liicken und Aus-
legung besteht daher kein begrifflicher Unterschied‘‘; Fehr, Die
Dyaamik des Gesetzes, ZSR, n. F., 59, 58: ,,Die Wirkung der
Gesetzesauslegung ist ganz gewiss eine rechtsschopferische®; Of-
tinger, ZSR, n. F., 58, 197: ,,Erganzung ist nichts anderes als
quelifizierte Auslegung*“; vgl. auch Frick, 37 f.; Isay, Auslegung,
33; Schnyder, 13; BGE 57 II 222.

110y Sten. Bulletin 1906, 1491.
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Webwaren, wo erst die Zeichnung zeigt, was gemeint ist!11).
Gerade wegen dieser Schwierigkeiten wird dem Patent-
anspruch eine Beschreibung beigegeben. Thr kommt eine
doppelte Bedeutung zu. Einerseits soll sie die Erfindung so
darlegen, dass danach ihre Ausfithrung durch Fachleute
moglich ist (Art. 26, Abs. 2; Art. 16, Ziff. 7 PG). Anderseits
dient die Patentbeschreibung zur Auslegung des Patent-
anspruches!'?). Es wire deshalb unverstiandlich, wenn der
Patentanspruch nicht aus der Patentbeschreibung durch
konstitutive Merkmale bereichert werden diirfte. In Wirk-
lichkeit vermag der Patentanspruch der erliuternden und
verdeutlichenden Ergénzung durch die Beschreibung iiber-
haupt nicht zu entraten. Die dngstliche Scheu, etwas aus
der Beschreibung in den Patentanspruch hiniiberzunehmen,
ist auch deshalb nicht begriindet, weil schliesslich in die
Beschreibung nichts aufgenommen werden soll, was nicht
zur Klarstellung und zum richtigen Verstidndnis der Erfin-
dung und ihrer Ausfithrung gehort.

Die Wendung in Art. 5, Abs. 3 PG, wonach die Be-
schreibung ,,zur Auslegung‘ des Patentanspruches heran-
gezogen werden konne, ist vielleicht nicht sehr gliicklich
gewihlt. Von Auslegung in dem Sinne, wie sonst das Wort
in der Rechtssprache verwendet wird, kann nicht gespro-
chen werden. Bei einem Gesetz ist jeweilen in kritischer
Besinnung auf die Grundgedanken des Erlasses und die
gesetzgeberischen Zwecke durch Auslegung der Inhalt dér
einzelnen Vorschriften niher zu bestimmen. Bei Vertrigen
i1st der mutmassliche Willen der Parteien zu erforschen. Bei
der Heranziehung der Patentbeschreibung steht der Fach-
mann aber auf viel weniger schwankendem Grunde, da die
Beschreibung neben dem Patentanspruch steht, gleich-

1) Vgl. Tetzner, 262.

112) Die Anschauung, die Beschreibung diene nur dazu, die
Erfindung so darzulegen, dass danach ihre Ausfithrung durch
Fachleute moglich sei, wihrend die Definition ausschliesslich
Sache der Anspriiche sei (BGE 53 11 186; 57 II 233), ist mit Art. 5,
Abs. 3, und Art. 16, Ziff. 8 PG nicht vereinbar.
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zeitig mit ihm erschienen ist und zu seinem Verstidndnis
dienen soll. Anstatt von Auslegung wiirde besser von er-
lauternder Erginzung oder von verdeutlichender Erklarung
des Patentanspruches durch die Beschreibung gesprochen.
Da der Zweck der Beschreibung mit dahin geht, den An-
spruch zu erldutern, muss es auch moglich sein, ihn aus
jener zu ergdnzen und durch konstitutive Merkmale zu
bereichern, soweit der Anspruch einer solchen Erlduterung
oder verdeutlichenden Erklirung bedarf.

In Wirklichkeit hat die Rechtsprechung nie die Ergén-
zung oder Vervollstindigung des Anspruches aus der Be-
schreibung ablehnen wollen. Es sollte lediglich verhindert
werden, dass der Patentanspruch durch die Beschreibung
ersetzt wird!!3). Wenn im Patentanspruch iiberhaupt nicht
auf die Erfindung hingewiesen wird, so kann diese nicht der
Beschreibung entnommen werden (BGE 38 II 687 f.). Was
im Patentanspruch in keiner Weise angedeutet wird, kann
nicht aus der Beschreibung hervorgeholt werden. Aus ihr
darf nur beigezogen werden, was an Angaben im Patent-
anspruch angekniipft, sie erldutert oder besser verstind-
lich macht und was innerhalb des technischen Rahmens
bleibt, den der Patentanspruch selber gibti4). Nicht auf
das, was bloss nach der Beschreibung hitte geschiitzt wer-

113) Wenn darauf hingewiesen wird, auch in den USA. und in
England werde dem Patentanspruch das Hauptgewicht beigemes-
sen, so ist zu beachten, dass sich die anglo-amerikanischen Ver-
haltnisse nicht ohne weiteres mit dem schweizerischen Recht ver-
gleichen lassen. Im Patentanspruch wird dort keine zusammen-
fassende begriffliche Definition der Erfindung verlangt, sondern
nur die Aufzihlung der einzelnen Erfindungselemente. Damit
kommt man haufig zu einer grossen Zahl von Patentanspriichen.,
Ferner ist die Bezugnahme auf die Beschreibung oder eine Patent-
zeichnung im Anspruch gestattet, womit die Beschreibung oft in
hohem Masse fiir das Verstindnis der Erfindung herbeigezogen
wird (Pietzcker, 302). Dazu kommt im amerikanischen Recht die
Moglichkeit der nachtriglichen Verbesserung des Patentes durch
,,reissue‘* (vgl. Michaelis, 232 ff.) und durch ,,disclaimer* (vgl. Mi-
chaelis, 236 11.).

14) Zu weitgehend Schnyder, 85.
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den konnen, sondern darauf kommt es an, was der Patent-
anspruch enthilt. Wird im Patentanspruch eine Erfindung
nicht erwahnt, so fehlt es an einem Gegenstand der Aus-
legung durch die Beschreibung (BGE 57 11 234).

Es geht nicht an, die Patentschrift so zu behandeln,
wie wenn sie nur aus dem Patentanspruch bestiinde. Die-
ser soll zwar die Feststellung ermoglichen, was der Patent-
bewerber als seine Erfindung betrachtet. Dies heisst aber
nicht, dass sich die Fachwelt damit begniigen darf, den
Patentanspruch allein zu lesen. Stets ist die gesamte Patent-
schrift zu priifen, um sich Klarheit iiber die Erfindung zu
verschaffen. Der Patentanspruch hilft dem Verstindnis
nach, indem er sagt, wo die Erfindung zu suchen ist, doch
kann bei der Schwierigkeit einer Umschreibung durch we-
nige Merkmale nicht verlangt werden, dass die Erfindung
ausschliesslich aus dem Studium des Patentanspruches
deutlich werde. Die verbreitete Auffassung, es komme so-
zusagen ausschliesslich auf den Patentanspruch an, findet
nicht selten in Patentschriften dadurch ihren Ausdruck,
dass die Beschreibung so farblos wie moglich gehalten wird
und zu einem Anhdngsel herabsinkt, aus dem tber den
Patentanspruch hinaus so gut wie nichts zu erfahren ist.
Gesuchsteller, die ihre Erfindungen in dieser Weise um-
schreiben, schaden sich selber. Wenn sie es unterlassen, An-
gaben iiber den Stand der Technik, die Aufgabe der Erfin-
dung sowie die verwirklichten Vorteile zu machen, und das
Wesen der Erfindung daher im Dunkel bleibt, konnen sie
nicht damit rechnen, dass ihnen auf Grund der unbestimm-
ten Patentanspriiche ein umfassender Schutz gewihrt wird,
etwa mit der Begriindung, im Zweifel sei der Geltungs-
bereich moglichst weit zu ziehen. Denn die Rechtsprechung
kommt nicht dem Patentbewerber zu Hilfe, der durch mog-
lichst unbestimmte Wendungen im Triiben zu fischen ver-
sucht.
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b) Beispiele der Auslegung an Hand
der Beschreibunyg.

Die Beschreibung kann zur Auslegung des Patent-
anspruches in verschiedener Weise herangezogen werden.
Es sei auf folgende Moglichkeiten hingewiesen:

aa) Was als technisch selbstverstindlich vorbekannt
ist, ferner was selbstverstindliche Voraussetzung der Lo-
sung bildet, ohne welche sie ohne allen Zusammenhang
wire, darf aus der Beschreibung, ja sogar aus dem Erkennt-
nisschatz des gut ausgebildeten Fachmannes ohne weiteres
erganzt werden'®). Dies ergibt sich daraus, dass sich die
Patentschrift an den Techniker wendet und die Kenntnisse
eines gut ausgebildeten FFachmannes voraussetzt. Oft wird
— zu Unrecht — dem Patentanspruch oder der Beschrei-
bung vorgeworfen, sie seien unvollstindig, da der Fach-
mann noch eine Reihe von Erwigungen anzustellen und
Massnahmen zu treffen habe, die im Anspruch oder der
Beschreibung nicht erwahnt seien. Hier wird verkannt, dass
der Patentanspruch nur eine ausfithrbare Erfindung durch
ihre neuen Merkmale zu umschreiben, nicht aber eine fertige
Konstruktion zu liefern hat. Eine Patentschrift ist weder
ein technisches Lehrbuch, noch hat sie Konstruktionszeich-
nungen oder Materiallisten zur Verfiigung zu stellen. Es
genigt, wenn der FFachmann auf Grund der technischen
Anweisung des Patentes ohne eigene erfinderische Tatig-
keit die Erfindung ausfiihren kann, selbst wenn er dabei im
Pateni nicht enthaltene Uberlegungen anzustellen hat, die
fachnénnisches Konnen voraussetzen.

bb) Durch Heranziehung der Beschreibung diirfen un-
bestmmte und unklare Begriffe des Anspruches néher pra-
zisiert und verdeutlicht werden. Wird im Patentanspruch
,»einbel gewohnlicher Temperatur duktiler Draht** erwihnt,
so kann aus der Beschreibung ergianzt werden, dass unter
duk:il nicht nur ziehbar oder elastisch biegsam, sondern
auch plastisch biegsam, dauernder Formverinderung fahig

113) Guyer, § 5, Anm. 8, 26.
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zu verstehen ist (BGE 49 I1 515). Ist im Anspruch von einer
Wandverkleidung aus gepresstem FFibermaterial mit ,,evide-
ments a surfaces rugueuses'® die Rede, so kann der Be-
schreibung entnommen werden, dass es sich um Ausneh-
mungen handelt, die nach der Formung der Platte durch
Ausschneiden und -ségen hergestellt worden sind (Urteil
des Bundesgerichts vom 18. Mai 1938 i. S. Celotex Cor-
poration gegen Pavag und Pavatex AG.). Wenn in einem
Patentanspruch ein Gleitschutzkorper fiir Hufbeschliage mit
einem Dorn aus verschleissfestem Werkstoff geschiitzt
wird, so darf aus der Beschreibung erginzt werden, dass es
sich um einen mindestens den Héartegrad 9 aufweisenden
Werkstoff, beispielsweise Wolframkarbid, handelt (BGE 69
IT 195).

cc) Der Patentbeschreibung diirfen nidhere Einzelhei-
ten iiber das Zusammenwirken der im Patentanspruch ge-
nannten Elemente entnommen werden (BGE 39 II 350;
58 II 63). Oft ist es im Patentanspruch nicht moglich, die
Zusammenwirkung der verschiedenen Elemente anders als
in der allgemeinsten Form zu kennzeichnen.

dd) Auch konstruktive Einzelheiten koénnen aus der
Beschreibung ergénzt werden (vgl. BGE 57 II 234). Der
Anspruch fiir ein Verfahren zur Herstellung von Wolfram-
draht, dadurch gekennzeichnet, dass Wolframkorper wie-
derholt andauernd mechanisch bearbeitet werden, bis ein
bei gewohnlicher Temperatur duktiler Draht entsteht,
wurde als geniigend klar angesehen, obschon erst die Be-
schreibung nihere Angaben dariiber lieferte, dass ein Wolf-
rampulver verwendet werden soll, welches vor der mechani-
schen Bearbeitung, die in einem Hammerverfahren bestand,
einem besondern Glithverfahren unterworfen wurde (BGE
49 1II 515). Bei einem Patent fiir eine Spulmaschine spielte
die Ausgestaltung der Spulenenden mit einer konzentri-
schen Kerbung eine wesentliche Rolle. Aus dem Patent-
anspruch’ ging lediglich hervor, dass eine Spulenantrieb-
welle an ihren beiden Enden mit Friktionskonusscheiben
versehen ist, die an entsprechenden Gegenkonussen der



Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- u. des Patentprozessrechtes. 77a

Spule angreifen. Dadurch wird die besondere Ausgestaltung
der Spulenenden mit konzentrischer Kerbung hinlinglich
angedeutet, denn: ,,auch nach dem schweizerischen Recht
geniigt es, wenn aus dem Patentanspruch ersichtlich ist,
dass die Einzelteile im Hinblick auf das Zusammenwirken
zur Erzielung des Nutzeffektes der Erfindung und nicht
zufillig oder aus Spielerei besonders ausgestaltet worden
sind** (BGE 58 II 270). Bei einem Patent fiir ein Material-
verdichtungsgeridt wurde der Satzteil ,,ce bati étant pourvu,
a sa partie inférieure, d’une large plaquette’* aus der Be-
schreibung dahin verstanden, dass die Platte leicht 16sbar,
also auswechselbar sei, ,,wenn auch eine klarere Fassung. . .
wiinschbar gewesen wire* (Bg vom 1. Juni 1937, Robert
Aebl & Cie. AG. gegen René¢ May S. A.). Etwas weit geht
BGE 43 II 524: Bei einem Patent fiir einen Glithstrumpf-
halter mit einem Ring zum Aufhingen des Strumpfes wurde
durch den Unteranspruch eine Ausfithrung geschiitzt, wo-
nach der Ring ,,Osen aufweist, die dazu dienen, die Enden
eines zum Aufhingen des Strumpfes vorgesehenen Biigels
aufzunehmen.”* Aus der Patentzeichnung entnahm das
Gericht, dass die Osen aus dem Ringkorper selber gebildet
werden, d. h., dass der Ring selber durch Falten die Osen
bildet. Der Schutz des Patentes wurde auf dieses Merkmal
beschrinkt. Das Gericht hat damit den Satz, dass der Ring
Osen aufweise, in sehr weitherziger Weise aus der Zeichnung
erginzt. Indessen ist bei der Entnahme eines Merkmales
aus einer Patentzeichnung grosse Zuriickhaltung am Platze.

ee) Eine Erginzung des Patentanspruches aus der Be-
schreibung kann sich ferner daraus ergeben, dass zum Ver-
stdndnis des Patentanspruches die Zwecke und Vorteile der
Erfindung beriicksichtigt werden, die regelmissig nicht im
Patentanspruch aufgefiihrt werden. Da die im Patent-
anspruch angegebenen Mittel manchmal verschiedenen
technischen Zwecken dienen konnen, wird eine klare Er-
fassung und Abgrenzung der Merkmale des Hauptanspru-
ches nicht selten erst durch Hinweis auf Aufgabe und
Wirkung der Erfindung erzielt. In einem Patentanspruch
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wurde Schutz verlangt fiir eine Entladungsrohre mit Gas-
fiillung, bestehend aus dem Gemisch eines Edelgases (wor-
unter Neon fillt) und einer ,,geringen Menge eines zweiten
Gases® (das z. B. Argon sein kann). Aus der Beschreibung
ergab sich, dass angestrebt war, die IEntladung der Réhre
ohne weitere Hilfsmittel (Transformator) schon an der ge-
wohnlichen Netzspannung herbeizufiihren. Das Gericht
nahm an, angesichts dieser Zweckbestimmung der paten-
tierten Massnahme konne unter einer ,,geringfiigigen Menge
eines zweiten Gases*‘ nicht eine im Verhiltnis zum Neon so
grosse Menge Argon verstanden werden, dass die Entladung
der Rohre an der gewohnlichen Netzspannung ohne Hilfs-
einrichtung unmdéglich ist (ZbJV 72, 247 ff.). Die Tragweite
eines Ausdruckes im Patentanspruch darf also durch Be-
riicksichtigung des der Beschreibung zu entnehmenden tech-
nischen Zweckes der Erfindung ermittelt werden.

Aus den dargelegten Beispielen geht hervor, dass bei
der Auslegung der Patente nicht sklavisch am Wortlaut des
Anspruches festgehalten wird, sondern die Gerichte in ver-
niinftigem Rahmen die Beschreibung zur Vervollstindigung
des Wortlautes des Patentanspruches herbeiziehen. Dies
entspricht der Ansicht, die Hoffmann als Berichterstatter
im Sténderat bei der Beratung des Gesetzes vertreten hat,
wonach eine Auslegung, welche nur den Anspruch beriick-
sichtigt und an dessen Wortlaut haftet, diesem zu Unrecht
einen formellen Charakter beilegt, der mit dem Grund-
prinzip des Patentrechtes nicht im Einklang steht. Auch die
schweizerische Praxis verschliesst sich nicht der Erkenntnis,
die Kohler in dem Satze zum Ausdruck gebracht hat: ,,Man
darf den Erfinder nicht am Worte fassen, wenn seine Er-
findung offen am Tage liegt.*

III. Das Gebiet der Nachahmung.

1. Grundsétze.
a) Nachahmung und Offenbarung der Erfindung.

Die Ausdehnung des sachlichen Geltungsbereichs der
Erfindung auf Nachahmungen beruht auf dem Gedanken,
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dem Erfinder Schutz zu gewidhren, soweit er die Technik
bereichert hat, und zu vermeiden, dass Dritte seine Losung
in abgednderter Form nachbilden (Art.38 PG). Was das
Patent zur Losung eines bestimmten Problems offenbart,
was der Fachmann ihm nach dieser Richtung entnimmt,
gilt als geschiitzt. Aber was ist offenbart? Wie kann eine
abgeéinderte Ausfiihrung durch das Patent offenbart sein,
als daraus geschopfte Bereicherung der Tachnik gelten?

Nach einer verbreiteten Auffassung ist die Bestimmung
des Bereichs der Nachahmung nichts anderes als eine Aus-
legung. Der Patentschutz soll durch Auslegung auf andere
Ausfiihrungsformen ausgedehnt werden!!$). Allein auszu-
legen ist nur, was mehrdeutig, der Auslegung bediirftig ist.
Diese soll den Sinn einer Willenserkldrung klarstellen. Wie
muss der Gesetzgeber verniinftigerweise einen bestimmten
Erlass gemeint haben ?117). Was haben die Parteien im Ver-
trag gewollt, d. h. was miissen sie als verniinftige und kor-
rekte Leute unter den gegebenen Umstinden gewollt
haben ?118). In diesem Sinn kann auch der Patentanspruch
als Willenserkldrung auslegungsbediirftig sein. Entschei-
dend ist jeweilen, wie ihn der gut ausgebildete Fachmann
versteht, wobei die Beschreibung ,,zur Auslegung‘‘ heran-
gezogen werden darf. Eine solche Klirung des Patent-
anspruchs folgt dem Grundsatze nach den allgemeinen
Regeln iiber die Auslegung. Aber derart lisst sich zwar der
Sinn des Patentanspruchs ermitteln, das Gebiet der Patent-
nachmachung abstecken, aber nicht die Zone der Patent-
nachahmung bestimmen. Das Patent ist nicht nur dann
gegen Nachahmungen geschiitzt, wenn der Patentanspruch
unklar, auslegungsbediirftig ist, in dem Sinn, in welchem
hier von Auslegungsbediirftigkeit die Rede ist. Was offen-
barte Bereicherung der Technik, d. h. was Nachahmung
ist, kann nicht durch Auslegung des Patentanspruchs allein
gewonnen werden.

116) Tetzner, zu § 6, Anm. 30 und 31; Krausse, 109.
117) Burckhardt, Methode und System des Rechts, 278.
118) Oftinger, ZSR, n. F., 58, 186 {.
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Die Tatsache, dass das Patent eine Bereicherung der
Technik eroffnet, die nicht durch Auslegung festgestellt
werden kann, erklirt sich aus seiner Doppelnatur. Es kann
einerseits als Verbotsnorm angesehen werden: alle Mass-
nahmen, die im Anspruch umschrieben werden, sind dem
Patentinhaber vorbehalten. Andererseits wurzelt aber das
Patent kraft seines Inhaltes im Reiche der Wissenschaft
und Technik und vermittelt auf diesen Gebieten Belehrun-
gen. Der gut ausgebildete Fachmann, der das Patent zu
verstehen trachtet, wird nicht nur eine formelle Priifung
zur Feststellung des Inhalts des Patentanspruchs vorneh-
men, sondern wird diesen mit seinem Fachwissen in Be-
ziehung bringen und das Patent einer Betrachtung in kau-
saler und finaler Beziehung unterwerfen. Die Erkenntnisse,
die das Patent bei dieser Wiirdigung liefert, brauchen sich
mit dem Inhalt des Patentanspruchs nicht zu decken. Bei
der Untersuchung der Frage, welche Aufgabe das Patent
16st, welche Mittel angewendet und welche technischen
Wirkungen erzielt werden, kann dem Sachverstdndigen be-
wusst werden, dass ein bestimmtes Arbeitsmittel nur als
Tréger einer besondern Funktion von Bedeutung ist oder
dass es weniger auf die einzelnen Mittel als auf die Art ihrer
Zusammenfiigung ankommt, oder schliesslich, dass nur
eines der verschiedenen Elemente den wesentlichen kau-
salen Erfolg bestimmt. Bei dieser wissenschaftlich-tech-
nischen Betrachtung wird die Struktur der Erfindung er-
kennbar, dhnlich wie die Konturen eines Transparentes vor
dem dahinter stehenden Lichte hervortreten. Die Patent-
schrift vermehrt also das technische Wissen, erleuchtet den
Fachmann, unabhingig von der Frage, welche technische
Massnahme im Patentanspruch dargelegt ist.

Mit der vertieften Erkenntnis von Wirkungszusammen-
héngen und der Bereicherung des technischen Wissens sind
aber an sich abgednderte Ausfithrungsformen, wie sie Nach-
ahmungen enthalten, noch nicht gegeben. Hier hat die
eigene Tatigkeit des Fachmannes einzusetzen. Als durch das
Patent offenbart konnen dabei nur Ausfithrungsformen
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gelten, die sich fiir den Sachverstindigen auf Grund der
durch das Patent gelieferten Erkenntnis als selbstverstdnd-
lich und derart naheliegend aufdringen, dass die Erkennt-
nis, die das Patent vermittelt, das Entscheidende und die
daraus geschopfte (gegeniiber dem Wortlaut des Patent-
anspruchs abgednderte) Regel zum technischen Handeln
nur die selbstverstdndliche Nutzanwendung daraus ist. In
diesem Umfange rechtfertigt es sich, von einer Bereicherung
der Technik durch das Patent zu sprechen und Nachbil-
dungen, die nur von den Gedanken des Erfinders leben, als
Nachahmungen in den sachlichen Geltungsbereich des Pa-
tentes einzubeziehen.

Aus den vorstehenden Darlegungen geht hervor, wes-
halb die Feststellung der Zone der Nachahmung praktisch
so iiberaus schwierig ist. Es ist auszugehen vom fiktiven
Begriff des gut ausgebildeten Fachmanns und dessen
Durchschnittskenntnissen. Sodann ist zu ermitteln, wie
dieser nur ein gedankliches Dasein fithrende Sachverstian-
dige den Patentanspruch versteht, welche wissenschaftliche
Erkenntnis er als Bereicherung seines bloss vorgestellten
Durchschnittswissens daraus entnimmt und schliesslich
welche praktischen Folgerungen fiir das technische Handeln
er unmittelbar aus den nunmehr vermehrten Kenntnissen
ziehen wird.

Nur dann, wenn dem gut ausgebildeten Fachmann ein
umfassender Erfindungsgedanke im Sinne der vorstehenden
Ausfithrungen offenbart wird, rechtfertigt es sich, den sach-
lichen Geltungsbereich des Patentes darauf auszudehnen.
Offenbart ist also nicht nur, was dem Sachverstindigen
ohne jedes eigene Zutun zu Gebote steht. Aber seine Uber-
legungen sind nicht weiter auszudehnen, als dies ein gut
ausgebildeter Fachmann in der gleichen Lage tun wiirde.
Entnimmt ein solcher aus der Patentschrift keinen allge-
meineren Gedanken, so fehlt es an der erforderlichen
Offenbarung.

Nicht auf die Denkkraft und die ausgebreiteten Kennt-
nisse eines iiberragenden Fachgelehrten kommt es an. Was

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 03. 6a
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nur mit erfinderischer Schopferkraft erkannt oder aus dem
Patent weiterentwickelt werden kann''®), ist nicht offen-
bart. Es darf auch nicht verlangt werden, dass sich der gut
ausgebildete Fachmann um die Gewinnung eines allgemei-
neren Erfindungsgedankens besonders bemiiht. Dieser muss
sich ihm auf Grund seiner Fachkenntnisse bei Wiirdigung
des Patentes nach Aufgabe und Losung als selbstverstand-
lich ergeben. Nur die durchschnittlichen Kenntnisse eines
gut ausgebildeten Fachmannes sind zu beriicksichtigen,
wobei vom Grundsatz auszugehen ist, dass Patentschriften
Dritter sorgféltig zu priifen sind.

In Betracht kommt — und dies erschwert die Feststel-
lungen —, was fiir den gut ausgebildeten Fachmann im Zeit-
punkt der Patentanmeldung erkennbar war. Was sich erst
durch die spitere Entwicklung der Technik zeigt, ist nicht
zu beriicksichtigen29).

b) Der Erfindungsgedanke.

Fithrt die Bereicherung der Technik weiter als der
Patentanspruch, so stimmt die ,,wirkliche* Erfindung nicht
mit der im Patentanspruch dargelegten iiberein, d. h. die
Erfindung ist im Anspruch nicht vollkommen umschrieben
worden. Jede Ermittlung des sachlichen Geltungsbereiches

119) Pamit soll natiirlich nicht die Modglichkeit abhéngiger
Patente geleugnet werden. Eine Erfindung kann sehr wohl einen
in einem altern Patent offenbarten Gedanken mitbeniitzen, gleich-
zeitig aber darauf schopferisch weiterbauen.,

120y Ob der Erfinder theoretisch seine Erfindung oder deren
Wirkungsweise richtig versteht, ist ohne Belang. Es geniigt, dass
er eine praktisch brauchbare Regel gibt; auf die wissenschaftliche
Deutung kemmt es nicht an. Wenn das ,,Was‘‘ klar ist, vermag
ein Irrtum iiber das ,,Warum‘ dem Erfinder nicht zu schaden.
Allerdings kann sich spater zeigen. dass die praktische Regel wegen
mangelhaftem Verstindnis der Kausalzusammenhinge ungenau
war. Sich daraus ergebende abweichende Lésungen sind nicht dem
Erfinder zugute zu halten, da er sie nicht offenbart hat, sondern
sie dem allgemeinen Fortschritt der Wissenschaft zuzuschreiben
sind.
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geht daher fast instinktiv darauf aus, die ,,ideale‘* Formu-
lierung der Erfindung nachzuholen. Die weitere Fassung,
welche die Zone der Patentnachmachung und Nachahmung
umschliesst, kann als der geschiitzte Erfindungsgedanke
bezeichnet werden. Bei der Beniitzung dieser Benennung
darf aber nicht iibersehen werden, dass Abweichungen
gegeniiber dem Patentanspruch aus vielerlei Griinden und
nach mehreren Richtungen hin in Betracht kommen. Es ist
zweckmissig, sich dariiber jeweilen klare Rechenschaft zu
geben.

Das Bestreben den wahren Umfang der Erfindung in
einem weiter gefassten, nachtriiglich aufgestellten Anspruch
festzuhalten, hat gelegentlich die Gerichte zu der Uber-
legung gefiihrt, den Patentanspruch mit Hilfe von Art. 16,
Abs. 2 PG verbessern zu wollen. Erwies sich der Patent-
anspruch als iiberbestimmt, so wurden daraus Merkmale
entfernt, um zur ,,richtigen‘* Umschreibung der Erfindung
zu gelangen!?). Angesichts der stark auf den Wortlaut des
Patentanspruchs eingestellten Rechtsprechung ist diese
Tendenz nur allzu verstidndlich. Allein fiir eine derartige
Abéanderung von Patenten durch den Richter besteht keine
Rechtsgrundlage. Sie beruht auf der uneingestandenen Vor-
aussetzung, ein Patent sei nur verletzt, wenn sidmtliche
Merkmale des Anspruchs in der Nachbildung enthalten sind.
Sobald man anerkennt, dass der Schutzbereich iiber den
genauen Inhalt des Anspruches hinausgehen kann, besteht
zu einer Richtigstellung des Patentanspruches keine Ver-

121y Vgl. BGE 69 II 200, wo das eine von zwei Merkmalen als
erfinderisch, das andere als vorbekannt festgestellt wird und das
Gericht die Beschrankung des Patentes auf das schutzwirdige
Element im Sinne von Art. 16, Abs. 2 PG als sachlich begriindet
bezeichnet. Dies obschon die Entfernung von Merkmalen aus dem
Anspruch nicht zu einer Beschrankung des Patentes gemiss Art. 16,
Abs. 2 PG, sondern zu einer erheblichen Erweiterung fiihren
miisste und obwohl sich zu einer Beschrankung gar kein Anlass
bot, da bei der Schutzwiirdigkeit des einen Merkmales auch dessen
Vereinigung mit einem schutzunfihigen zweiten Element eine Er-
findung darstellt (Isay, 404).
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anlassung. Die Neufassung des Anspruches durch den Rich-
ter wiirde im tbrigen nur neuen Schwierigkeiten rufen, da
sich auch fiir den neuen Anspruch wieder das Problem des
Schutzes gegen Nachahmungen stellt.

Der Erfindungsgedanke umschreibt einen gegeniiber
dem Patentanspruch erweiterten Geltungsbereich. Indessen
zeigt sich manchmal bei mangelnder Neuheit des Patentan-
spruches im Gegenteil das Bestreben, dem Patentanspruch
zusatzliche Merkmale beizufiigen, die aus der Beschrei-
bung entnommen sind. Eine solche ,,Erweiterung des
Patentanspruchs durch Hinzufiigung neuer Merkmale hat
mit Ermittlung des Erfindungsgedankens nichts zu tun. Sie
ist nur zuléssig, soweit eine Ergdnzung aus der Beschreibung
auf Grund von Art. 5, Abs. 3 PG in Betracht kommen kann.
Von dem derart festgelegten, logisch eingeschrinkteren
Patentanspruch aus ist alsdann der Frage niher zu treten,
in welchem Umfange ein Schutz gegen Nachahmungen, fiir
einen allgemeineren Lrfindungsgedanken gewihrt werden
kann.

¢) Grenzen des sachlichen Geltungsbereichs.

aa) Nach Art. 5, Abs. 3 PG ist der Patentanspruch
massgebend fiir den sachlichen Geltungsbereich. Daher
muss er den Ausgangspunkt fiir die Beurteilung jeder Ver-
letzungsform bilden. Stets ist zunéchst, notigenfalls mit
Hilfe der Beschreibung, der Sinn des Patentanspruchs fest-
zulegen. Von hier aus ist zu ermitteln, wieweit der sachliche
Geltungsbereich zu erstrecken ist.

- Die ausdriickliche Vorschrift von Art.5, Abs.3 PG
— und hierauf ist mit Nachdruck hinzuweisen — schaltet
die naheliegende Moglichkeit aus, einen im Patentanspruch
nicht enthaltenen Erfindungsgedanken einfach der Be-
schreibung zu entnehmen. Ist ein solcher in der Beschrei-
bung ausdriicklich erwidhnt, im Anspruch aber nicht hervor-
gehoben, so besteht kein Schutz. Hier ist in der Regel
anzunehmen, der Patentbewerber verzichte auf den Schutz,
da er ihn sonst beansprucht hétte. Diese Losung bedeutet



Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- u. des Patentprozessrechtes. 85a

eine Héarte, da schliesslich auch hier der Patentbewerber
die Technik bereichert, doch ergibt sie sich aus ausdriick-
licher Gesetzesvorschrift.

Immerhin kommt es fiir die Beurteilung der Frage, in
welchem Umfang das Patent die Technik bereichert, nicht
nur auf das an, was im Patentanspruch, ausgelegt durch die
Beschreibung, ersichtlich ist. Die Ausfiihrungen der Be-
schreibung diirfen mitherangezogen werden, um Klarheit
zu gewinnen iiber die Aufgabe der Erfindung und die tech-
nischen Wirkungen und Vorteile. Das Verstdndnis der Er-
findung nach dieser Richtung, wie es der Fachmann stets
anstreben wird, bildet erst die Grundlage fiir die Beurtei-
lung der Frage, ob eine iiber den Patentanspruch hinaus-
gehende Bereicherung der Technik durch das Patent offen-
bart ist. |

bb) Bei der Bemessung des sachlichen Geltungsbe-
reichs spielt der Stand der Technik insofern eine wesent-
liche Rolle, als er den Schutz gegeniiber dem Vorbekannten
abgrenzt. Nie kann der Geltungsbereich erstreckt werden
auf Vorbekanntes. Auf dem Wege der Auslegung des Pa-
tentes kann nicht Schutz gewihrt werden fiir Massnahmen,
die vorbekannt sind.

cc) Weiter sei darauf hingewiesen, dass der Geltungs-
bereich des Patentes nicht so weit ausgedehnt werden darf,
dass nur noch eine blosse Aufgabenstellung iibrig bleibt.
Der Schutz der Aufgabenstellung kommt hdéchstens bei
Pioniererfindungen in Betracht. Im Bestreben nach mog-
lichst umfassendem Schutz werden in schweizerischen Pa-
tenten gelegentlich die Patentanspriiche so umfassend ge-
halten, dass sie nur noch ein Problem angeben. Ein durch
Abstraktion des Losungsgedankens so hoch hinauf getrie-
bener Patentanspruch vermag dem Erfinder keinen Schutz
zu gewéhren (vgl. 56 II 146; 58 II 287; 59 II 330).

d) Erfindungswert und sachlicher Geltungsbereich.

Je kréftiger eine Erfindung in technisches Neuland
vorstosst, je gewaltiger die geistige Tat und der erzielte
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Fortschritt sind, um so eher rechtfertigt es sich, den sach-
lichen Geltungsbereich weit abzustecken. Der Bedeutung
der Erfindung entspricht das Ausmass der Bereicherung der
Technik. Ein kleines Licht vermag den Weg auf einer
geringen Strecke zu erleuchten, eine grosse Flamme dagegen
erhellt die Gegend bis in weite Fernen. Je grosser die Er-
findung, desto weiter ist der Erfindungsgedanke, der sich
daraus entnehmen ldsst. Dies entspricht dem Satze, dass
der sachliche Geltungsbereich von der Grosse der Erfindung
abhidngt. Er ist in allen L#ndern anerkannt, auch in der
Schweiz!??), obwohl mit seiner Durchfithrung nicht tiberall
in gleicher Weise ernst gemacht wird. Bescheidene Erfin-
dungen koénnen beschrinkt bleiben auf den Bereich der
Nachmachung; eine Erweiterung des sachlichen Geltungs-
bereichs ist vielleicht nach keiner Richtung hin angebracht
(BGE 58 IT 289). Umgekehrt kann bei Pioniererfindungen,
die ein neues technisches Gebiet erschliessen, der Schutz
auf alle Losungen ausgedehnt werden, wenn bereits die
Stellung der Aufgabe erfinderisch ist123).

2. Beispiele.

Wie bereits hervorgehoben, rechtfertigt sich ein grosser
Umfang des Geltungsbereiches durch die Leistung des Er-
finders. Das Ausmass des Schutzes wird damit zu einem
Korrelat der Grosse der geistigen Tat und der Bereicherung
der Technik. Im folgenden sei auf verschiedene Moglich-
keiten der Bereicherung der Technik iiber Wortlaut des
Patentanspruches hinaus hingewiesen, ohne dass aber eine
abschliessende Aufzihlung beabsichtigt ist.

a) Gleichwirkende Arbeitsmittel.

Wiirdigt der Fachmann die Erfindung unter dem Ge-
sichtspunkte von Aufgabe und Losung, als technische Regel

122) Vgl. BGE 58 11 289: ,,Es muss also stets auf das Verdienst
Riicksicht genommen werden, das sich der Erfinder um die For-
derung der Technik erworben hat.*

123y Vgl. BGE 30 II 344; 39 1T 346; 44 11 206; 56 11 146.
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oder als Kausalkomplex, so kann fiir ihn, wenn er zum
Verstandnis seine Fachkenntnisse heranzieht, ohne weiteres
ersichtlich sein, dass im Patentanspruch ein einzelnes
Arbeitsmittel oder ein einzelnes Teilverfahren allzu einge-
schrankt umschrieben worden ist. Er erkennt, dass das
betreffende Arbeitsmittel ohne Schwierigkeit durch ein
gleichwirkendes und gleichartiges ersetzt werden kann,
ohne dass damit an der durch das Patent gelosten Aufgabe
und den technischen Wirkungen wesentliches geéndert
wird. In der Regel wird es als unbillig und gegeniiber dem
Erfinder ungerecht empfunden werden, wenn derart durch
eine geringfiigige Abénderung ein Dritter das Patent um-
gehen konnte, selbst wenn an sich der Erfinder durch
allgemeinere Fassung seines Patentanspruches den Ein-
bruch in seine geistige Schopfung hitte verhindern kénnen.
Mit dem einen im Anspruch erwidhnten Arbeitsmittel sind
fiir den Fachmann unmittelbar weitere gegeben. Der Zwang,
in solchen Fillen in den Anspruch stets eine allgemeinere
Umschreibung fiir die tatsdchlich verwendeten Arbeits-
mittel aufzunehmen, wiirde iibrigens nur zu molluskenhaft
verschwommenen Anspriichen fithren, die in ihrer Ungreif-
barkeit das gerade Gegenteil der Forderung verwirklichen,
den Anspruch klar abzufassen. Auch aus diesem Grunde
rechtfertigt es sich, den Schutz zu erstrecken auf gleich-
wirkende Arbeitsmittel, die fiir den Fachmann mit der
Nennung des im Patentanspruch genannten mitgesetzt sind.
Ist z. B. im Patentanspruch von einem Seil die Rede, so
wird der Fachmann vielleicht aus dem Zusammenhang der
Erfindung ohne weiteres ersehen, dass an Stelle des Seiles
eine Kette, ein Treibriemen usw., kurz ein anderes Zugorgan
benutzt werden kann. Das Patent offenbart hier dem Fach-
mann klar, dass er an Stelle des Seiles ein anderes Zugorgan
beniitzen kann, ohne damit aus dem Rahmen der Erfindung
herauszufallen. Hierher gehort der Fall der Aquivalenz,
iiber den noch besonders zu sprechen sein wird.
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b) Zusdtzliche Verbesserung.

Es kommt vor, dass im Patentanspruch Verfahren,
Vorrichtungen oder Arbeitsmittel erwihnt sind, die mit der
patentierten Losung nur in losem Zusammenhange stehen
und bloss hervorgehoben worden sind, um das Erzeugnis
oder Verfahren nach jeder Richtung hin vollkommen aus-
zugestalten. Auch in diesem FFalle wire es ungerechl, wenn
eine Nachahmung nicht verfolgt werden konnte einzig und
allein deshalb, weil der Verletzer die zusédtzliche Verbesse-
rung nicht ebenfalls noch beniitzt hat. Damit wiirde der
Erfinder fiir die unrichtige Abfassung des Anspruches be-
straft, d. h. dafiir, dass er in den Hauptanspruch ein Merk-
mal aufgenommen hat, das eigentlich in einen besondern
Unteranspruch gehort hatte. Auch hier wird die Technik
durch die Patentschrift in weiterem Umfange bereichert,
als der Patentanspruch angibt, und dem Fachmann, der das
Patent nach der darin enthaltenen technischen Regel wiir-
digt, der Gedanke offenbart, die Konstruktion ohne den
zusitzlichen Teil auszufiihren, ihn also wegzulassen.

¢) Verschlechlerte Ausfiithrung.

Ahnlich liegt der Fall, wenn der Erfinder in der Absicht,
die beste Losung zu schiitzen, Massnahmen vorsieht, die
zwar nicht weggelassen, aber ohne Schwierigkeit und ohne
grundsitzliche Anderung von Aufgabe und technischem
Effekt durch eine schlechter wirkende vorbekannte oder
naheliegende Ausfithrung ersetzt werden koénnen. Wiirde
dem Erfinder nur Schutz gewihrt, wenn sdmtliche Merk-
male des Patentanspruches erfiillt sind, so kénnten Dritte
die im Patent niedergelegte schopferische Erkenntnis aus-
beuten, einzig deshalb, weil der Erfinder daneben noch in
den Patentanspruch eine Vervollkommnung aufgenommen
hat, die unschwer ersetzt werden kann.

Um zu zeigen, was gemeint ist, sei auf ein einfaches
Beispiel hingewiesen, wobel die Frage offenbleiben mag, ob
die Losung patentwiirdig ist. Es ist bekannt, Wadenbinden
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dadurch der Form des Beines anzupassen, dass sie nicht
als gradliniges Band, sondern in der Form der Abwicklung
eines Kegelstumpfmantels ausgebildet werden. Die Erfin-
dung bezieht sich auf die Befestigung einer kurzen Ab-
schlussgamasche; an deren Enden sind Ringe oder Osen
angebracht, die gestatten, die Enden an den beiden ober-
sten Haken des Schuhwerkes einzuhingen. Der Erfinder
liess eine derartige Abschlussbinde patentieren und hob im
Patentanspruch hervor, die Binde besitze die Form der
Abwicklung eines Kegelstumpfmantels. Der Nachahmer
verwendete die gleiche Befestigungsart, benutzte aber ein
gradliniges Band. Jeder Fachmann wird dem Patent-
anspruch entnehmen, dass es dem Erfinder um die lo6sbare
Befestigung der Abschlussbinde an dem Schuhhaken zu tun
war, dass jedenfalls nur dieser Gedanke Anspruch auf Pa-
tentschutz erheben kann. Die Angaben iiber die Form der
Binde erkliaren sich aus dem Wunsch, auch diese besonders
zweckmaissig auszugestalten. Dem Gedanken, Schutz im
vollen Umfang der Bereicherung der Technik zu gewihren,
entspricht es, hier auch Ausfiihrungen in den Geltungs-
bereich des Patentes einzubeziehen, bei denen die beson-
dere Gestaltung der Binde durch die allgemein gebrauch-
liche gradlinige Ausfithrung ersetzt ist. Der Schutz gegen
eine unvollkommene Nachbildung wird denn auch allge-
mein anerkannt!24),

d) Uberbestimmlier Patenlanspruch.

Die Priifung der Erfindung kann ergeben, dass der
,,erfinderische Punkt‘* nicht in der Gesamtheit der Merk-
male des Patentanspruches, sondern nur in einem bestimm-
ten Elemente liegt. Ein Fachmann, der das Patent priift,
wird dies mit Hilfe seiner technischen Kenntnisse aus dem
Patentanspruch ersehen. Die iibrigen Merkmale des Patent-
anspruches dienen dazu, ein bestimmtes Erzeugnis in seiner
gesamten Ausgestaltung oder ein Verfahren in allen seinen

124) Weidlich und Blum, 171.
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Phasen darzustellen, gewissermassen um zu zeigen, dass das
erfinderische Element praktisch ausfithrbar ist. Hier ist der
Patentanspruch ,,iiberbestimmt®‘. Der Erfinder hitte einen
Patentanspruch formulieren sollen, in welchem er nur das
erfinderische Element hervorhob, wihrend die iibrigen
Merkmale in Unteranspriiche zu verlegen waren. Fiir den
Fachmann ist es aber trotz der gewidhlten Formulierung
klar, dass die wirkliche Erfindung nicht aus der Zusammen-
fassung aller im Patentanspruch aufgezéhlten Merkmale
besteht, sondern sich als umfassender erweist, derart, dass
jedes Erzeugnis oder jedes Verfahren, das vom ,,erfinderi-
schen Punkt’ Gebrauch macht, unter das Patent fallt,
sofern grundséitzlich die gleiche Aufgabe geldst, der gleiche
technische Zweck erreicht wird. Auch hier ist es unbillig,
den Erfinder bei der mangelhaften Formulierung seiner
Anspriiche zu behaften; der sachliche Geltungsbereich er-
streckt sich auf alle Ausfithrungen, welche die schopferische
Erkenntnis des Erfinders anwenden, da der Verletzer nichts
anderes geleistet hat, als die unwesentlichen und fiir den
Erfindungserfolg sekundéiren Elemente wegzulassen oder
durch andere zu ersetzen. Der engherzige Hinweis auf den
Wortlaut des Anspruches wire stossend, weil der Erfinder
dem Fachmann tatsdchlich eine umfassendere Erfindung
offenbart hat. In diesem Sinne fithrte das Bg aus, eine
Patentverletzung liege ,,nicht erst dann vor, wenn ein
Gegenstand oder ein Verfahren alle Merkmale aufweist, die
zur Umschreibung der Erfindung im Patentanspruch ver-
wendet werden; es geniigt vielmehr, ist aber auch erforder-
lich, dass der Gegenstand oder das Verfahren im wesent-
lichen Teil mit dem Erfindungsgegenstand iibereinstimmt,
sofern das gemeinsame Element in beiden Fillen denselben
Zweck erfiillt. Ist dies der Fall, so vermag die Weglassung
anderer Elemente oder die Zufiigung neuer die Patentnach-
ahmung nicht aufzuheben* (Bg vom 31. Januar 1940,
Makaflor GmbH. gegen H. Bitterlin-Thiirig).

Bei einem Patent fiir einen Schwitzkasten war Schutz
fiir eine zusammenrollbare Wand, eine Linoleumunterlage
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und einen Heizkasten im Innern beansprucht. Der Unter-
anspruch sah die Herstellung der Wand aus Wellpappe vor.
Als schutzfihig erwies sich nur die Herstellung der Wand
aus Wellpappe. Ein Nachahmer beniitzte weder die Lino-
leumunterlage noch den Heizkasten, stellte aber die Wand
ebenfalls aus Wellpappe her. Es wurde Patentverletzung
angenommen mit der Begriindung, es sei nicht erforderlich,
,,dass der Nachahmer sich simtliche im Patentanspruch
aufgefiihrten Merkmale der Erfindung aneigne, sondern es
geniigt, dass er ihr das Hauptelement entnehme, sofern die
Nachbildung in der Weise erfolgt, dass das Ganze sich
offensichtlich als blosse Nachahmung, ohne jede schopfe-
rische Zugabe oder Umgestaltung darstellt” (ZR 25, 241).
Im gleichen Falle wurde angenommen, es reiche fiir die
Annahme einer Verletzung hin, ,,dass der Gegenstand in
seinen wesentlichsten Teilen mit dem Gegenstand der Er-
findung iibereinstimmt, sofern er nur zum gleichen Zwecke
verwendet wird, dem er in der patentierten Erfindung dient.
Trifft das zu, so hat man es mit einer Patentverletzung zu
tun, auch wenn das nachgemachte Element fiir sich allein
durch das Patent nicht geschiitzt ist. Entscheidend bleibt
aber, ob das nachgemachte oder nachgeahmte Element
einen wesentlichen Teil der Erfindung darstellt, so dass, ob-
gleich andere Elemente weggelassen oder neue hinzugefiigt
werden, das Ganze sich dank der teilweisen Identitiat und
der iibereinstimmenden Zweckbestimmung als Nachahmung
darstellt* (vgl. Derichsweiler, 201 f.).

Ein Patent fiir ein Verfahren zur Herstellung von
Diapositiven war nach dem Patentanspruch dadurch ge-
kennzeichnet, dass von Bildvorlagen transparente Negativ-
bilder hergestellt, in der gewiinschten Anordnung fiir die
Druckform montiert und von diesem montierten Negativ
auf photographischem Wege ein Diapositiv hergestellt
wurde. Der Nachahmer druckte die Schrift positiv auf
Zellophanpapier, klebte Bilddiapositive, die von einem
durchsichtigen oder undurchsichtigen Negativ gemacht
worden waren, 1n die fiir sie bestimmten Felder und mon-
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tierte das Ganze auf Pigmentpapier. Es wurde entschieden,
es sei ber dem komplexen Verfahrenspatent festzustellen,
in welcher der verschiedenen Stufen ,,der erfinderische
Punkt® liege. Die Losung des Patentes wurde in der Ver-
wendung des an sich bekannten Arbeitsmittels des undurch-
sichtigen Negativs im Tiefdruckverfahren erblickt. Jeder,
der von diesem Arbeitsmittel zum erwihnten Zwecke Ge-
brauch macht, verletzt daher das Patent; es ist unerlaubt,
dasjenige Arbeitsmittel herauszugreifen, das ,,den Kern der
Erfindung’ darstellt (BGE 57 11 613).

Im Patentanspruch fiir einen Gleitschutzkérper fiir
Hufbeschldge wurde ein Dorn aus verschleissfestem Werk-
stoff geschiitzt, wobei der Dorn mit nach dem Versenkende
zu konisch verjiingtem Schaft in die Vertiefung eines aus
Stahl bestehenden Trigers so eingesetzt war, dass er am
Versenkende nicht fest auflag, sondern nur an seiner Mantel-
flache. Die Art der Befestigung des Dornes im Triger
erwies sich als vorbekannt. Dagegen war der Dorn aus ver-
schleissfestem Werkstoff neu und in hohem Masse fort-
schrittlich. Als Erfindungsgedanke wurde die Herstellung
des Dornes aus verschleissfestem Werkstoff angesehen. Das
Gericht fithrte aus, der Patentanspruch sei ,,zu weit ge-
fasst, indem er schutzunfihige Merkmale als selbstéindige
Kennzeichen der Erfindung anfithrt* (vgl. BGE 69 II
190 ff.). Als Nachahmung diirften in einem solchen Falle
auch Gleitschutzkorper fir Hufbeschlige mit Dorn aus
verschleissfestem Werkstoff anerkannt werden, die in an-
derer Weise am Gleitschutzkorper befestigt sind, als dies
der Patentanspruch vorsieht. Dies gilt wenigstens, falls dem
Fachmann offenbart worden ist, dass es nur auf den ver-
schleissfesten Werkstoff ankommt und dieser die gesamte
erfinderische und fortschrittliche Neuerung des Patentes
darstellt.

In derartigen Féllen kommt es grundlegend auf die
Beurteilung des Patentes durch den Fachmann an. Ein
neuer Sprengstoff aus zwei Stoffen ist patentiert, wobei die
Ausfithrung der Reaktion unter Anwendung von Wéirme
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beansprucht wird. Der Nachahmer lidsst die Reaktion un-
vollstdndig und langsamer in der Kéilte bewirken. War die
Kombination der beiden Stoffe bekannt, und kam es gerade
auf die Ausfithrung des Verfahrens in der Wirme an, so ist
die Patentverletzung zu verneinen. War aber die Verwen-
dung der beiden Stoffe der wesentliche Gesichtspunkt, so
kann die Herstellung des Sprengstoffes in unvollkommener
Weise durch Vornahme der Reaktion in der Kilte eine
Patentverletzung bilden'?®). Zu untersuchen ist auch hier,
worin die Bereicherung der Technik liegt.

e) Allgemeinere Kombination.

Bel komplexen Verfahren oder Erzeugnissen kann die
Erfindung in der Vereinigung einer Auswahl der Merk-
male oder Verfahrenselemente bestehen, die in den Ansprii-
chen namhaft gemacht sind. Hier ist besonders genau zu
priifen, ob die weitere Kombination dem Fachmann offen-
bart wird. Im Zweifel wird man nur eine Ausfithrung als
geschiitzt ansehen konnen, bei der alle im Anspruch er-
wihnten Elemente vorhanden sind.

Bei Maschinen kommt es haufig nicht auf die einzelnen
konstruktiven Teile, sondern auf den Arbeitsgang als sol-
chen an. IFir den Fachmann kann erkennbar sein, dass ein
allgemeines Prinzip des Arbeitsprozesses als solchen erfun-
den ist, wobel es mehr auf das zweckmissige Zusammen-
wirken und Ineinandergreifen der Teile als auf die Einzel-
ausfihrung der Konstruktion ankommt. In solchen Fillen
kann sich auch eine Verbindung von weniger zahlreichen
Merkmalen, als sie der Patentanspruch vorsieht, als ge-
schiitzt erweisen28),

f) Schutz des Allgemeinen im besondern.

Schon in den bisher behandelten Fallen wird der sach-
liche Geltungsbereich iiber die genaue Lésung des Patent-

12) Weidlich und Blum, 171. |

13) BGE 30 II 346; 39 II 347; vgl. Pietzcker, Erfindungs-
gedanke, Abh. zum Arbeitsgebiet des RPA, 74 f. iiber die ameri-
kanische Erfindung einer automatischen Wiegevorrichtung.
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anspruchs hinaus erweitert; immerhin werden dessen Merk-
male zum Teil beibehalten. Die Priifung der Patentschrift
kann aber zeigen, dass es auf die im Anspruch angegebenen
Mittel iiberhaupt nicht ankommt, sondern der Losung ein
hoheres Prinzip zugrunde liegt, dem gegeniiber die im
Patentanspruch angegebenen Mittel nur einen Sonderfall,
eine der moglichen Ausfithrungsformen bilden. Dies unter-
scheidel den Fall von dem unter d) erwidhnten, bei dem das
wesentliche Mittel immerhin im Patentanspruch noch aus-
driicklich bezeichnet ist.

Wenn Ziegel gepresst werden, bleiben an der Ober-
flaiche Unebenheiten stehen, die maschinell durch Messer
weggeschnitten werden. Patentiert war, die Messer pendelnd
aufzuhingen, so dass sie die Oberflache des Ziegels bestrei-
chen und sich dann vom Ziegel fort in einem Kreisbogen
nach hinten und oben bewegen. Dies ist eine besondere
Verkorperung der allgemeinen Regel, die Messer so fortzu-
fithren, dass der Arbeiter den Ziegel nach Abschneiden der
Unebenheiten ohne Gefdhrdung seiner Hénde fortnehmen
kann!?7?). Ein Fahrpreisanzeiger fiir Taxameterdroschken
ist so eingerichtet, dass die Fahnenstange, das Schaltrad,
das den Kontrollapparat in Bewegung setzt, und ein Sperr-
rad fest auf derselben Welle angebracht sind. Daraus wurde
der Erfindungsgedanke entnommen, Fahnenstange, Schalt-
rad und Sperrad zwangsldufig miteinander in Verbindung
zu setzen, so dass das eine nicht ohne die andern bewegt
werden kann!28),

Im schweizerischen Recht darf nur mit besonderer
Zuriickhaltung von einer Bestimmung des Geltungsbereichs
Gebrauch gemacht werden, bei welcher die im Anspruch
genannten Mittel preisgegeben werden und an ihre Stelle
ein allgemeineres Prinzip gesetzt wird. Eine solche Aus-
legung, bei der im iibrigen jeweilen stets gefordert werden
muss, dass der Losungsweg dem Wesen nach gleichbleibt,
wird sich nur bei Erfindungen von eciner gewissen Bedeu-

127) Pietzcker, 250 f.
128) Pietzcker, 251.
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tung rechtfertigen lassen, ferner wenn die weitergehende
Bereicherung der Technik dem Fachmann ganz klar offen-
bart wird. Besonders ist die Gefahr zu beachten, dass der
Losungsgedanke durch allzu weit gehende Abstraktion so
hoch hinauf getrieben wird, dass nur noch eine ungeloste
Aufgabe iibrig bleibt. Ob diese Grenze in den beiden oben-
stehenden, der deutschen Praxis entnommenen Beispielen
bereits iiberschritten wurde, mag dahingestellt bleiben.

Die deutliche Offenbarung eines derart verallgemei-
nerten Erfindungsgedankens wird in den meisten Féllen zu
verneinen sein, angesichts der starken Abweichung vom
Wortlaut des Patentanspruchs und des Verbotes, die Er-
findung aus der Beschreibung zu ergénzen. Im iibrigen sind
die Erfahrungen, die im deutschen Recht mit einer der-
artigen weitherzigen Schutzgewidhrung gemacht worden
sind, kaum dazu angetan, diesen Weg hemmungslos zu
betreten129).

g) Weileres Anwendungsgebiel.

Nicht leicht zu entscheiden ist, ob der sachliche Gel-
tungsbereich auf abweichende Anwendungsgebiete und Ver-
wendungszwecke zu erweitern ist. In diesem Zusammenhang
ist der Satz aufgestellt worden, eine patentierte Erfindung
sei fiir alle Verwendungszwecke, alle ,,Brauchbarkeiten*
geschiitzt.

aa) Die Beurteilung stosst schon deshalb auf erheb-
liche Schwierigkeiten, weil von Zweck, Vorteil und Wirkung
einer Erfindung in sehr verschiedenem Sinne gesprochen
wird13%), Jede Erfindung hat einen unmittelbaren tech-
nischen Zweck, dem eine unmittelbare technische Wirkung
gegeniibersteht, die kausal von der Erfindung aus betrach-
tet, den angestrebten technischen Enderfolg darstellt. An

129) Vgl. die Literatur dariiber bei Pietzker, 295 f.; von der
Trenck, 99 f.; Klauer und Méhring, 169 f.

130) Zum folgenden vgl. die wie immer tiefschiirfenden Aus-
flthrungen von Pietzcker, § 1, Anm. 88—92.
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die unmittelbaren konnen sich weitere mittelbare technische
Wirkungen anschliessen. Steht die Gestaltung eines Er-
zeugnisses als solche im Vordergrund, so kann dessen
bekannter und hergebrachter technischer Gebrauchszweck
bereits mittelbar sein, ausserhalb der Erfindung liegen.
Kommt es darauf an, das Erzeugnis zu einem besonderen
Zweck zu verwenden oder damit neuartige Wirkungen zu
erzielen, so ist hierin der unmittelbare technische Zweck zu
erblicken. Der soziale Nutzen, das befriedigte gesellschaft-
liche Bediirfnis, scheiden bei dieser Betrachtung aus, so
wichtig diese Vorteile auch fiir die Beurteilung des Fort-
schritts und der Patentwiirdigkeit nach anderer Richtung
hin sein mogen.

Geht man davon aus, dass jeder Erfindung ein be-
stimmter unmittelbarer technischer Zweck inhérent ist —
der allerdings gelegentlich wenig in Erscheinung tritt —, so
kann bei diesem Ausgangspunkt der Satz keine Geltung
beanspruchen, alle Verwendungszwecke seien geschiitzt.
Zweck und Wirkung, in diesem Sinn verwendet, kennzeich-
nen recht eigentlich die Erfindung. Ein Schutz fir alle
Brauchbarkeiten kann aber in Frage kommen, wo der Ge-
brauchszweck eines Erzeugnisses bereits nicht mehr Gegen-
stand der Erfindung ist. Ist ein Verfahren auf die Herstel-
lung eines seiner Verwendung nach bekannten Erzeugnisses
gerichtet, so ist jeder Gebrauch desselben zum bekannten
Zwecke Dritten untersagt. Erschopit sich die Erfindung in
einer Vorrichtung oder einem Erzeugnis, wobei es auf die
Art der Fabrikation als solche ankommt, etwa weil tech-
nische Massnahmen verwirklicht werden sollen, die in ihrer
Auswirkung zu einer Verbilligung fiihren, so hat der Erfin-
der Anspruch darauf, dass das nach dem Patent hergestellte
Erzeugnis durch keinen Dritten verwendet wird. Hier kann
von einem Schutz fir alle Brauchbarkeiten gesprochen
werden. Indessen ist hier die Hervorbringung des Erzeug-
nisses oder der Vorrichtung bereits der kausale Endpunkt
der Erfindung. Die Verwendung zu beliebigen Zwecken liegt
daher schon ausserhalb ihres Rahmens.
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Anders wo die Erfindung sich nicht in der Produktion
eines Erzeugnisses erschopft, sondern es auf die damit zu
erreichenden Wirkungen ankommt. Ein neues Erzeugnis
oder eine neue Vorrichtung werden gebaut, um damit eine
besondere technische Wirkung herbeizufiihren, z. B. die
erstmalige Herstellung einer Rohre zum Empfang draht-
loser Zeichen. Oder ein an sich bekanntes Erzeugnis oder
eine Vorrichtung werden ihrem Wirkungsgrad nach ver-
bessert oder so weiter gebildet, dass sie im Rahmen des
bekannten Gebrauchszwecks einen zuséitzlichen, technisch
wertvollen Effekt erzielen oder eine Vorrichtung wird im
Hinblick auf ihre Beniitzung zusammen mit einem anderen
Erzeugnis oder zur Verwendung in einem bhestimmten Ver-
fahren patentgemiss neuartig ausgestaltet. Hier steht als
erfindungsgemésser Lechnischer Zweck die Anwendung im
Vordergrund. Ahnliche Bedeutung besitzt der Zweck fiir
Verfahren, gleichgiiltig ob sie auf die Schaffung eines Er-
zeugnisses gerichtel sind, das seinerseits erfindungsgemass
einer bestimmten Verwendung zu dienen hat, oder ob sie
statt zu einem Erzeugnis, zu einem besonderen Ergebnis
(z. B. Enthédrten von Wasser, Verhinderung der Staubbil-
dung in Fabriken usw.) fithren sollen. Hier iiberall ist der
technische Zweck eng mit der Erfindung verkniipft und
dient geradezu zu ihrer Individualisierung. Der Schutz kann
daher nicht auf vollig abweichende Verwendungszwecke er-
streckt werden.

bb) In der Patentschrift kann die Erfindung in unvoll-
kommener Weise zum Ausdruck gelangt sein, indem der
Erfinder das Anwendungsgebiet oder den Verwendungs-
zweck zu eng gefasst hat. Ein Verfahren zum Reinigen von
Olivendl ist patentiert. Kann der Schutz ausgedehnt wer-
den fiir die Anwendung auf Riiboél, Lein6l, mineralische
Ole, animalische Ole ?131), Das Patent bezieht sich auf ein
Schulpult, das fiir alle Kérpergrossen anpassungsfiahig ist.

131) Pietzcker, Erfindungsgedanke, 56.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht, Neue Folge Band 63. 7a
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Fallen alle Schreib- und Zeichentische darunter ?132). Ein
neuartiger automatischer Regler fiir elektrischen Strom ist
geschiitzt fiir die Beniitzung an einer bestimmten Arbeits-
maschine. Kann der Schutz erstreckt werden auf beliebige
Anwendung beil irgendwelchen Arbeitsmaschinen oder
Stromerzeugern ?

Voraussetzung einer Ausdehnung des Schutzes ist stets,
dass dem gut ausgebildeten Fachmann die Moglichkeit der
Verwendung der Erfindung auf dem neuen Gebiet und zu
einem weitern Verwendungszweck durch die Patentschrift
klar offenbart wird. Meistens wird dies nur angenommen
werden konnen fiir ndchstliegende Gebiete oder fiir eng
benachbarte Verwendungszwecke. Der Geltungsbereich
héngt in hohem Masse von der Bedeutung der Erfindung ab.
Eine Vorrichtung, die fiir die Verwendung an einer bestimm-
ten Maschine oder in einem bestimmten Verfahren ge-
schiitzt ist, wird in der Regel nicht allgemeinen selbstén-
digen Schutz erhalten konnen, d. h. iiberall dort, wo sie
ihre spezifisch eigene Wirkung erzielt; der Satz, dass
Arbeitsmittel oder Vorrichtungen von selbstindigem Ge-
brauchswert umfassenden Schutz fiir alle Brauchbarkeiten
erhalten, lisst sich angesichts der Bedeutung des Patent-
anspruches im schweizerischen Recht nicht aufstellen. Bei
einer derartigen Erweiterung wiirde man oft weit iiber das
technische Gebiet hinaus gelangen, fiir welches die Erfin-
dung patentiert ist; dies liesse sich nur bei ungewdhnlich
wertvollen Erfindungen rechtfertigen.

cc) Die Frage des Schutzes fiir alle Brauchbarkeiten
und Vorteile ist schliesslich noch nach der Richtung zu
priifen, ob dem Erfinder Vorteile oder Auswirkungen, die
er nicht selber erkannt hat, zugerechnet werden konnen.
Hier ist zu sagen, dass es nicht darauf ankommt, ob der
Erfinder alle technischen Wirkungen oder Vorteile seiner

132) Vgl. BGE 29 11 575, wo entschieden wurde, die Erfindung
gelte fiir alle ,,meubles du méme genre . .. soit a toutes les tables
a écrire ou a dessiner.
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Losung erkannt oder im Patent aufgezdhlt hat33). Mass-
gebend ist die Lehre des Patentes. Werden gleichzeitig
mehrere Wirkungen oder Vorteile erreicht, so liegt die Ver-
letzung vor, sobald der Nachahmer gemiss der Vorschrift
des Patentes vorgeht, selbst wenn er das Erzeugnis um
eines andern Vorteils oder einer anderen Wirkung willen
ausfiihrt, als in der Patentschrift angegeben ist. Wesentlich
ist die Anwendung der nimlichen Mittel.

Wo es auf den Gebrauch von Erzeugnissen zu einem
bestimmten Zweck, auf die Verbesserung der Wirkung von
Vorrichtungen oder von Erzeugnissen nach einer beson-
deren Richtung hin oder auf deren Anwendung in einem
niaher bezeichneten Zusammenhang ankommt sowie in der
Regel bei Verfahrenserfindungen wird aber nicht nach dem
Patent verfahren, wenn die ,,Mittel’* ohne Riicksicht auf
die patentgemisse Bestimmung beniitzt werden. Im Patent
wird ein Verfahren zum Reinigen von Béden geschiitzt.
Ein Dritter verwendet die gleichen Chemikalien zur Ent-
hartung von Wasser. Der Boden einer Uhr ist auf besondere
Art ausgefiihrt, um das Verschrauben mit dem Gehéuse zu
erleichtern. Der Boden einer andern zeigt die gleiche Ge-
staltung zum Zwecke der Verzierung, wéhrend Gewinde
zum Verschrauben iiberhaupt nicht vorgesehen sind13%).
Hier werden die Patente iiberhaupt nicht angewendet. Die
Frage, ob Vorteile erreicht werden, die der Erfinder nicht
beachtet hat, stellt sich daher gar nicht. Sie kann sich nur
dort erheben, wo bei patentgemissem Vorgehen ein zu-
sdtzlicher weiterer Vorteil in Erscheinung tritt.

Dies scheint in BGE 64 II 393 f. verkannt zu sein.
Geschiitzt war eine Schlagmiihle mit Luftschlitzen zum
Zwecke der Erzeugung von Saugstromen, welche die An-

133) Stets ist aber die Erkenntnis wenigstens eines Teils der
Wirkung Voraussetzung fiir die Erfindung, da auf ihr die Regel
zum technischen Handeln beruht. Manchmal hiangt die Erfindung
davon ab, dass dem Erfinder die Erkenntnis der gesamten Wirkung
bewusst geworden ist (vgl. Pietzcker, zu § 1, Anm. 83, 97).

134) Vgl. auch die Beispiele bei Pietzcker, § 1, Anm. 91, S. 110.
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hdufung des Mahlgutes zwischen Sieb und Geh#use ver-
hindern sollten. Die Schlitze dienten aber auch, wie der
Experte nachtréglich feststellte, der Abkiihlung. Der Be-
klagte verwendete zu einem andern Zweck ebenfalls Luft-
schlitze, denen eine Kiihlfunktion zukam. Nach der Bauart
seiner Miihle war aber die Verstopfung des Siebes von vorn-
herein ausgeschlossen. Die Verletzung wiirde im Hinblick
auf die Kiihlfunktion bejaht, da der Schutz des Patentes
sich auf alle Auswirkungen erstrecke. Richtig ist daran ein-
zig, dass auch die Wirkung der Abkithlung dem Patent-
inhaber geschiitzt ist, wenn sie sich in Verbindung mit
Luftschlitzen zeigt, die der Erzeugung von Luftstromen
zur Verhinderung der Verstopfung des Siebes dienen. Dies
gilt aber nicht, wenn der Verletzer gar nicht nach dem
Patent vorgeht. Die Anbringung von blossen Luftléchern
und der Einbau von Luftschlitzen zum patentgeméssen
Zweck sind verschiedene Massnahmen. Der selbstéindige
Schutz der Kiihlfunktion fithrt dazu, fir die blosse An-
bringung von Luftléchern Schutz zu gewihren, d. h. einer
Vorkehrung nur deshalb Patentschutz zu verleihen, weil
sie anderswo zusammen mit einer andern Massnahme ver-
wirklicht worden ist, ganz einerlei, ob sie fiir sich allein
schutzfihig ware. Vermutlich wurde das Gericht verfiihrt
durch die dusserliche Ahnlichkeit in der Ausgestaltung der
Luftschlitze sowie durch ihren benachbarten Zweck, der
beim Patent in der Verhinderung der Verstopfung des
Siebes, bei der Miihle des Beklagten in der Wegbeférderung
des auf der oberen Siebfldche austretenden Mahlproduktes
bestand. In Wirklichkeit lag also die Verletzung darin, dass
die patentgemisse Massnahme fiir einen dhnlichen Zweck
verwendet wurde.

h) Sonstige Fille.

Die aufgezidhlten Beispiele erschopfen die Moglichkei-
ten der Erweiterung des sachlichen Geltungsbereiches iiber
den Wortlaut des Patentanspruches hinaus nicht. Ange-
sichts der Tatsache, dass jede Erfindung eine Individualitat
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bildet, lassen sich die Nachahmungsfille weder abschlies-
send aufzdhlen noch in ein System bringen'®®). Weitere
naheliegende Verletzungsformen sind z. B. eine Abinde-
rung in der Reihenfolge der Massnahmen oder Verfahrens-
teile sowie die kinematische Umkehrung (BGE 38 II 287).
Im iibrigen soll nicht bestritten werden, dass sich die auf-
gezihlten Tatbestdnde gelegentlich iiberschneiden und in-
einander verfliessen.

3. Die Aquivalente.

a) Der Schutz der Aquivalente betrifft, wie bereits
hervorgehoben wurde, einen Sonderfall der Erweiterung des
Geltungsbereiches iiber den Wortlaut des Patentanspruches
hinaus, ndmlich die Ersetzung eines einzelnen Arbeitsmit-
tels oder Verfahrens durch ein gleichwirkendes. Die Aqui-
valenz spielt namentlich im englischen und amerikanischen
Patentrecht eine wesentliche Rolle, weil sie eine handliche
Losung zur Beurteilung von Patentverletzungen gibt. In
der Tat rechtfertigt der Begriff sich nur, wenn er nach Art
einer Faustregel ermoglicht, auf dem schwierigen Gebiete
der Patentnachahmung in einfacher Weise hiufig auftau-
chende Streitfragen zu kliaren. Hierauf ist bei Bestimmung
des Begriffes Riicksicht zu nehmen.

b) Im schweizerischen Recht wurde fast stets ange-
nommen, der Schutz von Erfindungen erstrecke sich auf
die Aquivalente. Der Begriff findet sich sogar im Gesetz im
Zusammenhang mit den Patenten zur Herstellung chemi-
scher Stoffe (Art. 14, Abs. 2 PG). Zu chemischen Patenten
konnen Zusatzpatente genommen werden, in denen die
Ausgangsstoffe des Hauptpatentes ,,durch Aquivalente er-
setzt sind*, sofern der Endstoff des zweiten Verfahrens in
seiner Verwendbarkeit dem Endstoff des ersten dhnlich ist.
Die Bestimmung erkléirt sich dadurch, dass Hauptpatente
fir Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer
Stoffe ie nur ein Verfahren zum Gegenstand haben diirfen,

+35) Krausse, 122,
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das unter Verwendung ganz bestimmter Ausgangsstoffe zu
einem einzigen Endstoff fithrt136).

Trotzdem der Schutz der Aquivalente kaum bestritten
worden ist, erscheint der Begriff in gerichtlichen Entschei-
dungen iiberraschend selten. In BGE 39 II 439 wurde aus-
gefiihrt, wenn bei einer Maschine die Erfindung im ganzen
Arbeitsprozess und Arbeitsgang und nicht in den Teilen
liege, sei eine allgemeine LLosungsidee geschiitzt, so dass die
Erfindung abweichende Konstruktionen trotz selbstdndiger
Ausgestaltung der verschiedenen Organe ,,ganz oder teil-
weise als Aquivalent in sich*‘ fasst. In BGE 58 11 288 wird
erstmals der Begriff der Aquivalenz definiert: ,,Von Aqui-
valenten spricht man, wenn man die Mittel zur Lisung
einer Aufgabe nach ihrer Funktion betrachtet; es kommt
darauf an, ob die beiden Mittel bei der Hervorbringung des
Endergebnisses die gleiche technische Einzelwirkung aus-
iiben.** Nach dem némlichen Urteil sollen bei kleinen Er-
findungen die Aquivalente nicht geschiitzt sein. Schliess-
lich wurde in BGE 60 II 129 die Frage offengelassen, ob
und wieweit die Theorie von den patentrechtlichen Aqui-
valenten 1m schweizerischen Recht Geltung beanspruchen
konnen. Dort wurde Aquivalenz verneint, weil das angeb-
lich aquivalente Konstruktionselement gerade diejenige
Eigenschaft nicht aufwies, derentwegen die Erfindung als
schutzfahig erklart wurde.

138) Gegen den Entwurf erhob sich lebhafter Widerstand, na-
mentlich im Ausland. Das Gesetz wurde als Proformagesetz be-
zeichnet, da das chemische Patent praktisch wertlos sei, wenn die
Aquivalente ausgeschlossen wiirden. Bei der Stellungnahme zu
diesen Kritiken bemerkte der Berichterstatter Hoffmann im Stan-
derat, der Begriff der Aquivalenz sei bekannt, und eine Belehrung
nach dieser Richtung durch die Kritiker nicht nétig. Dagegen
,,konnen wir absolut nicht zugeben, dass fiir chemische Erfindun-
gen in dieser Frage die gleichen Grundsiatze vorbehaltlos anwend-
bar seien wie fiir die mechanischen Erfindungen (Sten. Bulletin
1906, 1468). Damit wurde also in der parlamentarischen Beratung
die Auffassung vertreten, der Begriff der Aquivalenz sei auf
andere als chemische Patente anwendbar.
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¢) Die Aquivalenz zielt ab auf einzelne Arbeitsmittel
oder Verfahren, die fiir die Losung einer Aufgabe verwendet
werden. Dagegen bezieht sich der Begriff nicht auf die
Gesamtlosung der Aufgabe eines Patentes37). Aquivalente
sind also nur einzelne Glieder eines geschiitzten Verfahrens
oder Mechanismus. In BGE 58 II 288 wird richtig hervor-
gehoben, von Aquivalenz werde gesprochen, wenn die Mit-
tel zur Losung einer Aufgabe nach ihrer Funktion betrach-
tet werden. In der Tat setzt die Aquivalenz voraus, dass
beide Mittel bei der Hervorbringung des Endergebnisses
eine annihernd gleiche technische Einzelwirkung ausiiben.
Indessen ist diese Umschreibung nicht erschopfend. Ge-
schiitzt ist im Patentrecht nie eine Wirkung als solche,
sondern stets das Mittel, mit welchem sie erzielt wird!38).
Daher muss neben der Gleichheit der Wirkung gefordert
werden, dass das Ersatzmittel die Funktion in wesentlich
gleicher Art verrichtet wie das Arbeitsmittel, dessen Aqui-
valent es sein soll. Es muss also nicht nur die Endwirkung,
sondern auch der ,,mode of operation‘‘, wie man im ameri-
kanischen Recht sagt, die Art, wie die dquivalente Aus-
fithrung beniitzt wird, gleich sein®?). Beide Mittel miissen
technologisch gleichwertig sein'4?)., Wird der Schutz aus-
driicklich auf eine ganz bestimmte Ausgestaltung be-
schrinkt und ergibt sich die patentgemisse Wirkung gerade
aus der Verwendung dieses Mittels, so kann ein abweichen-
des nicht als d4quivalent angesehen werden. Patentiert war
bei einem Gummisauger fiir Milchflaschen eine massive
Saugwarze. Der Patentinhaber machte geltend, eine hohle
sel dquivalent. Dies wurde mit Recht abgelehnt (BGE 60
IT 121).

Aquivalent sind nur Arbeitsmittel und Verfahren,
deren Austauschbarkeit zur Erzielung der patentgeméssen
Wirkung im Zeitpunkte der Anmeldung der Erfindung be-

137y Pietzcker, 255.

138) Vgl. BGE 24 II 481; Pietzcker, 300.
139) Pietzcker, Erfindungsgedanke, 62.
140) F. Sommer, JZ 12, 445.
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kannt war oder wenigstens nahelag!?!). Als Aquivalente
sind daher nur Arbeitsmittel anzuerkennen, die allgemein
giltig gleich wirken und ihrer Hauptfunktion nach gleich-
artig sind. Eine Ausdehnung des Begriffes auf Ersatzmittel,
die nur in einem besonderen Falle die gleiche Wirkung aus-
iiben und ausgetauscht werden kénnen, wiirde diesem jede
selbstédndige praktische Brauchbarkeit entziehen. Wird
namlich ein Arbeitsmittel durch ein anderes ersetzt, das
nicht als gleichwirkend bekannt ist, so ist ohnehin stets zu
untersuchen, worin das Wesen der Erfindung liegt und ob
die fragliche Ausfithrung durch das Patent offenbart wor-
den ist. Die blosse Vergleichung der Arbeitsmittel und ihres
allgemeinen ,,mode of operation‘® wiirde nicht geniigen,
sondern die Beurteilung der Verletzungsfrage hinge von der
Wiirdigung des gesamten Patentes ab. Die Losung ist somit
nur durch Eingehen auf die Leistung des Erfinders und die
durch das Patent offenbarte technische Bereicherung zu
finden; die Ausdehnung des Begriffes der Aquivalenz auf
solche Tatbestinde wiirde diesem daher jede Handlichkeit
nehmen. Angesichts der Unterschiede der Arbeitsmittel
konnte die Verletzungsfrage doch nie durch deren blosse
Vergleichung entschieden werden.

Aus diesem Grunde ist der im deutschen Recht ent-
wickelte Begriff der patentrechtlichen Aquivalenz entbehr-
lich. Man versteht darunter die Gleichwirkung zweier Ar-
beitsmittel nicht allgemein, sondern nur bezogen auf einen
bestimmten Erfindungsgedanken beurteilt. Beim patent-
rechtlichen Aquivalent kommt es nicht darauf an, ob die
Mittel als gleichwirkend bekannt sind, sondern ob sie im
Hinblick auf den Lésungsgedanken einer bestimmten Er-
findung ohne Anderung der Wirkung ausgetauscht werden
konnen!4?). Da aber ohnehin der Losungsgedanke heran-

141) Ebenso das amerikanische und englische Recht; wvgl
Pietzcker, Erfindungsgedanke, 63 und 70; anders das deutsche
Recht, vgl. Pietzcker, Erfindungsgedanke, 73.

142) Vgl. Reimer, GRUR 35, 462.
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gezogen werden muss4®), wird der Begriff der patentrecht-
lichen Aquivalenz besser ginzlich beiseite gelassen; die
Priifung kann sich darauf beschrinken, die Patentverlet-
zung vom Erfindungsgedanken aus zu beurteilen, d. h. nur
zu priifen, ob und in welchem Umfange ein allgemeinerer
Losungsweg geschiitzt ist, wobel alle Arbeitsmittel, die
darunter fallen, ohne weiteres patentverletzend sind. Die
Einfiihrung des Begriffs der patentrechtlichen Aquivalenz
ist daher iberfliissig. Das Bundesgericht scheint ihn abzu-
lehnen!#%),

d) Dass bessere oder schlechtere Ersatzmittel die Aqui-
valenz und damit die Patentverletzung ausschliessen, wie
in BGE 58 II 288 ausgefithrt wird, lasst sich aus dem
Begriff des Aquivalentes entnehmen!4%). Immerhin kann
ein nicht erheblich besseres Mittel oder ein etwas schlech-
teres noch als dquivalent betrachtet werden. Von Aqui-
valenz lasst sich natiirlich nicht mehr sprechen, wenn das
schlechtere Mittel die Wirkung des ersetzten praktisch iiber-
haupt nicht mehr erreicht. Kein Aquivalent ist in einem
Arbeitsmittel zu erblicken, zu dessen Auffindung es erfin-
derischer Kraft bedurfte. Wie erwidhnt, muss der Begriff
auf bekannte oder naheliegende Aquivalente begrenzt wer-
den, wenn er nicht seinenZweck der leichten Kennzeichnung
von Nachahmungsfillen verlieren soll.

143) Vgl. Spielmann, GRUR 35, 905.

144) BGE 60 II 129. Auch fiir das deutsche Recht hat Ohne-
sorge vorgeschlagen, den Begriff der patentrechtlichen Aquivalenz
auszumerzen und die Patentverletzung nur vom Erfindungsgedan-
ken aus zu beurteilen (vgl. Ohnesorge, GRUR 34, 1134; 36, 99;
Isay, 216; ebenso bereits Kraut, 43: ,,Man kann diesen Hilfs-
begriff beibehalten, wenn man will; eine selbstindige Bedeutung
kommt ihm nicht zu‘‘; Pietzcker, Erfindungsgedanke, a.a.0., 74:
,,Oder soll man etwa das Ziel erstreben, die ganze Lehre von den
Aquivalenten dadurch iiberfliissig zu machen, dass man die ge-
schiitzten Erfindungen mit ihren angeblichen Aquivalenten aus-
schliesslich nach der Identitit des Erfindungsgedankens ver-
gleicht ?2°“)

148) Schénberg, JZ 29, 229.



106a. Dr. Erwin Matter:

C. Besondere Fragen.
I. Unteranspriiche.

1. Die Unteranspriiche dienen nach Art. 5, Abs. 4 PG
,,zur Erganzung der im Patentanspruch gegebenen Defini-
tion*‘. Daraus ergibt sich, wie auch aus Art. 19 PG hervor-
geht, dass die Unteranspriiche gegenstdndlich und logisch
nie weiter reichen konnen als der Patentanspruch, sondern
diesem gegeniiber stets eine Spezifikation darstellen. Sofern
der Patentanspruch neu ist und eine schutzwiirdige Erfin-
dung verkorpert, kommt deshalb den Unteranspriichen fiir
die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereichs keinerlei
Bedeutung zu. Die Verletzung ist zu bejahen, wenn der
Patentanspruch nachgemacht oder nachgeahmt ist, einer-
lei, ob gleichzeitig Unteranspriiche verletzt sind.

Daraus folgt, dass die Unteranspriiche erst dann eine
Rolle spielen, wenn der Patentanspruch sich als schutzun-
wiirdig oder vorbekannt erweist. Dann ist zu untersuchen,
ob sie in Verbindung mit dem Patentanspruch eine giiltige
Erfindung definieren4%). Lediglich in diesem Sinn kann ge-
sagt werden, die Erfindung beurteile sich nach dem Patent-
anspruch ,,mit Inbegriff der Unteranspriiche*47). Die Un-
giltigerklirung des Patentanspruchs vernichtet nicht auch
ohne weiteres zugleich den Unteranspruch (BGE 43 II 521).

2. Die Unteranspriiche sind an sich in gleicher Weise
auszulegen wie die Patentanspriiche. Ist der Patentan-
spruch fiir sich allein nicht schutzfiahig, so werden Patent-
und Unteranspruch so aufgefasst, wie wenn sie zusammen
einen einzigen Anspruch bilden wiirden, als ob sie der In-
haber im Sinne von Art. 19 PG zusammengelegt hitte; der
Unteranspruch ist stets nur im Rahmen des Patentanspru-

146) Uber die Frage, ob die Beschrinkung des Patentes von
Gerichtes wegen vorzunehmen oder ob hiefiir ein Parteiantrag er-
forderlich ist, vgl. einerseits BGE 65 11 272, anderseits BGE 69 11
200. Die letzte Auffassung diirfte richtig sein. Im Antrag auf Nich-
tigerklarung wird indessen wohl sozusagen immer ein solcher auf
Teilvernichtung enthalten sein.

147) BGE 47 II 495; 57 11 231; 58 11 294.
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ches zu wiirdigen. Dem Unteranspruch kommt also keine
Selbstédndigkeit zu und es darf ihm nicht allgemeiner Schutz
ausserhalb der Schranken des Patentanspruches gewéhrt
werden. Enthélt der Patentanspruch eine Kombination, so
kann nicht einem im Unteranspruch enthaltenen zusétz-
lichen Element selbstdndiger Schutz gewéhrt werden fiir
Brauchbarkeiten und Zwecke, die ausserhalb der Kombi-
nation liegen, einerlei, ob es seiner Natur nach selbstiandig
oder unselbstdndig ist1*8). Wird im Patentanspruch ein in
den Grundziigen beschriebenes Erzeugnis, eine Vorrich-
tung oder ein Verfahren, im Unteranspruch aber eine nihere
Kennzeichnung geschiitzt, so kann, wenn der Patent-
anspruch ungiiltig ist, die Sondergestaltung zusammen mit
dem Hauptanspruch eine giiltige Erfindung bilden. Eine
Nachahmung kann unter Umstinden gegeben sein, wenn
auch nur die Merkmale des Unteranspruches in der Nach-
bildung enthalten sind, sofern Aufgabe und Zweckbestim-
mung des Ganzen gleich bleiben (ZR 25, 241).

3. Da im schweizerischen Recht die Erfindung so weit
als moglich ihrem vollen Umfange nach im Patentanspruch
unter Schutz gestellt werden soll, werden nicht selten die
Patentanspriiche zu allgemein oder zu unbestimmt abge-
fasst oder enthalten eine blosse Aufgabe, wiahrend die Er-
findung erst in einem Unteranspruch steckt. Ferner kann
sich ergeben, dass der Patentanspruch zusammen mit einem
Merkmal oder einzelnen Merkmalen des oder der Unter-
anspriiche die wirkliche Erfindung definiert, wihrend wei-
tere Merkmale der Unteranspriiche entbehrlich erscheinen.
Sofern der wahre Sachverhalt dem gut ausgebildeten Fach-
mann bei Anwendung seiner Fachkenntnisse durch die
Patentschrift klar offenbart wird, kann der Schutz der
derart umschriebenen Erfindung gewiahrt werden.

II. Der Schutz chemischer Erfindungen.

1. Nach Art. 2, Ziff. 2 PG sind Erfindungen von che-
mischen Stoffen von der Patentierung ausgeschlossen. Fiir

148) Weidlich und Blum, 92, 284; Egli, 40.
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Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer
Stoffe besteht eine Sondervorschrift. Nach Art. 6, Abs. 2
PG diirfen ndmlich Patente fiir solche Erfindungen ,,je nur
ein Verfahren zum Gegenstand haben, das unter Verwen-
dung ganz bestimmter Ausgangsstoffe zu einem einzigen
Endstoff fithrt.*

Die Vorschrift wurde geschaffen, um der schweizeri-
schen chemischen Industrie entgegenzukommen. Aus der
Befiirchtung heraus, die ausldndische chemische Industrie
werde durch die iiblichen Serien- oder Sammelpatente das
Gebiet der Chemie weitgehend durch Patente sperren,
wiinschte die damals noch wenig erstarkte schweizerische
Industrie den Schutz chemischer Verfahren nur in engen
Grenzen eingefithrt zu sehen!??). Wie aus der Gesetzes-
beratung hervorgeht, sollten damit die Aquivalente vom
Schutz ausgenommen sein. Man versuchte, diese Einschrin-
kung dadurch ertriaglich zu gestalten, dass fiir die Patente
zur Herstellung von chemischen Stoffen die Gewadhrung
von Zusatzpatenten erleichtert wurde. Nach Art. 14, Abs. 2
PG ist ein Zusatzpatent zu erteilen, wenn die Ausgangs-
stoffe des Hauptpatentes ,,durch Aquivalente ersetzt sind,
sofern der Endstoff des zweiten Verfahrens in seiner Ver-
wendbarkeit dem Endstoff des ersten dhnlich ist.”

2. Mit der erwidhnten Regelung wird fiir chemische
Erfindungen ein besonderer Erfindungsbegriff geschaffen.
Wihrend sonst eine schopferische Leistung ihrem ganzen
Umfang nach in ein und demselben Patent geschiitzt wer-
den kann, wird hier der Satz aufgestellt, eine Erfindung
konne nur in einem Verfahren erblickt werden, das ganz
bestimmte Ausgangsstoffe verwendet und zu einem einzigen
Endstoff fiihrt'®%). Damit wird die geistige Leistung des
Erfinders zerstiickelt und zerfillt in so viele ,,Erfindungen®’,
als im Sinn von Art. 6 PG Verfahrenspatente auf Grund der
schooferischen Erkenntnis des Erfinders denkbar sind.

149) Vgl. Sten. Bulletin, 1906, S. 1491; Weidlich und Blum,
1161.
150) Vgl. Weidlich und Blum, 226 {.
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3. Die Regelung von Art. 6, Abs. 2 und Art. 14, Abs. 2
PG hat zur Folge, dass der sachliche Geltungsbereich der
Patente fiir chemische Verfahren eng begrenzt ist!5!). Che-
mische Patente sind gekennzeichnet durch die Ausgangs-
stoffe, die Reihenfolge der Reaktionen und den Endstoff152),

a) Als patentverletzend kann mit Riicksicht auf Art.
14, Abs. 2 PG nur ein Verfahren in Betracht kommen, das
zum gleichen Endstoff fiihrt. Dagegen geniigt die Identi-
tat des Endstoffes an und fir sich nicht, da man sonst zu
einem Schutz des chemischen Stoffes als solchen statt zu
einem Schutz des Verfahrens gelangen wiirde. Jede auch
noch so geringfiigige Abanderung im Endstoff fillt aus dem
Schutzbereich des Patentes heraus, selbst wenn sie fiir den
Chemiker noch so sehr auf der Hand liegt. Indessen kann
ein Verfahren verletzend sein, das iiber den Endstoff des
ersten Patentes hinaus zu einem weitern fithrt, bei dem
also der Endstoff des ersten Patentes im zweiten zu einem
Zwischenprodukt wird.

Der Endstoff umfasst nicht ganze Kategorien von
Stoffen, sondern nur ein einziges Individuum der Serie!®3).
Dagegen braucht der geschiitzte Endstoff nicht unbedingt
ein chemisch einheitlicher Stoff zu sein. Das Endprodukt
kann in einem bestimmten Gemisch bestehen oder eine
Mehrzahl von chemischen Stoffen umfassen, sofern es sich
um eine homogene Substanz handelt. Die Einheitlichkeit
des Endstoffes wire aber nicht gewahrt, wenn sich der
Schutz alternativ auf verschiedene, wenn auch unter sich
ahnliche Produkte erstrecken sollte. Immerhin ist darauf
aufmerksam zu machen, dass wenn das Patentamt ent-
gegen seiner Praxis fiir eine derartige Erfindung ein Patent

151) Die Einschriankungen gelten nicht fiir sogenannte che-
mische Arbeitsverfahren, die sich nicht auf die Herstellung che-
mischer Stoffe, sondern auf eine Abinderung der Bedingungen
beziehen, unter welchen sich die Reaktionsvorginge abwickeln
(vgl. dariiber Weidlich und Blum, 185 {.). Hier sind die allgemeinen
Grundsitze anwendbar.

152) Isay, 258.
153) Weidlich und Blum, 183.
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gewahren wiirde, die Uneinheitlichkeit des Endstoffes es
nicht ungiiltig machen wiirde, da die mangelnde Einheit
der Erfindung vom Gesetz nicht als Nichtigkeitsgrund be-
handelt wird.

b) Da nicht der Endstoff, sondern ein Verfahren ge-
schiitzt ist, kann als patentverletzend nur die Verwendung
der im Patentanspruch angegebenen Ausgangsstoffe
betrachtet werden?s4).

c) Abweichungen im Reaktionsverlauf schliessen die
Patentverletzung nicht unbedingt aus. Allgemeine Grund-
siatze lassen sich nicht aufstellen. Eine Verinderung in der
Reihenfolge der Reaktionen, die Vornahme der Herstellung
in einer statt in zwei Stufen, kann sich als Nachahmung der
geschiitzten Erfindung darstellen, wenn die Abweichungen
in der Abwicklung der Reaktionen gegeniiber den Aus-
gangs- und Endstoffen nicht erheblich ins Gewicht fallen
und dem gut ausgebildeten Fachmann offenbart werden.
Ferner kann trotz dem Unterschied in der angewandten
Temperatur, im Druck und dgl. eine Nachahmung gegeben
sein, namentlich bei einer unvollkommenen Nachbildung.
Schliesslich kann die Verwendung abweichender Hilfs-
stoffe1%5) unter das Patent fallen, wenn Aquivalenz besteht.
In bezug auf die Unterschiede im Reaktionsverlauf kénnen
fiir die Beurteilung die allgemeinen Grundséitze iiber die
Patentverletzung herangezogen werden.

4. Der Schutz der Verfahren zur Herstellung chemi-
scher Stoffe ist zweifellos unbefriedigend. In den meisten
Fallen ist es moglich, durch geringfiigige Verinderung der
Ausgangsstoffe und des Endstoffes aus dem Geltungs-
bereich eines Patentes herauszugelangen, so dass damit der
Umgehung der Patente Tiir und Tor geotffnet ist. Der vom
Gesetz zur Verfiigung gestellte Ausweg, fiir dquivalente
Ausgangsstoffe Zusatzpatente zu nehmen, ist hiufig nicht
gangbar, da infolge der iberaus zahlreichen homologen und

154) Uber den Begriff des Ausgangsstoffes vgl. Weidlich und
Blum, 185.
185) Vgl. dariiber Weidlich und Blum, 184.
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isomeren Stoffe ein wirksamer Schutz auch bei Anmeldung
hunderter von Zusatzpatenten oft nicht erreicht wird. Unter
diesen Umstédnden ist der Schutz von Verfahren zur Her-
stellung chemischer Stoffe in der Schweiz weitgehend toter
Buchstabe geblieben, und es ist nicht erstaunlich, wenn die
inzwischen erstarkte einheimische chemische Industrie
heute nach einer Verbesserung des Patentschutzes ruft.

D. Aushlick auf das auslindische Reeclt.

Im Einzelfalle ist es ungemein schwierig, den Geltungs-
bereich eines Patentes festzulegen. Dies erklart sich zum
Teil dadurch, dass Klarheit iiber den Schutzumfang nur
gewonnen werden kann, wenn die Patentschrift so gelesen
wird, wie sie sich dem gut ausgebildeten technischen Fach-
mann darbietet. Nur mit dessen Hilfe ist es mdglich, zu
beurteilen, welche Erfindung die Patentschrift tatsichlich
offenbart, nur er kann ihre Bedeutung einschitzen und
ermessen, ob die Nachbildung eine Verletzungsform
darstellt5¢),

Sodann lassen sich zwar Anhaltspunkte und Richt-
linien aufzeigen, die Mannigfaltigkeit der Erfindungen
schliesst aber die Aufstellung von starren Regeln aus, die
sich ohne grosses Nachdenken im einzelnen Falle anwenden
liessen. Diese Erfahrung wird in allen Lindern gemacht.
Uberall ist man gendtigt, den Geltungsbereich iiber die in
der Patentschrift gegebene Darstellung der Erfindung hin-
aus auszudehnen, um zu verhindern, dass Dritte ohne
eigenes Verdienst von der Erfindung Vorteile ziehen und
um dem Erfinder den Schutz zu gewihren, auf den er auf

156) Auffallenderweise ist die Auffassung noch immer iiber-
raschend stark verbreitet, der Jurist kénne Patentfragen beurtei-
len, ohne selber in das betreffende technische Gebiet einzudringen,
indem gewissermassen eine Arbeitsteilung zwischen der Tatigkeit
des Juristen und derjenigen des technischen Sachverstindigen vor-
genommen wird. Diese Einstellung schliesst zum voraus jede sach-
gemisse Behandlung von Patentstreitigkeiten im allgemeinen und
der Verletzungsfrage im besonderen aus.
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Grund seiner Leistung Anspruch hat. Nirgends aber sind
Wissenschaft und Rechtsprechung in der Frage, wie weit
iiber den Wortlaut des Patentes hinaus Schutz zu gewihren
sei, liber allgemeine Gesichtspunkte hinausgelangt.

Das nordamerikanische Recht verwendet den Begriff
des Erfindungsgedankens nicht bewusst. Grosses Gewicht
wird auf die Aquivalente gelegt; als Aquivalente gelten Ver-
fahren oder Vorrichtungen, die ein geeigneter Ersatz fir
ein in der Erfindung als Element enthaltenes Verfahren
oder Arbeitsmittel sind und durch deren Austausch in kei-
ner Weise die Durchfithrungsidee des Patentes verindert
wird?®7). Bei grossen Erfindungen, namentlich bei neuen
Maschinen, wird untersucht, ob alle spatern Ausfithrungen
,,dem Wesen nach*‘ die gleichen Mittel gebrauchen, um das-
selbe Resultat zu erreichen!®®). Auch das englische Recht
benutzt den Begriff des Erfindungsgedankens nicht. Man
spricht jedoch von ,,pith and marrow‘* (Kern und Mark)
der Erfindung, von Prinzip, Substanz, leitender Idee. Hat
der Nachahmer ein ,,wesentliches Element’ umgeindert,
so ist kein Raum zur Einfiihrung von Aquivalenten ge-
geben??),

Im deutschen Recht wurden ungemein tiefgriindige
und geistvolle Erorterungen iiber den Begriff des Erfin-
dungsgedankens entwickelt. Eingehend wurde versucht,
ihn nidher zu umschreiben und daraus fiir die Praxis brauch-
bare Erkenntnisse abzuleiten. Indessen ist auch hier die
Rechtsprechung kaum iiber den Gedanken hinausgelangt,
der Erfindungsgedanke enthalte ,,die charakteristischen
Merkmale des Losungsweges'. Gerade die besten Kopfe
haben erkannt, dass eine prézise Begriffsbestimmung des
Losungsgedankens nicht moglich ist!¢°%). Trotz ungeheuren

157) Vgl. Pietzcker, Erfindungsgedanke, a.a. 0., 62.

158) Pietzcker, a.a.0., 67.

158) Pietzcker, a.2.0., 71.

160) Vgl. Isay, 211: ,,Wie aus dem Gesagten hervorgeht, ent-
zieht sich der Begriff des Losungsgedankens ebenso der scharfen,
verstandesmassigen Definition wie der Begriff der Erfindung selbst.
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Aufwandes an Scharfsinn ist die deutsche Literatur und
Rechtsprechung kaum zu Ergebnissen gelangt, die prak-
tisch befriedigen konnen. Allzu zahlreich sind die Klagen,
welche tiber die Rechtsunsicherheit in der Frage des Schutz-
umfanges laut geworden sind!6').

Es stimmt nachdenklich, gegeniiber der deutschen Li-
teratur und Rechtsprechung festzustellen, dass das fran-
zosische Recht mit einigen ganz allgemein gehaltenen
Sdtzen auskommt, die anscheinend in der Praxis zu an-
nehmbaren Ergebnissen fithren. Tatséchlich findet sich dort
an allgemeinen Regeln fiir die Beurteilung des Schutz-
umfanges kaum viel mehr als der Satz, die Nachahmung
sei ,,d’aprés les ressemblances et non d’aprés les différen-
ces* zu entscheiden!®?). Ferner wird etwa noch ausgefiihrt,
eine Verletzung sei gegeben, wenn das Patent ,,est copié
dans ses parties essentielles et constitutives‘‘163), Weiter
wird eine teilweise Verletzung der Erfindung bejaht, wenn
der nachgebildete Teil noch erfinderisch ist'¢4). Ein Ver-
such, den Begriff der Aquivalente unter Berufung auf die
belgische Rechtsprechung in die franzosische Praxis einzu-
fihren, hatte nur teilweisen Erfolg!®s),

Es handelt sich bei ihm um eine geistige Wesenheit, zu deren Er-
fassung neben der Verstandestatigkeit in hohem Masse das Gefiihl
notig ist, und die deshalb der genauen Abgrenzung durch Worte,
die nur rationale Begriffe definieren konnen, schwer zuginglich, ja
man kann fast sagen unzugianglich sind.’* Ebenso schliesst Pinzger
eine eingehende Untersuchung mit der skeptischen Feststellung,
jede Heranziehung neuer Beispiele zeige die Unzuldnglichkeit des
Versuches, eine Definition des Begriffes Losungsidee zu geben
(Pinzger, Der Losungsgedanke als Grundlage wirksamen Patent-
schutzes, in Abh. z. Arbeitsgebiet des RPA, 91).

161) Vgl. die Literatur bei Pietzcker, 295 f.; von der Trenck,
99 f.; Klauer und Moéhring, 169 {.

162) Alexandroff, Contrefacon des brevets d’invention, N. 48.

163) Pouillet, 136.

184) Huard, 274; Alexandroff, a.a. 0., N. 46.

165) Casalonga, La notion de brevetabilité, 119.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 63. Sa
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Dritter Teil.

Artikel 67 OG**),

I. Bisheriger Rechtszustand.

Schon auf Grund des OG vom 22. Mirz 1893 (a. OG)
nahm das Bg im Berufungsverfahren bei Patentprozessen
gelegentlich einen Augenschein vor'é?). Das Bediirfnis nach
einem Augenschein zeigte sich indessen offenbar nicht hiu-
fig, was wohl damit zusammenhéngt, dass der Streitgegen-
stand in der Regel bereits im kantonalen Prozessverfahren
durch Vorlegung von Modellen, Zeichnungen und Photo-
graphien hinlédnglich veranschaulicht wird.

~ Anders verhilt es sich mit der Beiziehung von Sach-
verstindigen im bundesgerichtlichen Verfahren. Obschon
man die Expertise nicht nur als rein von der Initiative der
Parteien abhingiges Beweismittel, sondern als Hilfsmittel
des Richters zur Ergdnzung seiner mangelnden Kenntnisse
zu betrachten pflegt, wurde die Einholung von Sachver-
stindigengutachten im Berufungsverfahren vom Bg stets
abgelehnt'¢®). Dagegen wurde den Parteien in Patent-
prozessen zunichst gestattet, private Gutachten allgemein
technischer und patentrechtlicher Natur einzulegen, wobei
diesen aber nicht der Charakter eines Beweismittels zukom-
men sollte'®?). In der Folge ging aber das Bg dazu iiber,

166) Bundesgesetz iiber die Organisation der Bundesrechts-
pilege vom 16. Dezember 1943.

167y BGE 27 11 269; Bg vom 23. November 1926, Gestetner
Ltd./Keller & Co.; BGE 61 II 49; vgl. ferner BGE 38 II 296. Auch
in der Literatur wurde der Augenschein als mit dem Gesetz ver-
einbar anerkannt, sofern er ,,nicht zur Beweisbildung — zur Uber-
zeugung von einer Tatsache — dienen soll, sondern zum Verstand-
nis des Rechtsstreites‘, Weiss, 241; vgl. Winter JZ 39, 78.

188) BGE 47 II 427, fiir Patentprozesse BGE 35 11 447; 39
11 339; vgl. jedoch iiber die Einholung eines generellen Gutachtens
ohne Bezugnahme auf bestimmte Prozesse BGE 61 II 75.

189) BGE 39 11 344; 57 11 617; 58 11 60; fiir andere als Patent-
prozesse BGE 30 1I 542; 33 II 70.
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neue technische Gutachten in Patentprozessen grundsétz-
lich aus den Akten zu verweisen, anscheinend im wesent-
lichen zur Vereinfachung des Prozessverfahrens (BGE 58
IT 282).

In der Literatur wurden Informationsexpertisen zur
Erldauterung des rechtlichen Tatbestandes als mit den Vor-
schriften des a. OG vereinbar bezeichnet17?9).

Anlésslich der durch das Inkrafttreten des StrGB not-
wendig gewordenen Revision des bisherigen OG wurde in
das Bundesgesetz iiber die Organisation der Bundesrechts-
pflege vom 16. Dezember 1943 ein neuer Art. 67 unter dem
Marginale ,,Besonderheiten des Patentprozesses* eingefiigt
mit folgendem Wortlaut:

,,»In Streitigkeiten iiber Erfindungspatente kann das Bundes-
gericht oder der Instruktionsrichter, wenn es sich fiir das genaue
Verstandnis des Tatbestandes als notwendig erweist, einen Augen-
schein vornehmen und den Sachverstindigen der Vorinstanz

sowie erforderlichenfalls neben diesem einen neuen Sachverstan-
digen beiziehen'* (AS. 60, 290).

Das neue Gesetz wird auf 1. Januar 1945 in Kraft treten.

I1. Entstehungsgeschichte von Art. 67 0G.

1. Der Gedanke, dem Bg die Moglichkeit einzurdumen,
einen Augenschein durchzufithren und Sachverstédndige bei-
zuziehen, ist schon recht alt. Bereits im- Entwurf Jéger,
1909, zu einem neuen OG wurde vorgeschlagen, dem
Art. 80 a.0G einen zweiten Absatz beizufiigen, der die Vor-
nahme eines Augenscheins durch den Berichterstatter oder
eine Abordnung des Gerichts vorsah. Anlédsslich der Teil-
revision des a.0G im Jahre 1921 ging ,,in letzter Stunde*
eine Anregung des Bgs ein, dem Art. 82 a.0G einen dritten
Absatz beizufiigen mit dem Wortlaut:

»Bei Patentstreitigkeiten kann das Bundesgericht einen
Augenschein vornehmen und Sachverstidndige beiziehen.

170) Weiss, 247; Ziegler, Verhandl. des Schweiz. Jur.vereins
1935, 349a; vgl. auch Winter, JZ 39, 78 f., und Isler, Sten. Bull.
Standerat 1921, 320. :
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Der Vorschlag wurde im Stiénderat angenommen, im
Nationalrat aber unter Hinweis auf die Bindung des Bgs
an die kantonalen Tatbestandsfeststellungen abgelehnt!?),
Der Stinderat kam in der Folge auf seinen Beschluss zuriick,
so dass der Vorschlag des Bgs dahin fiell7%).

Im Jahre 1935 wurde anlidsslich der Verhandlungen
des Schweiz. Juristenvereins iiber die Revisionsbediirftig-
keit der Organisation der Bundesrechtspflege die Frage von
beiden Referenten erortert'?3). Ferner fasste die Schweizer-
gruppe der Internationalen Vereinigung fiir gewerblichen
Rechtsschutz am 28. November 1936 eine Resolution, wo-
nach der Bundesrat zu ersuchen sei, dem Parlament vorzu-
schlagen, auf dem Weg der Abinderung des OG oder des
PG eine neue Bestimmung einzufithren, wonach das Bg
bei Prozessen iiber Erfindungspatente einen Augenschein
vornehmen und Experten bestimmen koénne.

2. Der im Jahre 1940 im Auftrag des Bundesrates aus-
gearbeitete Vorentwurf eines neuen OG von Bundesrichter
Ziegler sah unter dem Marginale ,,Besonderheiten des
Patentprozesses‘‘ folgenden Art. 68 vor:

,»,In Streitigkeiten iiber die Erfindungspatente kann das
Bundesgericht oder der Instruktionsrichter auf Antrag oder von
Amtes wegen einen Augenschein einnehmen und den Sachver-
stindigen der Vorinstanz oder notigenfalls einen neuen Sach-
verstindigen beiziehen.

Evtl.: Ergibt sich aus dem neuen Gutachten die Unrichtig-
keit von Feststellungen der Vorinstanz iiber technische Verhilt-
nisse, so kann das Bundesgericht sie berichtigen.**

In seinem Bericht vom 21. Mai 1940 fithrte Bundes-
richter Ziegler aus, sobald ein neuer Experte beigezogen
werde, sei damit zu rechnen, dass er seinen Befund nicht
in den Grenzen der kantonalen Feststellungen iiber tech-

171) Vgl. Sten. Bull. Stinderat 1921, 144; Sten. Bull. National-
rat 1921, 329.

172) Sten. Bull. Standerat 1921, 320.

173) Vgl. Referate Ziegler und Yung, Verh. des Schweiz. Jur.-
vereins 1935, 350a und 427a.
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nische Verhiltnisse abgebe. Dem konne in der Weise Rech-
nung getragen werden, dass die Bindung des Bgs an den
kantonalen Tatbestand gelockert werde; daher die Vor-
schrift von Abs. 2, die immerhin nur als ,,ultimo ratio*
gedacht sei.

Das Bg, dem der Vorentwurf Ziegler zur Vernehmlas-
sung unterbreitet wurde, war in seinem Bericht vom
14. Januar 1941 der Auffassung, sowohl Augenschein wie
Expertise vor Bg seien nur einzufiihren, ,,wenn sich dies
fiir das genaue Verstidndnis des Tatbestandes als notwendig
erwelist’’, da das Bg nicht zum Appellationshof werden und
nicht aus der Rolle heraustreten diirfe, die ihm sonst ge-
zogen sei.

In seiner Botschaft zum Entwurf eines Bundesgesetzes
iber die Organisation der Bundesrechtspflege vom 9. Fe-
bruar 1943 schloss sich der Bundesrat dem Vorschlag des
Bgs an mit einer geringfiigigen sprachlichen Anderung und
schlug unter dem Marginale ,,Besonderheiten des Patent-
prozesses‘‘ einen Art. 67 vor, der lautete:

»,In Streitigkeiten iiber die Erfindungspatente kann das
Bundesgericht oder der Instruktionsrichter, wenn sich dies fiir
das genaue Verstandnis des Tatbestandes als notwendig erweist,
einen Augenschein vornehmen und den Sachverstindigen der
Vorinstanz oder erforderlichenfalls einen neuen Sachverstdndigen
beiziehen* (BBI. 95, Bd. I, 186).

Zur Begriindung fithrte die Botschaft aus:

»»Die Berufung an das Bundesgericht wird seit vielen Jahren
als ein fiir Patentprozesse unzuliangliches Rechtsmittel bezeich-
net. Blosse Beschreibungen und selbst Zeichnungen und Modelle
taugen nicht immer zur Vermittlung einer klaren Vorstellung
iitber das Wesen der Erfindung, die doch erste Voraussetzung
einer zutreffenden rechtlichen Beurteilung ist. Art.67 gibt nun
der Berufungsinstanz die Moglichkeit, sich dasVerstindnis des
Tatbestandes durch Augenschein zu erleichtern und zu diesem
Zwecke den Sachverstdndigen der Vorinstanz oder erforderlichen-
falls einen neuen Sachverstindigen beizuziehen. Hingegen bleibt
die Beweiswiirdigung Sache des kantonalen Richters; das Bun-
desgericht kann nicht zum Appellationsgericht werden** (BB1.95,
Bd. I, 131).
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3. In der parlamentarischen Beratung lehnte der Stin-
derat die Beiziehung eines neuen Sachverstindigen ab, da
dies zu einem Einbruch in den Grundsatz der Bindung des
Bgs an den kantonalen Tatbestand fithre. Ein neuer Sach-
verstindiger konne eine ginzlich andere Auffassung als der
bisherige haben, so dass der Tatbestand vollig verdndert
wiirde. Aus diesem Grunde wurde nur die Beiziehung des
Sachverstindigen der Vorinstanz vorgesehen, die Ernen-
nung eines neuen aber abgelehnt (Sten.Bull. Stinderat
1943, S. 119). Demgegeniiber dehnte der Nationalrat die
Bestimmung des bundesridtlichen Beschlusses auf alle auf
dem Wege der Berufung an das Bg gelangenden Prozesse
aus; Art. 67 OG sollte also nicht auf Patentprozesse be-
schrankt bleiben. Zum Beschlusse des Stidnderates fiihrte
der nationalritliche Referent Rittmeyer aus, dieser lasse
das Bg im Stich, wenn es ,,gestiitzt auf das Aktenstudium
zur Uberzeugung kommt, dass der vorinstanzliche Experte
der Sache nicht gewachsen war und ein offensichtliches
Fehlgutachten abgegeben hat.* Das Bg sehe sich sehr oft
»,in der peinlichen Situation ..., dass der kantonale Ex-
perte diesen heiklen Fragen offensichtlich gar nicht gewach-
sen sei, das Bg aber trotz der offensichtlichen Unfiahigkeit
des vorinstanzlichen keinen neuen Experten zuziehen diirfe.
Des oftern gehe aus Privatgutachten ganz eindeutig hervor,
dass diese Privatgutachten und nicht das offizielle Gut-
achten richtig seien, so dass dann das Bgin die unangenehm-
sten Situationen komme.”“ Wenn der neue Experte den
Tatbestand anders beurteile als der vorinstanzliche Experte
oder iiberhaupt erst das Bg in die Lage versetze, den Tat-
bestand zu verstehen, dann werde ,,das Bundesgericht den
Weg finden miissen, den Fall nach Art. 64 zuriickzuweisen
und den Tatbestand zur Vervollstindigung an die kanto-
nale Instanz zuriickzugeben*‘ (Sten.Bull. Nationalrat 1943,
S. 95—99).

Der Stdnderat hielt aber an seiner Auffassung fest.
Der stianderétliche Referent Piller legte dar, der Zweck von
Art. 67 sei ,,non pas de revoir I’état de fait, mais de se faire
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mieux expliquer I'objet du litige™; es diirfe nicht eine erste
Bresche in das allgemeine Prinzip der Bindung des Bgs an
den kantonalen Tatbestand geschlagen werden. ,,Ce n’est
pas par la petite porte que I'on doit introduire des prin-
cipes nouveaux et modifier le caractére traditionnel de
notre Tribunal Fédéral* (Sten. Bull. Standerat 1943, 229).

Bei der Differenzenbereinigung kam der Nationalrat
auf seinen Beschluss zuriick und schloss sich dem Vorschlag
des Bundesrates an. Der Stinderat, an den die Vorlage von
neuem gewiesen wurde, war schliesslich, um zu einem Ziele
zu gelangen, damit einverstanden, dass ein neuer Sachver-
standiger erforderlichenfalles neben dem Experten der
Vorinstanz beigezogen werden diirfe. Dabei wurde aber die
Erwartung ausgesprochen, dass normalerweise der alte
Sachverstindige herangeholt und ein neuer nur bei abso-
luter Notwendigkeit bestellt werde (Sten.Bull. Stinderat
1943, 233).

II1I. Bemerkungen zu Art. 67 0G.

1. Die Tragweite von Art. 67 OG ist nicht leicht zu
bestimmen. Dies ist schon daraus ersichtlich, dass die Auf-
fassungen iiber den Zweck und die Auswirkungen der neuen
Vorschrift in der Gesetzesberatung weit auseinander gin-
gen. Es geniigt, sich an die Ausfithrungen von Nationalrat
Rittmeyer zu erinnern und ihnen die scharfen Worte ent-
gegenzuhalten, die im Stinderat fielen.

Tatsachlich lasst sich nicht bestreiten, dass die Mit-
wirkung eines Sachverstidndigen im bundesgerichtlichen
Verfahren — einerlei ob dies der bisherige oder ein neuer
sei — geeignet ist, den durch die kantonale Instanz fest-
gelegten Tatbestand abzuindern, sei es im Sinne der Er-
gdnzung oder der Berichtigung. Die nochmalige Befragung
eines Fachmannes bezweckt ja, das technische Wissen des
Gerichtshofes zu mehren, technische Unklarheiten zu be-
heben und erginzende Erlduterungen zu beschaffen. Das
»genaue Verstindnis* kann nur in der Weise gefordert
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werden, dass zum bisherigen Talbestand etwas Neues hin-
zugefiigt wird, und lage die Erginzung auch nur darin,
mehr Gewicht auf den einen oder andern technischen
Gesichtspunkt zu legen, einige Lichter anders aufzustecken.
Die ,,Gefahr des Abgleitens‘‘1?%) vom Grundsatze der Ver-
bindlichkeit des kantonalen Tatbestandes und des Aus-
schlusses von Nova liegt sicherlich nahe. Es war daher nur
folgerichtig, wenn Bundesrichter Ziegler in seinem Vorent-
wurf dem Bg ausdriicklich gestatten wollte, Feststellungen
der Vorinstanz iiber technische Verhéltnisse zu berichtigen.
Der Keim, der in Art. 67 OG steckt, kann zu einer volligen
Umwandlung des Instituts der Berufung in Patentprozes-
sen, zu einem ,,appel déguisé‘'?®) fithren, wenn man ihn
dazu benutzt, im Sinne der Ausfilhrungen von Nationalrat
Rittmeyer ganz allgemein auf diese Weise ,,offenkundige
Fehlgutachten* zu korrigieren.

2. Es ist nicht leicht, eine Auslegung von Art. 67 OG
zu finden, welche einerseits der Vorschrift ihre praktische
Bedeutung beldsst, anderseits aber verhindert, dass die
Berufung sich zu einer verkappten Appellation auswirkt.
Von vorneherein ist zuzugeben, dass eine gewisse Verinde-
rung oder Berichtigung des kantonalen Tatbestandes mit
der Beiziehung von bundesgerichtlichen Sachverstdndigen
verbunden ist. Trotzdem besteht die Moglichkeit, Art. 67
OG so anzuwenden, dass die Beweiswiirdigung im wesent-
lichen Sache der kantonalen Gerichte bleibt und damit
sowohl dem Wortlaut von Art. 67 OG wie den bei der
Schaffung des Artikels zutage getretenen Tendenzen ent-
sprochen wird. Bel der Auslegung ist davon auszugehen,
dass grundsétzlich die Bindung des Bgs an den kantonalen
Tatbestand weiterbestehen soll. Die Befragung von Sach-
verstindigen darf also nicht dazu benutzt werden, unein-
geschrinkt neuen Prozesstoff zu beschaffen und derart den
Rechtsstreit auf einen andern Boden zu stellen. Ferner ist
festzuhalten, dass in der Regel, ndmlich immer dann, wenn

174) Ziegler, Verh. des Schweiz. Jur.vereins, 1935, S. 350a.
175) Sten.Bull. Standerat 1943, S. 233.
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reine Rechtsfragen zu entscheiden sind, selbstverstdndlich
keine Sachverstidndigen beizuziehen sind. Geht man von
diesen Grundgedanken aus, so ergibt sich, dass die Ein-
holung von Sachverstindigengutachten im bundesgericht-
lichen Verfahren verhéltnismissig selten notig sein wird.

In den Patentprozessen sind indessen bestimmte
Rechts- und Tatfragen besonders innig miteinander ver-
bunden. Allerdings trifft es nicht zu, dass sie iiberhaupt
nicht ausgeschieden werden kénnen'?¢). Aber wo derart der
Zusammenhang dusserst eng ist, ist die Trennung unwichtig,
da mit der Beurteilung der Tatfrage in Wahrheit auch
schon die Entscheidung iiber die Rechtsfrage gegeben ist.
Hier beschriankt sich jeweilen die richterliche Téatigkeit
darauf, nachzupriifen, ob die angestellten Uberlegungen in
richtigen Bahnen verlaufen sind, ob sich der Sachverstian-
dige und mit ihm die Vorinstanz von zutreffenden recht-
lichen Ausgangspunkten leiten liessen. Bei der Behandlung
dieser Fragen kommt es daher entscheidend darauf an, ob
der Sachverstandige mit richtigen rechtlichen Vorausset-
zungen an seine Aufgabe herangetreten ist. Trifft dies nicht
zu, so muss er zu einem Fehlgutachten gelangen. Ein dar-
auf gegriindetes Urteil kann sich zwar auf eine ,,Tatbe-
standsfeststellung‘® stiitzen, aber auf eine solche, die aus
rechtlichen Griinden zu beanstanden ist. Wenn man nicht
nur ein génzlich untaugliches Rechtsmittel, sondern eine
wirksame hochstrichterliche Uberpriifung in solchen Fra-
gen haben will, muss diese bereits beim Gutachten ein-
setzen. Man konnte einwenden, der Gerichtshof habe ein
derart zustande gekommenes fehlerhaftes Urteil aus Rechts-
griinden ohne weiteres aufzuheben und bediirfe dazu keines
Sachverstindigen. Allein um die Mangelhaftigkeit der recht-
lichen Ausgangspunkte der Begutachtung zu erfassen, rei-
chen moglicherweise die Fachkenntnisse des Gerichts nicht
aus; es bedarf zur Uberpriifung selber eines technischen
Gehilfen. So kann das Gutachten z. B. zur Schlussfolgerung

176) So Weidlich und Blum, 499.
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gelangen, die Losung des Patentes sei ,,naheliegend® und
iibersteige das Konnen eines Durchschnittsfachmannes
nicht. Aus den Darlegungen des Sachverstindigen ist aber
keine schliissige Erlduterung dieses Ergebnisses zu entneh-
men. Namentlich ist vielleicht zu entgegengesetzten An-
sichten in den Rechtsschriften oder Privatgutachten nicht
Stellung genommen. Hier ist eine nochmalige Befragung
des Experten erforderlich; vielleicht ergibt sich, dass seine
Auffassung durchaus richtig war, vielleicht aber hat er
Uberlegungen, die fiir die Beurteilung der Erfindungshéhe
wesentlich waren, ausser acht gelassen. Wenn hier einfach
auf die ,,Tatbestandsfeststellung*‘ abgestellt wiirde, wonach
die Losung naheliegend sei, konnte selbst ein krasses Fehl-
urteil vom Bg nicht korrigiert werden. Wo derart Unsicher-
heit iiber die rechtliche Grundlage der Gutachtertatigkeit
besteht, kann ein Sachverstindiger vom Bg beigezogen
werden. Die Notwendigkeit einer solchen Kontrolle der
Sachverstidndigenberichte macht sich ibrigens in unsern
Verhaltnissen umso starker fithlbar, als die kantonalen
Gerichte den Experten hiufig eigentliche Rechtsfragen
nach Neuheit, Fortschrittlichkeit, Erfindungshéhe usw.
vorlegen.

Beschrankt man die Befugnis des Bgs, einen Sachver-
stdndigen beizuziehen, auf die Behandlung der genannten,
besonders eng miteinander verbundenen Sach- und Rechts-
fragen, bei denen, wie erwihnt, die Tatigkeit des Richters
bloss darin besteht, nachzupriifen, ob der Sachverstindige
von rechtlich zutreffenden Uberlegungen ausgegangen ist,
so gelangt maninhaltlich zu einer Beschrinkung der Gut-
achtertatigkeit vor Bg auf ganz bestimmte Streitpunkte,
in denen im Sinne von Art. 67 OG das genaue Verstindnis
des Tatbestandes fir die richterliche Téatigkeit unumging-
lich ist. Das Bg hat nicht stets einen Sachverstindigen bei-
zuziehen, wenn es mit der Tatsachenfeststellung durch
die Vorinstanz nicht einig geht, sondern nur, wo es der
Mithilfe eines Fachmannes bedarf, um die rechtlichen
Grundlagen der vorinstanzlichen Expertentiitigkeit (die
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auch von sogenannten sachverstindigen Gerichtsmitglie-
dern ausgeiibt worden sein kann) und damit den Entscheid
der Vorinstanz nachpriifen.

Legt man diese Auffassung zu Grunde, so ergibt sich
die umfassendste Uberpriifung in der Frage der Erfin-
dungshdhe. Hier hingt die Entscheidung unmittelbar
davon ab, ob der Sachverstindige richtig vorgegangen ist,
ob er bei der Bildung seines technischen Werturteils einen
zutreffenden Ausgangspunkt gewidhlt und ob er selber
iiber den Begriff der Uberdurchschnittlichkeit der Leistung,
welche die Erfindungshéhe ausmacht, richtige Vorstellun-
gen besessen hat. Mit dem Werturteil des Sachverstindigen
ist auch schon der Rechtsschluss auf das Vorliegen der
Erfindungshohe gegeben. Ob der Téatigkeit des Sachver-
stindigen die massgebenden rechtlichen Gedankenginge
zugrunde lagen, kann im Zweifel nur mit Hilfe eines Fach-
mannes iiberprift werden.

Hinsichtlich der Neuheit bleibt das Bg weitgehend
an den Tatbestand der Vorinstanz gebunden. Diese stellt
z. B. verbindlich fest, welche neuheitzerstéorenden Tat-
sachen vorhanden sind, ob entgegengehaltene Druckschrif-
ten vor der Patentanmeldung in der Schweiz vorhanden
waren, ob Erzeugnisse vor der Patentanmeldung in der
Schweiz verbreitet waren, ob es wahrscheinlich war, dass
Fachleute von den Erzeugnissen Kenntnis erhielten. Es
kann aber zweifelhaft sein, ob bei der Wiirdigung von Pa-
tentschriften darauf geachtet wurde, wie der gut ausge-
bildete Fachmann sie versteht, ob sie so gelesen wurden,
wie sie sich unmittelbar fiir den Fachmann zur Zeit der
Patentanmeldung darstellten. Wo dies aus dem Urteil nicht
vollig klar wird, kann sich die Beiziehung eines Sachver-
standigen fiir die Uberpriifung dieses Punktes fiir das Bg
aufdriangen.

Bei der Wiirdigung des Fortschrittes ist wiederum
fir das Bg verbindliche Tatbestandsfeststellung, was vor
dem Streitpatent in der Technik geleistet wurde und
welche Erfolge mit dem neuen Erzeugnis oder Verfahren
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erzielt werden. Der Rechtsschluss auf Fortschrittlichkeit
ergibt sich aus dieser Gegeniiberstellung gewdhnlich ohne
Schwierigkeiten. Wo indessen Nachteile und Vorteile der
neuen Erfindung gegeniiber dem Vorbekannten miteinan-
der abzuwigen sind, kann sich das Bediirfnis nach einer
fachménnischen Uberpriifung ergeben, um der Frage nach-
zugehen, ob die kantonalen Sachverstidndigen bei ihrer
Wiirdigung von zutreffenden Gesichtspunkten ausgegangen
sind.

Die Beurteilung der Nachahmungen wird weit-
gehend von rechtlichen Gesichtspunkten beeinflusst. Tat-
bestindlicher Art ist die Feststellung, was der Verletzer
ausgefithrt hat. Da fiir die Auslegung des Patentes die Auf-
fassung des gut ausgebildeten Fachmannes wesentlich ist,
kann sich in diesem Punkte das Bediirfnis nach der Bei-
ziehung eines Sachverstandigen zeigen.

Die vorstehenden Ausfiihrungen sind nur als Beispiele
zu verstehen. Es ergibt sich jedoch daraus, dass die Mit-
wirkung von Sachverstiandigen nur in verhaltnismissig
engem Raume in Betracht kommt. Ob das Bg nach Fest-
stellung der rechtlichen Mingel des kantonalen Urteils ,,den
Weg finden** wird, den Fall an die Vorinstanz zuriickzuwei-
sen (Sten.Bull. Nationalrat 1943, S. 97) oder ob es sich auf
die von richtigen Gesichtspunkten ausgehenden Ergebnisse
des bundesgerichtlichen Sachverstindigen stiitzen wird,
bleibt abzuwarten; einfacher ist das letztgenannte Ver-
fahren.

3. Indessen soll nicht gesagt sein, dass dies die einzig
mogliche Auslegung der etwas schillernden Vorschrift von
Art. 67 OG sei. Vielleicht entschliesst sich das Bg gelegent-
lich, auch dann einen Sachversténdigen beizuziehen, wenn
es aus rechtlichen Griinden zu einer andern Auffassung als
die Vorinstanz gelangt, infolgedessen aber nun weitere tech-
nische und rechtliche Gesichtspunkte zu beurteilen hat, fiir
welche noch keine kantonale Tatbestandsfeststellung vor-
liegt. Schon jetzt hat das Bg gelegentlich bei Aufhebung
eines kantonalen Urteils, das die Giiltigkeit des Streit-
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patentes z. B. mangels Neuheit verneinte, ohne Riickwei-
sung an die Vorinstanz iiber andere Nichtigkeitsgriinde,
z. B. fehlenden Fortschritt oder Erfindungshéhe geurteilt
auf Grund von Gutachten, die sich bereits bei den Akten
befanden. Dieses an sich zweckméssige Verfahren ldsst sich
allerdings mit dem a. OG nur schwer in Einklang bringen.
In solchen Fillen kénnte in Zukunft ein Sachverstindiger
vor Bg beigezogen werden, um den Fall noch besser zu
priifen; damit wiirde Gelegenheit geboten, allfallige Unklar-
heiten in den weiteren Streitpunkten durch einen Sachver-
stindigen beheben zu lassen.

Welche Auslegung auch immer zugrunde gelegt wird,
jedenfalls darf erwartet werden, dass das Bg die Bedeutung
der neuen Vorschrift rasch und eindeutig klarstellt, damit
sie nicht zu einer unerschopflichen Quelle prozessualer Aus-
einandersetzungen werde.

Die Hauptergebnisse der Untersuchung werden zum
Ausdruck gebracht in folgenden

Thesen:

L.

1. Als Voraussetzung fiir die Schutzwiirdigkeit einer Er-
findung sind sowohl technischer Fortschritt als auch
Erfindungshohe (schopferische Idee) zu fordern.

2. Die neue Praxis des Bundesgerichtes, welche die Anfor-
derungen an die schopferische Idee erhoht, ist zu be-
griissen.

3. Jede praktisch fiithlbare, nicht bloss theoretische Be-
reicherung der Technik geniigt; der Fortschritt braucht
nicht besonders erheblich, ,,wesentlich*‘ zu sein.

Il

4. Zur Auslegung des Patentanspruchs muss die Beschrei-
bung herangezogen werden kénnen. Eine Erginzung des
Wortlautes des Patentanspruchs mit der Beschreibung
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entnommenen Elementen ist dann als zuléssige ,,Aus-
legung® anzusehen, wenn sie innerhalb des technischen
Rahmens bleibt, den der Wortlaut des Patentanspruchs
selber gibt.

5. Der sachliche Geltungsbereich des Patentes braucht
nicht mit dem gemiss These 4 ausgelegten Patentan-
spruch zusammenzufallen, sondern kann einen dariiber
hinausreichenden Bezirk umfassen; andernfalls wére der
Erfindungsschutz praktisch unwirksam. Die Grenzen
dieses Bezirks (Zone der Nachahmung) werden bestimmt
durch die der Fachwelt durch das Patent offenbarte
Bereicherung der Technik.

6. In die Zone der Nachahmung fallen u. a. auch die Aqui-
valente.

II1.

7. Die Auslegung von Art. 67 BG iiber die Organisation der
Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 darf nicht
zu einer allgemeinen appellatorischen Uberpriifung der
kantonalen Urteile fithren; notigenfalls ist vom Bundes-
gericht ein Sachverstidndiger beizuziehen, um die recht-
lichen Ausgangspunkte und Grundlagen der Begutach-
tung vor der kantonalen Instanz nachzupriifen in Fragen,
deren Beurteilung entscheidend von der technischen
Wiirdigung durch den Sachverstdndigen abhingt.
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