262  Oberste Zivilgerichtsinstanz. — 1. Materielirechtliche Enischeidungen.

Riff. 4 der Ubereinfunft tvifft jwar, wie gefagt, Bier nidt ju.
Wllein €3 feblt Dodh jeder Unbaltdpunft dafitr, dbaf bdie Jura-
Simplon=Bahn dieje unridhtige Angabe jur Taujdung der Kldgerin,
und nidht Glog de3halb, weil fie felbit aud Verfehen bdie fragliche
Bejtimmung irvtiimlicherweife ald anwendbar Hielt, gemadyt Habe.
Und auf alle Falle durfte fich die Beflagte auf bdieje Redhtdauf-
faffung, ble ifhr die BVabn ald Partet mit gegenteiligen Juteveflen
funbgab, nicht verlajfen, jonbern e3 war ithre Sade, felbftdndig
pie Rechtdlage su prifen und barnacy ihre Cutjchliefung su ridhten.
Dag dbrigend fir ihr Berhalten jeme MeinungdiuBerung der
Baln ivgendwie beftimmend gewejen fet, fann nidht of8 wabhrichein-
lidhy, wm o wentger al3 dargetan geltem.
Demnady hat baé Bundesgericht
evfannt:
Die Berufung wird abgewiefen und bamit dad angefodhiene Urteil
ver IL Bivilfammer ded berntichen Wppellationdhofed vom 2. De-
gember 1940 in allen Teilen Beftitigi.

6. Erfindungspatente. — Brevets d’invention.

39. Arteil vowr B, Jumi 1911
in Sadien Efekita, R~-G., Befl. u. Ber=RL, gegen
Cherma, RA.-G., K u. Ber.-Befl.

Patentnichtigkeitsklage. Kompelenz der Berufungsinstanz zur Ueber-
priifung eines kanionalen « Rechisboles», das die Verhiitung einer
Verlelzung des als nichtig angefochtenen Palentes bezwecki. — 0b
ein Privatgutachten als Beweismitiel zu beriicksichiigen sei, ist
eine kantonal-prozessuale Beweisrechisfrage. — Nichtigkeit des Pa-
tentes wegen Mangels eines neuen schépferischen Gedankens.
(Elekirische Gebdude-Heizanlage nach bereils bekanntem System mit
hlosser Neuheit der Verwendunyg desselben fiir die Heizung « grosserer
Lokale».)

A — Durdy Ucteil vom 20. Somuar 1911 Bat bag Rivil:
geridit De8 Rantond Glarus in vorliegender Redyt3itreitiadie er-
fannt:

Berufungsinstanz : 5. Erfindungspatente. N° 39. 265

o1 G5 jei bad eivgen. Patent Nv. 30,846 nidtig evflivt.

,2. &2 jei a3 Teflagtijche Mechtbor vom 10. Nuguft 1910
,aevichtlich gedffuet.

,3. et dle Kldgerin mit ihrem Schadenerfagbegehren dagegen
»abgewiefen.”

B. — Gegen viefes Urteil hat die Beflagte gilitig die Verufung
an bad Bundedgericht ergriffen mit den Univigen: 1. dad ange-
fodstene Vvteil aufyufeben wnd damit die Klage abyumeifern und
bag Rechidbot vom 10. Auguft 1910 su BHejtdtigen; 2. eventuell
ben Fall an die Borinftan; suriiczuweifen uud die Wtten Heziiglich
ber vom Gerichte den amtlichen Crpevten vovgelegten Frage 3u
vervolljtdmbigen, ob a) dem unter RNv. 30,846 beftehenben eibgen.
Patent dev Chavafter eimer Erjindung beigelegt oerben fdmne,
b) biefelbe eine Jeufeit davftelle ober nicht. Die Berujfungstlagerin
fat fermer evflirt, dod Didpofitiv 3 pes Urteil3 nidyt angufechten.

C. — Su der Heutigen Berhandlung hat der BVertreter ver Be-
flagten die geftellten Bevufungdanivige erneuert. Der Vertreter der
Rlggerin Hat auf Abweifung bder Berufung und Bejtatigung ded
angefodytenen Urteils angetragen.

Das Bumdedgericht 3ieht in Crwdgung :

1. — Die beblagte Gefelljehaft Glebtra, Fabrit eleftrijcher Heiz=
und Kodapparate, in Wivenswil, ijt Jnhaberin des am 13. Wat
1904 angemelveten jhweizerifhen Patentes N 30,846, beffen
Patentanprud) wie folgt formuliert ijt: ,Eine eleftrifde Heizungs-
anlage fitr Kivchen und fonftige grope Lofale, padurdy gefenmzeichuet,
bafy unter Sikbinfen niedrige, langgeftredte elefivijdhe $Hetstorper
untevgebracht find, weldye fowohl efn Lirmen der Firge, ald aud
eine gletchmdhige Crmdrmming bed gu heigenden LQotaled ermbglichen.”
M 10. Auguft 1910 Hat die Beflogte gegen Ddie Klagerin, bdie
90.-®. Therma in Schyroanden, ein FRedytsbot erwirti, wodurch diejer
bie Gritelfung einer RKivdenbeizungdanlage i Sdwanden unier-
fagt wurbe, weil damit dad gemamnte Patent verlept werbe. Dem=
gegenitber hat bie Kligevinm mit dev vorliegenden Klage die Begehren
ang Redyt geftellt, 8 fei Diefes Redstabot gerichtlicdhy ju Bffnen
unmd bag Patent Rr. 30,846 nidtig 3u erfliven unter Kojtenfolge,
Schyavenerfa und Borbehalt weitever Redyte. Die BVovinjtany hat,
geftiist auf efn vou thr eingebolted Grpertengutachien, deffen tedy
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nijdher Teil von Jngemiewr Dr. Demgler und deffen vedhtlicher vou
Mpoofar Dr. A. Curti verfapt ift, in der oben wiedergegebenen
Weije evfarnt.

2. — Die Rujtdndigeit ded Bundegeridhytd ift gegeben. Dies
wamentliy audy hinficstlich bed Begebrend um geridytliche Beftatigung
ped Rechidboted. Diefe Beftitigung wire die uotwendige Folge der
Wbweifung der Patentnidytigfeitdtlage und ber bamit audgejprodenen
Hufrechterhaltung ded Patentes, inbem alddbamu die Crftellung der
Hetzungdaniage, die dad Redyidbot unterfagt, bad LPatentrecht ber
Betlagten verlepen wivde und der Uniprud) auf Nuterlajfung einer
Joldjen Patentverlebung ficy ummittelbar ald ein materiellvechtlicher
Hnfprud) aud vem geriditlidhen Sduse ved Patented ergibe. Ob
i brigen bad jtreitige Medhtdbot ald ein dem famtomalen Progeh=
vecht unterftehenber, unter amtlicher WMitwirkung evlaffener Defehl
s eimem  beftimmten Verbalten (dhulich dem Rablungsbefehl bed
eidgen. Betreibungdrechted) formell gitltig fei oder midht, fteht auper
Frage uud wodre aucy vom Bumbedgevicht midyt gu pritfen.

3. — Jm ber Sade jelbft it mit ber Vorinftany, Joweit e3
fig um die tatjadhlich-tednijhe Seite bed Streited Bhaubelt, auf
pag amtlidge Gutachten bed Gpperten Demgler abujtellen. Dal
Gutachten Hottinger, dad bdie Betlagte v Eutfrdjtigung der Gr=
pertife Demgler von fidh aud eingeholt hat, wird von der Bor-
inftang nidht beviidfichtigt, weil Privaterperten im ber Regel au
bejttmmte etfungen der Parteten fidhy zu Dalten Hatten und fid)
nidht unabbhdngig von Ddiefen Dbewegen FHuuten. Wan Haf €3 i
biefern Punfte mit dev Wikrdigung ber Beweisfraft eined beftinunten
Beweidmitteld, alje mit ber Lojung einer dem fantonalen Progel-
vedgt umterftebenden und daher vom Bunbedgeridht nicht nadyu-
pritfenden Beweidredytdfrage su tunm.

4. — Jn ber Gadye felbft ift anf Grunbd der Erpertife Dengler
Tolgended 3u bemerfen: Das tedyuifhe Mittel, womit der durd) die
Grjindung verfolgte Swed, grigere Sofale unter Wirmung ver Fike
ber in ifmen jibenden Perfonen gleidymifig u erwdvmen, erveicht
werdert Will, bejteht nach dem Patentanfpruch vavin, dap unter den
Cigbanten ,niedrige, langgejtrectte cleftvijhe Heistdrper umterge-
bracht” werben. aut den Angaben ded Erperten ift nun die Veriwen-
bung be3 eleftrijdhen Stroms ju Heizgweden fajt fo alt, wie feine Ver-
wenbung zur Beleudyhung und pun Motorenbetrieh, und gehen ferner

Berufungsinstanz: 5. Krfindungspatente. No 39. 265

pie erjten LVerjudbe mit eleftrijher Heizung vou Tram- und Eifen-
babwagen (mit gang dhnlicher Anordnung der Heizforper unter den
Banten, wie die im Hagevijchen Patent befchriebene) weit fiber dew
Beitpuntt der Anmeloung diefed Patentd (13. MWai 1904) jurird.
Der Grperte verweift biefiir anf Weflungen, de im Sabhve 1894
in Brooflyn, im Jahre 1895 in Albany uud im Jahre 1902 in
Berlin  gemad)t worden find jur Crmittelung ded Bedbarfed an
Heizftrom, der evforderlichy ift, um durd) Radiatoren die Quft im
Sumern eine3 Tvamwagend auf eimer Beftimmten lbertemyperatur
gegenitber Dder dufern Luft zu erbaltem; unbd fermer auf eine im
Sahre 1903 (in der Fr. 23 b J. ber Revue d’Electricité)
bejdhriebene eleftvijdhe Sugdheiyung der framgdfijchen Weftbabu,
bei ber al3 Fufwdirmer audgebilbete Heizforper wifden den Siben
und Waggonboben legew. Hiemad) fann alfo dovauf alfein, dak
bie Beflagte ald MWittel zur Crreidhung der von ihr begwedten
tedmijchen LWivtung elefivijhe DHetsfdrper vevwendet, nody fein
Ratentaniprud) geftiizt werden, da e8 am dem gejeblichen Srforber-
ni3 der Neubeit feblt. Bielmehr wdire biegu ndilg, daf bad ge-
wiblte Weittel, um die gewollte Wirfung itberboupt oder doc) beffer
ergielen 3u fdumen, eine neue, ber BVefonderbeit ded Jweded an-
gepafpte Wudgeftaltung evfabren bdtte, baf alio die Heizfdrper der
Betlagten vou den bidher ublichen fonftruftiv Unterfdiede aufweifen
witrbert, die fie fiir die Heizung vou Kivchen und jonftigen grifeven
Qofalen geeigneter madhen. Soldyed ijt aber nady Patentanfprud
und Patentbefchreibung nidht der Fall: Der Patentaniprudh hebt
ald Werfmale der u verwenbenben eleftrijdien Heizfdryer lebiglich
bervor, baf fie ,miedrig” umb ,langgeftveft” fjeiem, umd inm ber
Ratentbejdhreibung wird blof nod) beigefitat, e3 jet die eine Klemme
mit der Stromguleitung und die amdeve mit der Stromriidleitung
verbunben. Davin fann aber nad) der Auffaffung ved geridytlichen
Gutachtend eine vevbefferte, fiir dad geftellte Heizungdproblem taug-
lichere Konjtruftion nicht erblicft werben, wie denn aud) dad von
ber Beflagten angerufene Privatgutachten Hottinger iveder die in
per Patentidrift evwihuten, nod) jonit ivgend welde anbere be-
fimmte Mermale a3 tedyuijche Befonderheiten nambaft madt,
vermbge derenw bdie vou der Beflagten verwendeten Heiztdrper fitr
bie Deizung vou Kirden und fonjtigen grigern Lofalen braudybaver
wirern. Ufrigens erflict die Beflagte in der Patentbejdreibung
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felbjt, vaf al3 $Heizfdrper vovteilhaft bdie durd) dad fehweizerijche
Ratent Nr. 15,795 gejdhitsten verwendbar jeten, womit ugegeben
witd, bdaf der durd) dad nummebrige ftreitige Patent bewirfte
grfelg fhon mit etwer bereit3 Defannten Crfinbung bewirft werden
anm.

Damit [t jidy ald neues Woment im jtreitigen Patentaniprud
alletn nody geltend madpen, die Beflagte fei zum erjten WMale auf
bven Gedanten gefommen, aud) grdfeve R[ofale mit eleftrijden
HeizEdrpern zu wirmen, wobei o8 fidh gegeigt babe, dof eime
rationelle Crvdvmung audy {olcher Lofale mit beveitd befanuten
%Irten! vor  Heizfdrpern mbglid) fei. Wenn nun aber audy eine
bergx:ttge weitergebende Ausuitbung beftehender Heizfdrpertvpen der
Suittative ber Beflagten 3u verdanfen wire, fo Ditte diefe damit
imd)ﬁ nody feine patentfabige CErfindung im gefeblichen Sinne ge-
ic?)an‘en. Denw etne Joldhe fet ftet3 vovaus, bafy fraft threr tedh-
nijden Sdwierigleiten, die fich bisher ber Udjung oder eimer weds=
mdpigern Sfung eined beftimmten Problemd enigegengejtellt habeu,
purdy efn mewes Wittel oder Berfabren, dad der jdhdpferijchen
Tatigleit ved Erftuderd entfprungen ift, itbermunden wurdben. $Hier
aber vermBdhte jidh die Veflagte nur davauf zu berufem, eive be-
foubere BVerwenddarfeit eined Dereitd erfunbemen Mittels entdecft
und juerft audgemiist ju Baben (vergl. audy AS 26 II &. 232
Crw. 2).

5. — Die Frage, ob der Fall nady dem geltenven Patentgejese
vom -21‘ Suni 41907 ober, wie e8 die Vovinftang getan Bat, nad
vem frithern Gefebe vom 29. Juni 1888 ju Beurteilen fei, fanu
unerbrtert bleiben, da die fir bie Schufsfabigheit bed freitigen
Patents mapgebenden Novimen bie gleidhen geblieben {ind.

Qemmady hat bad Bunbedgericht
erfanunt:

Die Berufung wird abgewiefen und damit dbad Urteil bed Sivil-
gerichtd ve8 Ranton3 Glarud vom 20. Januar 1911 in allen
Teilen beftatigt.

Berufungsinstanz : 5. Erfindungspatente. No 40. 267

£0. Arteif vom 29, Jwni 1911 in Sadpen
Nafean und Genoffen, KL, Widerbetl. und Hauptber.=KL.,
gegen RO, der Mwfdinenfabriken von Eider, 2Wyp & Lie.
wnd Jolly, Befl, Wivertl, umd Anfdylupber.-KL.

Patentgesetz v. 29. Juni 1888 (aPatG): Legitimation des Lizenz-
berechtigien zur Patentnachahmungsklage schon vor der amitlichen
Ewregistrierung des Lizenzvertrages (Art. 5 Abs.2,19 u. 26 Abs. 1
aPatG). — Stellung der Berufungsinstanz zu der vom kantonalen
Bichter in Patentsachen eingeholten Expertise. Unzuldssigheit der
nachtrdglichen Beibringung eines Maschinenmodels als prozessuales
Beweismittel, dagegen Zuldssigheit dey Vorfiikrung dicses Modells in
der Berufungsverhandlung zur Vermittelung des Verstdndnisses der
Latsichlichen (technischen) Partelanbringen. — Art. 14 Ziff. 1 aPatG
ist blosse Ordnungsvorschrift; die wesentlichen Mevkmale
der Erfindung kinnen doher auch aus der den Patentunspruch er-
linternden Patentbeschreibung entnommen werden. — Priifung dev
Frage, ob bei einer Dampfmaschine (Dampfturbing) der Erfindungs-
charakter in der besonderen Funktion und 4 rheitsweise des
Dampfes oder in der konstruktiven Ausgestaitung der
Maschinen, und in einzelnen Konstr uktionselementen oder
in der Maschine als Ganzem, im Sinne eines Kombinations-
patentes, liege. — Kombinationspatent: Frage, ob des Erfindungs-
gegenstand nur die konkrete (in der Patentbeschreibung wund
-zeichnung dargestellte) Ausfihrungs form bilde, oder ein all-
gemeines Lisungsprinz ip, far das, die Puatentbeschreibunyg
wnd -zeichnung nur eine beispielsweise bestimmte Losungsart an-
geben. Selbstdndige Wirdigung der rechtlichen Seite dieser Frage
duirch den Bichter gegendiber den Erdrierungen der Experten. Pro-
fung der Schutzfahigkeit der einzelnen Patentanspriiche aunf
Grund der Expertise. Unzuldssighkeil der nachtrdglichen
dbdnderuny des Inhalts eines in der Patentschrift formulierien
Anspruches. — Bedeutung des Ev IGschens des Patentes fur
die Nichtigkeitsklage. — Nichtigkeitskiage der Inhaber eines Kom-
binationspatentes gegen den Inhaber eines Puatentes mit verschiedenen
Einzelanspriichen, Art der Vergleichung beider Patente bei Priifung
der Klage. — Nachahmungsklage. Berechtiguny des Kldgers, bei
der von den Experten vorzunehmenden Besichtigung des Gegenstandes
der behaupteten Nachahmung teilzunehmen ? Kant. Beweisrechts-
frage. — Verneinung der Nachahmung, weil beide Patente auf
einer frei verwendbaren Grundlage beruhen, auf der jedes eine neue
schutzfihige Kombination geschaffen hat.



