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VI ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D’INVENTION

62. Urteil dor I Zivilabteilung vom 24. Juni 1916
i. S. Allgemeine ZElekirizitatsgesellschaft A.-G., Kligerin
und Berufungsklagerin,
gegen Compagnic des Lampes & Filament métalligus,
Beklagte und Berufungsbeklagte.

Schriftliche Berufungsbegriindung bei Anwend-
barkeit des miindlichen Verfahrens. Schon der Art. 4 der
Pariser Konvention von 1883 (nicht erst die Kon~
vention von Washington von 1911) raumt das Prioritéts-
r e cht auch dem Rechtsnachfolger des Erstanmelders ein.
Auslegung von Art. 36 PG von 1907 und des BG vom
3. April 1914 in Hinsicht auf diese Frage.

1. — Die Klagerin hat am 5. Oktober 1910 das schwei-
zerische Patent N© 54,036 erlangt. Dessen Gegenstand
bilden ein bei gewohnlicher Temperatur duktiler Wolf-
ramdraht fiir elektrische Glithlanpen und ein Verfahren
zu dessen Herstellung. In der Patentschrift werden zwei
Hauptanspriiche und zum ersten davon ein, zum andern
zwei Unteranspriiche aufgestellt. Im Patentregister ist
bemerkt : Die fragliche Erfindung sei zuerst in den Ver-
einigten Staaten, am 6. Oktober 1909 und 23. Februar
1910, zur Patentierung angemeldet worden und die Kla-
gerin sei Rechtsnachfolgerin der General Electric Cy,
Schenectady (laut einer am 25. November 1911 dem eidg.
Patentamt eingereichten Erklirung). Die General Elec-
tric Cy hat ihrerseits das Patentrecht durch Abtretung
von Dr. William D. Coolidge erworben, der auf Grund der
genannten Patentanmeldungen erster Inhaber des ame-
rikanischen Patentes war.
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Im Juli 1914 hat die Klagerin die Beklagte vor dem aar-
gauischen Handelsgericht wegen Verletzung des Patentes
No 54,036 belangt mit den Begehren : 1. ihr jede weitere
Patentverletzung, insbesondere Herstellung und Vertrieb
von Metalliadenglithlampen aus duktilem Wolframdraht
unter Androhung einer Busse von 1500 Fr. fiir jeden Uber-
tretungsfall gerichtlich zu untersagen, wobei weitere Scha-
denersatzanspriiche der Klagerin vorzubehalten seien.
2. sie grundsétzlich zum Ersatze des der Kligerin zugefiig-
ten Vermogensschadens zu verurteilen und diesen auf

+ 30,000 Fr. zu beziffern oder eventuell auf einen richter-

lich festzustellenden Betrag. 3. die Einziehung und Ver-
wertung oder Zerstérung der im Gewahrsam der Beklag-
ten befindlichen das Patent verletzenden Gegenstinde
und die Zerstérung der Prospekte und sonstigen Rekla-
megegenstinde im Gewahrsam der Beklagten zu verfiigen.
4. das Urteil im schweizerischen Handelsamtsblatt und
zwel andern schweizerischen Tagesblittern auf Kosten
der Beklagten zu verdffentlichen. Alles unter Kostenfolge.

Die Beklagte hat auf Abweisung der Klage angetrageu
und widerklagsweise die Begehren gestellt : 1. Es seien
« die beiden » Patentanspriiche des Patentes N° 54,036
als nichtig zu erklaren. 2. Es sei im Falle der Gutheissung
der Widerklage das Urteil im schweizerischen Handels-
amtsblatt und in zwei andern schweizerischen Tagesblat-
tern auf Kosten der Klagerin zu verdffentlichen, alles
unter Kostenfolge. Zur Begriindung machte die Beklagte
in erster Linie geltend : Der Art. 4 der Pariser Konvention
zum Schutze des geistigen Eigentums vom 20. Marz 1883
habe das Prioritatsrecht nur dem ersten Anmelder
einer Erfindung gewahrt und erst die — auf den gegebe-
nen Fall noch nicht anwendbare — Konvention von Was-
hington vom 2. Juni 1911 habe es durch eine entspre-
chende Revision des Art. 4 auch dem Rechtsnach-
folger des fritheren Anmelders eingerdumt. Habe also
die Klagerin als Rechtsnachfolgerin der General Electric
Cy kein Prioritatsrecht anf Grund der Anmeldung in den
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Vereinigten Staaten erlangt, so miisse sie sich alle Ver-
offentlichungen gefallen lassen, die vor dem 5. Oktober
1910, ihrer Anmeldung des Patentes in der Schweiz, er-
folgt seien. Als solche Verdffentlichung wurde neben einer
Anzahl britischer Patentschriften namentlich auch ein
Vortrag genannt, den ein Ingenieur Dr. Fink in Amerika
gehalten hat und der auszugsweise am 9. Juni 1910 in
der amerikanischen Fachzeitschrift « Metallurgical and
Chemical Engeneering » erschienen ist. Im weitern brachte
dieBeklagte an : Nach amerikanischem Rechte kénne eine
juristische Person nicht Erfinder sein und die General
Electric Cy, auf die sich die Klagerin fiir das Rechtsnach-
folgeverhaltnis berufe, sei daher nicht Inhaberin des
amerikanischen Patentes gewesen. Den Erfinder und ur-
spriinglichen Patentinhaber Dr. Coolidge habe die Klégerin
bei ihrer Anmeldung in der Schweiz, in ihrem Hinweis auf
die amerikanische Anmeldung vom 6. Oktober 1909/
23. Februar 1910, mit keinem Worte erwahni. Endlich
sucht die Beklagte in ldngern Ausfiihrungen darzutun,
dass das Patent der Klégerin hinsichtlich aller Anspriiche
wegen mangelnder Neuheit und weil keine Erfindung vor-
liege, nichtig sei. :

Die Vorinstanz hat durch Urteil vom 2. Mirz 1916 er-
kannt : Es werde das angefochtene Patent N° 54,036 in
vollem Umfange als nichtig erklart und die Hauptklage
sowie das Widerklagebegehren 2 seien abgewiesen. Sie

nimmt mit der Beklagten an, der Kligerin habe nach der

Pariser Konvention kein Prioritatsrecht zugestanden und
sie miisse sich daher alle vor dem 5. Oktober 1910 erfolg-
ten Veroffentlichungen entgegenhalten lassen. Zu den

letztern gehére namentlich der Vortrag Fink. Er gebe

sowohl iiber das geschiitzte Verfahren als den dadurch

geschaffenen Gegenstand Aufschluss ; er habe so neuheits-~

schidlich gewirkt und sei im besondern auch in der
Schweiz vor dem 5. Oktober 1910 bekannt geworden.
Dieses Ergebnis fithre dazu, die «beiden » Patentanspriiche
Ne 54,036 in Anwendung von Art. 16 Ziffer 4 PG als nich-
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tig zu erkliren, ohne dass es einer Priifung des iibrigen
Prozessstoffes bediirfe. Einzig das Widerklagebegehren 2
sei unbegriindet, weil der Art. 45 PG nur von der Patent-
verleizungs-, nicht von der Patentinichtigkeitsklage
handle.

Dieses Urteil wird von der Klagerin vor Bundesgericht
in der Weise angefochten, dass sie vorerst sofortige Gut-
heissung der gestellten Klagebegehren verlangt, eventuell
aber Beurteilung der Prioritiatsfrage im Sinne ihres Stand-
punktes und im iibrigen Riickweisung der Sache zur Ak-
tenvervollstindigung und zu neuer Entscheidung durch
die Vorinstanz.

2. — Dass die Klagerin ihrer Berufungserklarung eine
schriftliche Begriindung beigegeben hat, trotzdem das
miindliche Verfahren Platz greift, macht die Berufung
nicht ungiiltig, sondern hat lediglich die Nichtberiick-
sichtigung dieser schriftlichen Ausfithrungen zur Folge.
Der heute gestellte Antrag, auf die Sache nicht einzu-
treten, ist daher abzuweisen.

3. — In zwischenzeitlicher Hinsicht beurteilt sich die
vorliegende Streitsache auf Grund des Art. 4 der Pariser
Konvention vom 20. Mirz 1883 in seiner urspriinglichen
und nicht der gegenwartigen Fassung, wie er sie durch die
Ubereinkunft von Washington vom 2. Juni 1911 erhalten
hat. Die Konvention von Briissel vom 14. Marz 1900, die
bereits den Artikel 4 abanderte, fallt hier ausser Betracht,
da diese Abanderung, die hauptsachlich die Fristen fiir
die Geltendmachung des Prioritatsrechts betrifit, inhalt-
lich fiir die Rechtsanwendung auf den gegebenen Fall
keine Bedeutung besitzt.

4. — Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass
nach der Pariser Konvention das Priorititsrecht nur dem
Erstanmelder, nicht auch seinem Rechtsnachfolger zu-
stehe, dem es vielmehr erst durch die Konvention von
Washington eingeraumt worden sei. Fiir diese Auffassung
kann sie sich freilich auf den urspriinglichen Wortlaut
des Art. 4 berufen, der in der Tat nur vom Erstanmelder
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(« celui qui aura réguliérement fait le dépét d’une demande
de brevet ») als Prioritétsberechtigtem spricht, was die
Washingtoner Konvention dann dahin abanderte, dass
sie neben dem Erstanmelder noch dessen Rechtsnach-
folger (« ou son ayant cause ») als Prioritatsberechtigten
nannte. Diese wortliche Auslegung halt aber nicht stand,
“sobald man die Natur und den Zweck des Priorititsrechts
mit in Betracht zieht. Das Prioritatsrecht soll den An-
melder im Auslande wihrend einer gewissen Frist, der
Prioritatsirist, die ihm fiir eine vollgiiltige Anmeldung
auch im Inlande gesetzt wird, vor bestimmten Nachtei-
len der noch nicht erfolgten inlandischen Patentanmel-
dung bewahren, nimlich davor, dass ihm der Erfindungs-
schutz im Inlande deshalb streitig gemacht werden kann,
weil wihrend jener Frist Tatsachen eingetreten sind, die
an sich neuheitszerstérend wirkten und daher der Erlan-
gung des inléndischen Erfindungsschutzes entgegenstin-
den. Das Prioritatsrecht ist mithin ein dem Schutz der
Erfindung dienendes Einzelrecht und zwar hat es im Ver-
gleich zu den eigentlichen Patentrechten, wie sie auf
Grund der ausléndischen und inlindischen Anmeldungen
erlangt werden, akzessorischen und transitorischen Cha-
rakter. Er entsteht dadurch, dass im Auslande durch An—
meldung fir die Erfindung der Patentschutz nachgesucht
wird, und seine giiltige, namentlich rechtzeitige Aus-
ibung bildet die Voraussetzung, um im Inlande den Pa-
tentschutz, iiberhaupt oder doch voll wirksam, zu erlan-
gen. In diesem Sinne lasst es sich als eine unselbstandige
Zubehor der Erfindung bezeichnen (vgl. Kommentar zur
Pariser Konvention von OsTerriETH und AXTER, 1903,
S. 74). Nun darf wohl schon als ein allgemeiner Grundsatz
des internationalen Rechtsverkehrs gelten, dass das Pa-
tentrecht kein an die Person des Erfinders gebundenes
Privilegium darstellt, sondern ein iibertragbares und ver-
erbliches Vermogensrecht, und diese Auffassung muss
daher auch dem Begriff des Erfindungspatentes (« brevet
d’invention »), wie ihn die Konvention (besonders in den
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Art. 2 und 4 und in Ziffer 2 des Schlussprotokolls) auf-
stellf, zugrunde liegen. Jedenfalls aber ist zu sagen, dass
das schweizerische Recht von jeher, namentlich auch
schon in den Jahren 1909 /10, als die Kligerin die bean-
spruchte Erfindung in den Vereinigten Staaten zum Pa-
tentschutz anmeldete, den Grundsatz der Ubertragbar-
keit und Vererblichkeit des Patentrechtes anerkannt hat
(Art. 5 des PG vom 29. Juni 1888 und Art. 9 des PG vom
21. Juni 1907). Es miisste daher die Frage der Veriusser-
lichkeit des Patentrechts, wenn sie nicht fiir alle Unions-
staaten gleich zu losen ware, zum mindesten fiir die An-
wendung der Konvention im Gebiete der Schweizim
bejahenden Sinne entschieden werden. Sobald man aber
das Patentrecht als iibertragbares Vermégensrecht an-
sieht, so ist dann ohne weiteres auch anzunehmen, dass
mit seiner Ubertragung (oder der Ubertragung der Schutz-
anspriiche, die aus der blossen Anmeldung nach Art. 4
entstehen und noch nicht zur Patenterteilung gediehen
sind) auch das Prioritatsrecht als ein Nebenrecht im er-
orterten Sinne iibergehe. Die gegenteilige Auffassung ver-
mochte sich nur zu rechtfertigen, wenn hier ausnahms-
weise besondere Griinde einem Ubergang des Nebenrechts
mit der Hauptberechtigung entgegenstinden, wie er
sonst ordentlicherweise eintritt (vgl. Art. 170 Abs. 1
OR = Art. 190 Abs. 1 aOR). Solche Griinde sind nicht
zu ersehen, wohl aber ist klar, dass eine Regelung, die den
Rechtsnachfolger des Erstanmelders vom Erwerbe des
Prioritatsrechts ausschliesst, seine Interessen empfind-
lich schadigt und damit zugleich dem Rechtsverkehr im-
Patentwesen und der wirtschaftlichen Nutzbarmachung
der Erfindung eine lastige Fessel anlegt. Dies kann nicht
die Meinung des Art. 4 sein, der ja gerade den Patent-
schutz auch in internationaler Hinsicht rechtlich und
wirtschaftlich zar Geltung bringen will. Daher ist der Ar-
tikel nicht seinem Wortlaute nach auszulegen, sondern
ausdehnend, namlich dahin, dass er lediglich deshalb nur
den Erstanmelder als Prioritatsberechtigten ausdriick-
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lich nennt, weil die Ausiibung des Prioritatsrechts durch
den Erstanmelder den gewohnlichen Fall bildet, welchem
aber als weiterer der durchaus analoge gleichgestellt wer-
den wollte, wo das Erfinderrecht nach der Erstanmel-
dung auf eine andere Person iibergegangen ist. In diesem
Sinne ist denn auch der Art. 4 fast ausnahmslos in der
deutschen und der franzésischen Rechtswissenschaft und
Judikatur — die schweizerische scheint sich mit der Frage
noch nicht befasst zu haben — ausgelegt worden, wie das
iibrigens die Vorinstanz selbst erklart und die Beklagte
wenigstens heute nicht mehr bestritten hat (vgl. einer-
seits Kommentar von OsTERRIETH und AXTER zur
Pariser Konvention, 1903, S. 74, ALLFeLDp, Kommentar
zum gewerblichen Urheberrecht, 1904, S. 707, Isavy,
Kommentar zum deutschen Patentgesetz, 2. Auflage
1911, S. 140 und die dort genannten Entscheidungen des
deutschen Patentamtes, SericsHoN, Kommentar zum
deutschen Patentgesetz, 3. Auflage 1906, S. 498, Kown-
LER, Handbuch des Patentrechts 1900, S. 294, Lehrbuch
(1908) S. 222 ; anderer Meinung Keny, Kommentar zum
deutschen Patentgesetz, 1907, S. 175 N° 231 und ScHANZE,
in Hirths Annalen 94, 266 ff.; anderseits PELLETIER
et Vipai-Naguer, Kommentar zur Pariser Konvention,
1902, S. 89, N¢ 60, PouirLLET et PLE, Kommentar zur
Pariser Konvention, 1896 S. 60 N° 63, PouiLLET, Brevets
d’invention, 5¢ édit. 1909 p. 313/14 N° 342 und 347;
ALLARD, Brevets d’invention, 3¢ édit. 1911, p. 261, sowie die
von den genannten Kommentaren angefiihrten Gerichts-
entscheide ; endlich auch die Auskunfterteilung des
internationalen Biiros fiir geistiges Eigentum, abgedruckt
it der Zeitschrift Propriéte industrielle, 1900, S. 65 unter
Neo 78). Indem also die Konvention von Washington dem
Art. 4 die Worte «ou son ayant cause » beifiigte, hat
sie den bisherigen Rechtszustand nicht gesindert, sondern
lediglich klargestellt.

Ihre gegenteilige Ansicht begriindet die Vorinstanz
nicht etwa in der Weise, dass sie den urspriinglichen Art.
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4 der Pariser Konvention als solchen, seinem Inhalte nach

-auslegte und aus ihm selbst die Richtigkeit der auf den

Wortlaut abstellenden Auslegung, gegeniiber der hier ver-
tretenen ausdehnenden, darzutun versuchte. Vielmehr
beschrankt sie sich darauf, spater erlassene Bestimmuu-
gen der schweizerischen Gesetzgebung und dazu gehorige
Gesetzesmaterialien anzufithren und daraus auf die Not-
wendigkeit einer wortlichen Auslegung zu schliessen. Un-
stichhaltig ist in dieser Beziehung zunichst ihr Hinweis
anf den Art. 36 des PG vom 21. Juni 1907. Wenn
dieser Artikel das Prioritatsrecht als eine von der
schweizerischen Gesetzgebung selbstandig, auch ohne
staatsvertragliche Verpflichtung anerkannte Befugnis
regelt und wenn er hiebei den Rechtsnachfolger gleich-
falls nicht als Prioritatsberechtigten nennt, so konnte
und wollte er hiemit einer gegenteiligen internationalen
Regelung durch die Konvention von 1883 — soweit er
von ihr abweicht — keinen Abbruch tun. Ubrigens
muss auch der Art. 36, wie die Konvention, im vorliegen-
den Punkte ausdehnend ausgelegt werden, da die ohen
erorterten Griinde in gleicher Weise dazu nétigen. Keine
Bedeutung kommt sodarn auch der Berufung auf das
Bundesgesetz vom 3. April 1914 zu, wo-
durch das PG vom 21. Juni 1907 in Hinsicht auf die
am 1. Mai 1913 in Kraft getretene Ubereinkunft von
Washington revidiert wurde. Einmal ist der Schluss,
den hier die Vorinstanz aus dem schweizerischen Gesetze
auf den Inhalt des Art. 4 der Pariser Konvention zieht,
nur ein mittelbarer und insofern unsicher : die beiden Er-
lasse hingen durch die Ubereinkunft von Washington
miteinander zusammen und es ware daher vor allem dar-
zutun, dass diese Ubereinkunft die urspriingliche Kon-
vention im vorliegenden Punkte nicht einfach bestétigt,
sondern durch Ausdehnung des Prioritatsrechts auf den
Rechtsnachfolger erweitert hat. Dafiir macht aber die.
Vorinstanz nichts namhaft und in der Tat bieten die Kon-
ferenzakten (verdfientlicht durch das internationale Biiro
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fir geistiges Eigentum in Bern) hiefiir auch keine An-
haltspunkte, abgesehen davon, dass die Pariser Konven-
tion in erster Linie aus sich selbst und nach den Verum-
stindungen bet ihrem Zustandekommen, und nicht durch
eine spater sie ersetzende Ubereinkunft auszulegen ist.
Ferner geht die Vorinstanz von einer unrichtigen Vor-
aussetzung aus, wenn sie erklirt, das Bundesgesetz vom
3. April 1914 habe lediglich bezweckt, das Priorititsrecht
des Rechtsnachfolgers einzufithren (um dadurch die
schweizerische Gesetzgebung dem durch die Washingtoner
Konferenz geschaffenen Rechtszustande anzupassen).
Schon eine summarische Priifung des Gesetzes in Ver-
gleichung mit dem PG von 1907 lasst erkennen, dass
Jenes sowohl das Anmeldungs- als das Ausstellungspriori-
tatsrecht viel eingehender als bisher geordnet hat, na-
mentlich was die Rechtsstellung der den Verbandsstaateu
nicht Angehdrigen und das Verfahren zur Geltendma-
chung des Prioritatsrechts anlangt. Dabei bildete vor
allem die damals bevorstehende schweizerische Landes-
ausstellung eine wesentliche Veranlassung zu dieser wei-
tern Ausgestaltung der schweizerischen Patentgesetzge-
bung. Gemiss dem Gesagten glaubt ferner die Vorinstanz
mit Unrecht, ihre Auffassung noch besonders auf den Art.
11 des neuen Gesetzes griinden zu konnen, weil er bloss
die nach dem 30. April 1912 erfolgten Patentanmeldun-
gen diesem Gesetze unterstelle. Aus dem eine Riickwir-
kung statuierenden Art. 11 liesse sich fiir die vorliegende

Frage der Rechtsnachfolge nur dann etwas entnehmen,

wenn sich wirklich die neue Regelung des Prioritatsrechts

auf diese Frage und n ur auf sie bezogen hatte : dann,

aber auch nur dann, kénnte man sagen, dass die erst jetzt

erfolgie Erwdhnung des Rechtsnachfolgers materielle Be-

deutung haben miisse, da sonst eine solche Ausscheidung

der Anmeldungen in zwei zeitlich geschiedene Kategorien

unverstandlich wire. Endlich wird noch auf die Materia-

lien zum Gesetze von 1914 verwiesen, von der Vorinstanz

auf die bundesratliche Botschaft vom 25. Juli 1913 (BB!

Frfindungsschutz. N°© 62. -409

1913 IV S. 32 f1.), von der Beklagten ausserdem auf das
stenographische Biilletin iiber die Gesetzesberatung. Wie
aber das Bundesgericht wiederholt erkannt hat (vergl.
BGE 40 I S. 562 f. und die dort genannten Entscheidun-
gen) kommt den Gesetzesmaterialien im Verhéltnis zu
dem Gesetzesinhalt selbst und dem auf Grund der Lebens-
verhaltnisse zu ermittelnden Zweckgedanken des Ge-
setzes nur untergeordnete Bedeutung zu. Hier hat man
es zudem mit Materialien zu tun, die sich gar nicht auf
den auszulegenden Staatsvertrag, sondern ein davon ver-
schiedenes spateres Gesetz eines der bei diesem Vertrag
beteiligten Staates beziehen.

5. — Demzufolge ist die Berufung im Sinne des evei-
tuellen Berufungsantrages der Kligerin gutzuheissen ;
dies immerhin mit der Einschrinkung, dass die Priori-
tatsfrage nur soweit endgiiltig erledigt wird, als der Um-
stand, dass die Klagerin nicht selbst Erstanmelderin im
Auslande ist, sondern sich nur auf eine spétere Rechts-
nachfolge zu stiitzen vermag, die Rechtswirksamkeit ihrer
Anmeldung in der Schweiz unbeeintrachtigt lasst. Ob
aber auch die sonstigen Voraussetzungen fiir die Entste-
hung eines Priorit4tsrechts zu ihren Gunsten und fiir
dessen wirksame Geltendmachung in der Schweiz gegeben
‘seien, lasst sich auf Grund der vorliegenden Akten nichl
zuverlissig beurteilen. Die Sache ist daher in dieser Be-
ziehung zu neuer Behandlung an die Vorinstanz zuriick-
zuweisen. Diese wird in Anschluss daran auch die andern
noch streitigen Punkte, soweit ihre Priifung zur Erledi-
gung des Prozesses noch erforderlich ist, zu beurteilen
haben, also, fiir den Fall der Anerkennung des Prioritits-
rechts, namentlich die Frage, ob das angefochtene Patent
eine schutzfahige Erfindung betreffe und der Klagerin der
geltend gemachte Untersagungsanspruch (Klagebegeh-
ren 1) und die behaupteten Schadenersatz- und zugehd-
rigen Nebenanspriiche (Klagebegehren 2-4) zustehen, fiir
den gegenteiligen Fall aber die Frage, ob seit der Pateni-
anmeldung in den Vereinigten Staaten neuheitsschad-
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liche Tatsachen eingetreten seien und das Begehren der
Beklagten auf Nichtigerkliarung des klagerischen Patentes
sich rechtfertige.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange-
fochtene Urteil des aargauischen Handelsgerichts vom
2. Mérz 1916 aufgehoben und die Sache im Sinne vom
Erwigung 5 hievor zu neuer Behandlung und Beurtei-
lung an die Vorinstanz zuriickgewiesen wird.

63. Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Juni 1916
i. S. Butz & Fleursheimer in Liq., Kldgerin und Berufungs-
klagerin, gegen Tobler & Ci¢ in Liq., Beklagte
und Berufungsbeklagte.

Pritifung der Giltigkeit ausldndischer Patente durch
den schweizerischen Richter im Sinne der Losung von Pri-
judizialfragen fiir den von ihm zu treffenden Entscheid. —
Lizenzvertrag: Auslegung dahin, dass die Patent-
fahigkeit der zur Ausniitzung iiberlassenen Erfindung
zugesagt wurde. Gesetzliche Gewidhrleistungspflicht
in diesem Sinne ? Liegt in der mangelnden Patentfahigkeit
génzliche oder nur teilweise Nichterfiillung des Ver-
trages ? Inwieweit ist der Lizenznehmer von einer Leistungs-
pflicht befreit ?

1. — Durch Vertrag vom 13. Dezember 1901 hat die
Klagerin, die in Ziirich eine Kunstanstalt betreibt, der
Beklagten, Inhaberin einer seither in Liquidation getre-
tenen Chokoladefabrik, « die unbedingte und ausschliess-
liche Ausniitzung des ihr auf die Rechnungs-Tabelle
System Beer von der Schweizerischen Eidgenossenschaft
erteilten Patentes N° 22,235 und der ausserdem in den
Staaten Deutschland, Osterreich und Ungarn angemel-
deten Patente fiir diese Erfindung mit all’ ihren Rechten
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verkauft.» Die in den genannten Lindern zu entrichten-
den Patenttaxen sollte allein die Klagerin tragen. Fiir
die Einraumung des erwihnten Beniitzungsrechtes hatte
die Beklagte eine Lizenzgebiihr von 50 Cts. fiir jede ver-
kaufte Rechnungstabelle, auf alle Falle aber fiir 100,000
Stiick innerhalb eines Jahres, zu bezahlen. Der endgiil-
tige Termin zur Entrichtung der Lizenzsumme sollte erst
mit dem Tage « der Inbetriecbsetzung des Verschleisses »
der Rechnungstabellen beginnen und die Inbetrieb-
setzung im Laufe des nichsten Jahres, 1902, geschehen.
Die Beklagte wurde befugt, « das Lizenzrecht in ihren
Liandern weiter zu verkaufen », wobei sie aber der Kli-
gerin die Halfte des erzielten Reingewinnes abzutreten
hatte. Anderseits wurde ihr eine solche Gewinnbeteiligung
fiir den Fall zugesichert, dass die Kligerin « das Patent
oder die Lizenz eines der ihr konzessionierten Staaten»
verkaufen wiirde. Endlich wurde bedungen, dass die
Kléagerin der Beklagten sofort eine gehorige Patentschrift
mit allen notigen Beilagen usw. iibermitteln solle; worauf
die Beklagte sie auf Kosten der Kldgerin einem Patent-
anwalt zur Priiffung und eventuell Erginzung oder Ab-
dnderung unterbreiten wiirde.

Der Vertrag gelangte nicht zur Ausfithrung, indem die
Beklagte dem Begehren der Kldgerin, die erforderliche
Weisung fiir die Bestellung und Lieferung der Rechnungs-
tabellen zu geben, nicht nachkam. Der Vertreter der Be-
klagten dusserte namlich auf dieses Begehren hin Zweifel
an der Rechtsverbindlichkeit des Vertrages. Am 18. De-
zember 1902 setzte die Beklagte der Kligerin im Sinne
von Art. 122 aOR Frist bis zum 27. Dezember an, um
sich iiber Erlangung rechisgiiltiger Patente fiir die im
Vertrage erwihnten Lander auszuweisen. Mit Brief vom
31. Dezember 1902 erklarte sie, fesizustellen, dass das
schweizerische und das — nach Abschluss des Vertrages
erhaltene — ungarische Patent wegen mangelnder Neuheit
ungiiltig seien und dass weder in Deutschland noch in
Osterreich die Patentierung habe erwirkt werden kénnen.
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