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baf bie Proyig, weldhe fih in ber Anwendung ted Art." 2 bed
Rechrumpdgefepes vom 1883 gebilvet hat, die Verrechnung bded.
lanbedfiblichen Gelbzinjed ald Bausing gejtatret fabe, audy
wenn derfelbe ben von bev Bafn begablten Binafab iiberfiieg.
Dicfer Nadyweid ift ihr aber nicht gelungen. Jn ven bon ibr
angefiihrten Fallen (Berveinbarung vom 8. April 1885 betreffend
bad Baufapital bev (nfBufrigen Biricjecbaln, Bulajfung von
41/, 0/ Binfen bei den Linien Koblens-Stein und Dieldbori:
RNicoerweningen) Hat vder Bumdedvat e buvchaud vahrideinlicy
gemacht, daf bie Sulaffung aus beftimmien befonbern  Gritnden
gevechifertigt war. $Hinwiever hat der Bunbedrat mefreve Falle
nahmbaft gemacht, wo die Novbojtbalin bei Bauarbeiten zu Ans
fang ber 1890er Jabre, fiir welhe bie Wudgaben grdptentelld
unter der Hevejhaft ded Rechnungdgefehed von 1883 erfolgt
find, wie Bahnhofumbau Winterthur, Bahnhoferweiterung &daff-
Gaufen, u. . w., genau Ddie wirtlich begahlten Rinfe ald Bous
sinfe vervechnet Bat, obgleidy fie niedriger waven, atd dev angegebene
lanbegfibliche Rind von 41/, %,.

Unter biefen Wmitinden fann von einem bem Gejele perogie=
renben, durdh langiihrige gleichmaipige 1ibung feftgeftellten Sewohn=
Beitdrechte micht gefprochen werben.

Demnadh) bat vad Bunbedgericht
erfannt:

Die beiden Nefurfe der fchmeizerijchen Norboftbahugejelichaft
werden ald unbegriindet abgewiefen.
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XIV. Erfindungspatente. — Brevets d’invention.

124, Uvrteil vom 15, Degember 41899 in Sadjen
Honer gegen Sdyatk.

Nichtigkelt einer Erfindung, Art. 10 Patl.-Ges. Nichiighkeitsgrund, dass
eine Erfindung nicht vorliege ; Nichtigheitsgrund der Nichtneuheit
der Erfindung (Art. 10 Z. 1 leg. cil.). Rickweisung an die Vorinstanz
wegen nicht richtiger Auffassung des Begriffes der Erfindung durch
die Experten (und die Vorinstanz).

A, Durdy Urteil vom 15. Juni 1899 BHat der Appellations-
und Kaffationdhof ded Kantond Bern erfannt:

1. Der Klager ift mit dem RehiBbegehren feiner Vorflage
abgewiefer,

2. Dem Beflagten ijt fein evited WibertlagBbegehren sugefprodien

und demgemdf dad dem Kligev evteilte Patent Mr, 7720 nidytig
evflart.
- B. Gegen diefed Urteil hat der Rliger redhtzeitiy und in
richtiger Form bie Bevufung an bdad Bunbvedgevicht evflirt, mit
pem Untvage: in Aufhebung ded angefochteren Urteild fei bie
Rortlage gutzubeipen, bie Widerflage dagegen abjwwetjen.

-G, 3n der Beutigen Berhandblung wiederholt der Vertveter bed
Rlagerd bdiefen Berufungdantrag. Dev Bevtveter bded Bellagien
teigt auf Ubweijung der BVerufung an.

Der Profurift ved Kligers Honer demonfiriert an eivem Vo=
velle feiner Majchine die Funftion bderfelben und eflavt, er bean-
fpruche af8 neme Grfindung bdie Kombination ber brei bidbher be-
fannten BVorvidhtungen (Lochitange, Winfeleifenjchneidapparat unbd
Tafeljchere) mit dem Geftell, und die Art und Weife der Funition
bed lefytern.

Dad Bunbedgericht zieht it Crwdgung:

1. Der Kifger ift Jnbhaber ved jehweizerijchen Patented Tr. 7720
vom 21. Degember 1893 /16, JNovember 1895 fiir eine ,fom-
binterte Stany: und Schueidmajdhine.” Jn der Patentidhrife wird
der Hauptanfpruch, Rr. 1, folgendermagen bejchrieben : ,Eine aud
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LLodijtanze, Winfeleijenfdhneidapparal und Tafeljdyere tombinierte
+Derfzeugmajdhine, deren Majdhinengejtell dadurch gefenngeidhnet iit,
,00f fidh beffen wutever Teil nur auf der einen Seite der durch die
» Sderenichnittlinie gelegten BVervtitalebene auddehut und §ich der obere
yLeil uur in etnem in derfelben Gbene liegenden Queridhnitte an
Joert untern Teil anjchlieRt, wodurd) fNber dem unteven Teil unbd
Junter pem obern Teil je eine nach bder Wufenjeite unbegrengte
+Baffage fliv fe eind ber Banber ermbglicht ift, in weldhe eine
yunbegrengt breite BVlechtafel zerfdhnitten werden Famn.” Und in
per Patentbejchreibung wird hieritber ded nibhern audgefithet: Aller-
dingd feien mit Qodiftange und Winfeleijenjchneidappavat fombi:
nierte Tafelfheven jdhon feit langem befannt; aber e3 fei bidher
nur miglihy gewejen, Blechtafeln von unbegrenzter ,Lange’ mitten
purdygufdyneiben, wicht aber jolde wvom ugleih unbegrengter
,Breite” 5 bie Crfindung  betreffe nun bdie Kombination von
Blechcheren, welche ebenjo dad Durdhihneiden beliebig breiter
wie beliebig langer Blechtafeln ermdgliche, mit einer Rochjtanze
und einem Winfeleifenjhneidapparat, untevjcheide fich alfo von
ber Dbereitd befannten RKombination bdiefer dret Wajdhinenavten
badurdh, baf fie bad Duvchichreiven unbegrenst langer unb breiter
Bledhtajeln geftatte. Um eine Blechtafel von ,unbegrenzter” Breite
auf ver Majchine jdhneiden zu fdunen, fei dad Majdhinengeftel
vevartig eingeridhtet, daf fich bev unteve Teil bedfelben nur auf
ber einen Seite dev fenfredhten Chene, in welder die Scheren-
fdmittlinie liege, auddehne und fich ver obeve Teil ded Gejtelled
mur in einem in eben biefer Ebeme legenben Tuerfdhuitt an ben
unteen Teil anjdiliege, fo dafy ftber dem untern Teil und unter
pem obeven Teil ein nady der uBenjeite unbegrenyter Durdhgang

fitr je eined ver Bimber frei fei, in weldhe eine beliebig breite -

Blechtafel burd) die Schere gerfhnitten werben Ionne. Dem
Betlagten yurvbe am 13, Mai 1895 dasd [dhweizerifhe Patent
Je. 10,204 fiir eine ,mit Winfeleifenfchere und Lochmafjdyine
fombinierte Blechjchere” evteilt, ald deven Houptanjprudy gefern-
getchnet wird: ,Cine Blechichere zum Scneiden von Blechen
#it unbegrengter Linge und Breite mit felbjithatiger BVorridhtung
Jgum  AuBeimanberhalten bder beiben Schnittteile einer durdyzu-
oihueidendert  Blechtafel, fombiniert mit Winleleifenjdhere und

3
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JLothmajdyine, deren famtliche TWellen und Grzenter im vedhien
L Bintel, die Stogel . . . . . bagegen parvallel zur Sdmittlinie
Joer Blehichere gelagert find.” Jm Miry 1896 lieferte der Be-
Hogte durch Bermittlung eined Bwijdenbhindlerd vem Schlojfer=
meifter @riiring=Dutoit in Biel eine Werfzeugmajchine, die nach
feinem Patent Ne. 10,204 fonjiruiert wav. Der Kldger erblickte
hierin eine Verlepung feined Patented unbd erhodb gegen den Be:-
tlagten mit Sdrift vom 31. Mat 1897 Klage auf Srund bed
Art. 24 Riff. 2 eidg. Patentgejels, mit dem Vegehren auf Ber=
urteilung 3u einev angemefienen Cnijdhidigung. Ju der Klage:
jhrift ift gefagt, bie Crfindbung bed Kliigerd beftehe bavin, daf
,008 @eftell der fombinierten Majdhine einedteild zur Aujnabhme
,oom drei ver{chicoenen Borvidtungen, namlich einer Loditange,
Jeined Winfeleijenfchneidbapparated und einer Tafeljchere, anber-
Jeitd devart eingerichtet ijt, daf vermittelit ber ZTafeljchere Vledh-
Jlafeln von unbegrenster Breite gefchmitten ‘werben FHnnen.”
Der Beflagte (der dben Gericht3ftand im Kanton Bern anevtannt
Batte) beantragte Abwetfung der Klage und erbhod dtberdied eine
Wivertlage auj Nichtigerfldeung ded flagerijhen Patented, Den
erftern Antvag filtgte er — oaufer auf bdie Begrindung ber
TWiverflage — auchy dbavauf, dbaf fein Patent Nr. 10,204 und
bemgemdg Odie nach vemjelben angefertigte und dem Griiving-
Dutoit gelieferte Majdhine, eine Radohmung bed Iigerijdhen
Patented nicht bilbe; die RNichtigleitdtlage begriindete ev damit,
ber Patentanfprudy bed Kligerd fei {berhaupt feine Erfindbung,
weil hm fein eigener fchbpferifher Gedanfe ju Grunde liege,
und jedenfalld fei die jog. Erfindung ded Kidgerd nicht new, da
peren Wefen zur Beit der Unmelbung ded igeriichen Patented
in ver Schweiz jdjon devart befannt gewefen fei, daf die Aus-
fiibrung burdh Sadhverftindige moglih gewefen fei (Aet. 2 und
10, Riff. 1 Rat.-Ge].). Die von der Vorinftang Dbeftellten €x-
perten erflirvten (in ihrem in Dev Berhandlung vom 16, Mary
1899 mimdlich abgegebenen Gutachten), die vom Beflagten dem
Griiving-Dutoit gelieferte Wafdjine entfpreche der Befdhreibung
im Fagevijhen TPatente, und ebenfo iweife die im Patente ed
Beflagten bejdhriebene Werfzeugmajdine die in tem Hauptan:
joenche bed flagerijhen Patented getenngeichnete Einvidhtung auf,
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ofjne biefer gegeniiber wefentlich mneued barjubieten; fie fiigten
fedoch) bei, ,daf in feinem ber Leiven Patentanjpriiche ein fhdpfe-
rifher Gevanfe enthalten fel.” Sodann bejabten fie den Beweidfas
ped Bellagten: ,Saf die Eriindung ded Kifgerd, namentlich be-
Lauglidh ber nfpricche £ und 3 im  Reitpuntfte der Unmeldung
,0e3 Patented MNv, 7720, b, §. am 21. Degember 1893, in der
,Sdwetz beveitd derart befannt gewefen jei, dbaf thre usdfilhrung
Jourd) Sadverftindige mdglich war und baf fberhaupt der Gr-
Sfindbung  ber Flagerijhen WMafdjine fein dbpferijher Gedvante
,3u Grunde liege.” Die Begrimndung diefed Gutadhtensd lagt jich
babin gufammenjaffen : Alle Elemente der Wafchine felen zur Seit
ver Anmelbung ded flagerijhen Patented beveitd befannt gewefen ;
vie Herftellung burdhy Sadhverftandige fei alfo felbjtverftindlich
miglidhy gewefenr. Cin gewified tedynifches BVerdienft ltege allerdingsd
tn der Hevjtelluntg der vom Kldger gemadhten Kombination; ein
Hauptoorteil der LVeveinigung liege in ber Raumerfparnisd, Wuf
bie Grlauterungdfrage bded3 Bevtreterd bed RKldgerd: ,ob eine
» Majchine, wie im Unfprudy 1 befdyvieben, bereitd befannt war,
yoeven Geftell fo audgebildet ift, daf Bledhplatten in unbegrenzter
,Breite und Lange mit der betreffenden Scheve gefdhnitten werden
Jfonnen,” gaben dle Exrperten gur Antwort (lant Protofoll iiber
bie betreffende Berhandlung): ,Sie Ednnen bdiefe Frage nidht be-
Jantwovten, fie baben eine foldhe Fombinievte Majdhine vHor dem
gsangegebenet  Reitpuntte nicht gefeben ; wobl aber feien bderen
Jeinzelne Glemente Defaunt gewefen. So feien cinfache Blech-
Jideren qum Durchfchneiden unbegrenst breiter Blechtafeln, fom-
,Diniert mit Lochmajchine, bamald bereitd befannt gevoefert, dagegent
ywarven foldhe MMajchinen mit der Bier erwdbuten Kombination

Joen Crperten nicht befannt. Die in Unfprud) 1 ded Honer prd- |

patftevte Dretwerfrengmafdiine mit den dovt angegebenen Elementen
ymar ben Grperten fomit nicht befannt.” Die BVovinftang Hat
geftiist auf biefed Gutadhten gefunden, in der WMafdhinentoniteut-
tion, wofilv der Kliger dbad Patent Nv. 7720 audgewirft, fBnne
Jeine patentjdupiabige neue Crfindung, ja jogar eine Grfindbung
Juberbanpt nidht erblicft werben,” uubd ift {o 3u ihrem eingangs
sub A mitgeteiltenn Wrteile gelangt.

2. Fir bad Sdidial der Borflage ijt, wie die Vovinftang ju-
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treffend bemerft, bev Entfheld fber die Wibertlage und die bamit
geltend gemadhte Nichtigleit ded Hagerijdhen Patented, aud beﬁen
Berlepung ver Kldger einen Entjchdvigungdanfprudy [;erigttet,
prijudiziell, und e3 ift vaher vovab die EBegrﬁn"betl;e’it‘ bey%tber:
flage su yriifen. Dabei it zundchit die i’Ifithegzttﬂmatwn ped
Beflagten — bdie audem mie beftritten war — gemaf vt “10
Slugabiots ded Patentgefesed in der %aﬁu:}g bowm 23 SD"Earg
1893 gegeben. Nun macht der Beflagte gwel ﬁt;cbttgfett%r}mbe
geltend, ofme fie freilicy Johorf auBeinander 3u Balten : denjenigen,
3 liege beim flagerifen Patentanjpruche fzber'ba}tpt f'eme (G
findung vor, und ben weitern, die Erfindung 'fet im Siune bed
Patentgefeed nicht ald neu zu bezeichnen, 23}16 s "%unbeé’ag&
vidht in feinen Urteilen vom 12. Jult 1890 i. &. Miiller gegen
Goar (Ymtl, Samml. XVI, &, 595 f. Gww. 3) wnbd pom 16.
Suli 1894 i S. Schelling und Stdubli gegen Ritegg und Boller
(Amtl. Samm!l. XX, &, 681 Guw. 4) audgeiprodhen I)at,' fa_un
pa3 Nidhtoorhanvenfein einer Crfimdung in ber That ald Nidtig-
feitsgrund geltend gemacht werden, objchon Avt. 10 SBatf@efeij
biefen Mangel nicht unter den Nichtigteitdgriinden m;fgal;[t {2
bagegen Simon, Patentjdhug, S. 100). @3 folgt bied auber
aus der Grwigung, daf die Unfechtbarfeit eined EBatgnteé wegert
Nichtneuteit ver Erfindung a fortiori zur Bglaﬁigfett ber %ln
fechtbarfeit wegen. Weangeld einer (&rﬁnblmg' fiire und alfo diefer
Nidtigleitdgrund implicite in Avt. 10 B.Iﬁ.‘ 1 Pat.-Gef. ent-
Halten fet, audy aud bem Swede ded fehmeizerijcen Patentgefeped
und bemt vor ihm angeommenen Patentiyftem : Swed be3 Ge-
feed ift der Schub von Grfindungen; bad Syjtem ver Patent=
evteiimg it a8 jog. Anmelbungdfyftem, wonad) dad ?ategtami
feine Pritfung 3 Borhandenjeind bver Grfindbung  ltbernimmt
wnd bdafite feine Gewdbr leifter (Art. 18 U, 4 %at.:@ei.);
Bei gevidhtlichen Gtveitigleiten aud Patenten find Dbaber die Ge-
vithte nacy allen Richtungen. frei in der Beurteilung, 'unb. e8 “mug
hnen namentlich auch die obevfte Frage : ob eine @rﬁnh}mg ub:zr=
Baupt vorliege, gur Beurteilung juftehen, da anbemram%’btefe
Frage fberhaupt nicht aufgeworfen unbd bamit 1nter Vimftinden
auch Nicht-Grfindungen der Schup evteilt, der Bwed bed @ef;geg
affo vereitelt wevben fdunte. Aldbann aber fann der Mangel biefes
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oferften Requijited gewip audy ald Nidtigleitdgrund geltend ge=
madht werden. Dad Wejen bder Erfindung nun, 2ad im Gejepe
nidht Ddefiniert ift, Bbejtelt nach bder in ber bunbedgeridhtlichen
Praxid angenommenen Definttion in einem fhdpferijchen Gedanten,.

burdy weldpen ein neued tedhnifched Crgebnis, eine neue tecdnifche

Wirtung gefchajfen wird (Amtl, Samml,, Bd. XVI, S. H96
Grw, 4). Eine Criindung fann danadh Dbeftehen in elner Kom=
Dination von Raturbriften, die eiven mneuen tednifchen. Nuseffelt
Bervorbringt; jodann aber audy im Sdhaffen einer newen Funktion:
qur Grzielung eines {chon Defannten technifchen Nefultated, fofern
bie mewe Funftion einen technifhen Fortjchritt bebeutet. Somit
witd bad BVorhandenfetn einer Crfindung nidht dadurdy audge-
{hloffen, dag blof eimgelnte fchon befamnte Glemente Fombinievt
werden 3 in einer fjolchen Kombination liegt vielmelr eine Gr-
fitoung dann, wenn bie Kombination felbjt eine neue tednijdye
Funftion audlbt, ober einen weuen tedhnijden Cffeft Bervorbringt,
jowie barm, wenn nicht lediglich eine Ubertvagung vorliegt, jon-
dernt eine nene fechnijhe Schwierigfeit fbevwunden werden muf
(. K&obler, Forfdhungen aud bdem Patentvedht, S. 30); durchy
leptered in3bejonbere unterfdieidet fich bte Crfindung von der
Konftruftion. Jm vorliegenden Falle nun ift unbeftritten, bdag
jede eingelne der orei fombinierten Majdhinen friber jdyon be=
fannt war, ferner, dbaff audy KRombinationen bdiejer Wajdinen
nichtd meued {jind, jowie, baf auch nad) der Sujammenitellung,
wie fie vom Kliger vorgenommen worben ift, febe eingeln fiiv
fidy avbeitet. Jn biefer blofen medhanijhen Sujommenitellung,
biejem Febeneinanberitellerr, famn jedenfalld eine Erfindung nidt
erBlict werden. Dagegen behauptet der Kldger, e3 fei bei ber von

ibm getroffenen Sufammenitellineg eine neue, durd) bdiefelbe entitan=

vee Schwierigleit zu fiberivinden gewejen: ed habe eine Einridy-
tung getvoffen werden mitffen, daf ein nad) der Aufenfeite unbe=
grengter Durdhgang fitv fe eined der Binber frei werde, unb durdy
dieje Cincidhtung zeichne ficy bad Majchinengeftell ausd (vgl. Patent=
anjpruch 1 und bdeflen nihere Bejdreibung, bdie Ausdfithrung,
in der RKlagefehrift, jowie bdie in der heutigen Verhandlung vem
Profuriften bed RKldgers abgegebenen Erflarungen). Tun find,
bie @rperien offenbar von der vedyiivetiimlichen Auffaffung ausda
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gegangen, bei einev Kombination fdhon befannter Glemente Tnue
fiberhaupt nie vou einer Erfindbung bdie Nebe fein, und fie haben
infolgebejfen 1iber bem cbem beriihrien entjcheivenven Punilt gar

« feine Audtunft gegeben, o daf bdie Aften in diefer Begiehung

unvolljtindig jind. Gemdp Avt, 82 Ab]. 2 Ovg.-Gef. ift dbaber
bad angefccf)tene Urtell aufzubeben und die Sadpe zur Alten:
veryollfiindigung und u newer Entjdheibung an die BVorinftany,.
unter Beobadhtung ded i Art. 84 eod. audgefprochenen Grund=
jabes, guviidaumweifer. Die Erpevten Haben fidh davitber audzu-
fprechen, ob die Kombination dev drei Mafchinen mit bem Seftell,.
und dle Art wund Weife der Cinvidjtung ded Geftelled eine dev:
artige ift, dap babuvd) eine neue tedhnifhe Schwierigleit itber-
wunden und fomit ein neuer technijcher Nuieffeft Hervorgebradyt
wird. Fernter werden fte nach) Bejahung bdiefer erfien Frage: ob
eine Grfindung itberhaupt vorliege, die zweite gu entjcheidexn.
Haben, ob diefe Wnordbnung mit viefem Geftell ur Reit der An-
niefbung ded flagevijhen BPatented in der Schwei fchon devart
befarmt gewefen fei, dap bdie Ausfiihrung burd) Sadyverftindige-
mbglidh gewefen ware, alfo dte Frage bev RNeubeit der Crfin=-
bung ; weder im Grpertengutachten, nody tm Urteile der Bovin=
ftang find biefe beiden Fragen genligend getvennt, was mtebemm.
ald vedtdivrtiimlich omufeben ijt,

Demnad) Hat dad Bundedgevichi
erfannt:

Dad Urteil ded Appellationd- und Kaffationdhofed ded Kan-
tond Bern vom 15, Suni 1899 wird in allen Teilen aufgehoben.
und bie Sadge gur Aftenvervolljtindigung und su neuer Ents
jeheidung an die BVorinjtang uridgewiefen. .
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