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Riff. 4 ver Ubereinfunft tvifft awar, wie gefagt, Gler midt u.
Wllein €3 feblt doch jeder Anbaltdpuntt bafitr, dag bde Jura-
Simplon=-Bahn dieje umidhtige ngabe jur Taujdung der Kldgertn,
und widht 0Glog bedhalb, weil fie felbft aud Verfehen bie fragliche
Bejtimmung ivviiimlicherwetfe al3 anwenbdbar hielt, gemadyt Babe.
Mud auf alle Folle ourfte ficdy die Beflagte auf diefe RedhtBauf-
faffung, bie ibr die Babn ald Partet mit gegenteiligen Imtereflen
fundgab, nidht verlajfen, fonbern e8 war ibhre Sache, felbftdndig
bie Recdhtdlage zu pritfen und dbarnady ihre Eutjcdhliefung u vidhten.
Dag dbrigend fiir ihr BVerhalten jeme Weeinungdiuperung der
Babn irgendivie bejtimmend gewefenr fei, faoun nicht a8 wabhridein-
lidy, wm {o weniger ald bargetan gelten.
Demnacy hat.dad Bunvedgericht
erfannt:
Die Berufung wird abgewiefen uud dbamit bad angefochiene rteil

ver IL Rivilfammer bed beruiichen Wyppellationdhofed vom 2. De-
sember 1940 in affen Teilen beftitigt.

6. Eriindungspatente. — Brevets d’invention.

39. Arteil vomwr 9. Jumi 1911
in Sadjen Efekfta, A-O., Befl. u. Ber.=KIL., gegen
Cherma, A-G., KL u. Ber.-Betl,

Patentnichtigkeitsklage. Kompetenz der Berufungsiastanz zur Ueber-
priifung eines kanlonalen « Rechisboles », das die Verhiltung einer
Verletzung des als nichtig angefochtenen Palentes bezwecki. — Ob
ein Privatgutachten als Beweismillel zu bericksichligen sei, isi
eine Lantonai-prozessucle Beweisrechisfruge. — Nichtigkeit des Pa-
tentes wegen Mangels eines neuen schépferischen Gedankens.
(Elekirische Gebdude-Heizanlage nach bereils bekanntem System mil
hlasser Neuheit der Verwendung desselben fiy die Heizung « grosserey
Lokale ».)

A, — Durd) Urteil vom 20. Somuar 1914 bat dag Rivil-
geridit be8 Rantond Glarus in vorliegender Redyidjtreitjache er-
fannt:
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,1. G3 jei bad eivgen. Patent Nv. 30,846 nidytlg erflict.

,2. €3 jei bad beflagtifhe Rechtbot wom 10 Nugujt 1940
Jaeriditlich gedffuet.

,3. el dle Rldgerin mit threm Schadenerfagbegehren bagegen
yabgewtefen.”

B. — Gegen diefed Urteil hat die Beflagte gilltly die Verufung
an ba3 Bunbesgericht ergeiffen mit den Anivigen: 1. dad amges
fochteme Urtell aufjufeben undb bamit bie Klage abjuwetfen und
bag Rechidbot vom 10. Auguft 1910 su beftitigen; 2. eventuell
ben Fall an dte Bovinftany guridzweifen und bdie Abten besiiglich
ber vom Gerichte bem amtlichen Erperten vovgelegten Frage 3u
vervol{jtindigen, 06 a) bdemr umter r. 30,846 Dbeftehenben e‘ibgen.
Ratent der Ghavafter eimer Erfindung beigelegt miezben mege,
b) biefelbe eime Fteufeit darjtelle ober midst. Die Berufungstlagerin
fat fermer evflint, bad Digpofitiv 3 ped Urteild widht angufedyten.

C. — Su der Heutigen Verbandhung Hat der Vertreier oer Be-
tlagten die geftellten Berufungdantrige erneuert. Der _%erb:eter /ber
Rlzgerin Hat auf Abweifung der Berujung wnd Beftiatigung ded
angefocdtenen Urteils angetragen.

Dazd Bundedgericht 3ieht in Crwdguug :

1, — Die beflagte Gefelifchaft Eleftva, Fabrif eleftrijdier Heiz=
und Kodapparate, in Wadendwil, it Jnhaberin bes am 13. i)%%ai
1904 angemelveten Jpweizerifchen Patentes . 30,846,. deffen
Patentaniprud) wie folgt formuliert ijt: , Glue eleftrifde @elg}tng&
anlage fire Rivchen und fonftige grope Lofale, dabutrel gefenn@ﬁx@net,
bafy unter Sikbinfen niedrige, lomggefivedte eleftrijde Heizfirper
untergebracht jind, welde fowohl ein LWhvmen der ke, 'aITPa_ audh
eine gleihmihige Grodrmuing bed u heizenden Lofales ermbgl?cben:"
M 10. uguft 1910 bat die Beflagte gegen bdie Rlagectn, ?IB
.-, Therma in Schmanber, el Fedhtabot evwirfi, wodurd) diejer
bie Grftellung einer Kivdgenbeizungsanlage in 6tbmaztbelt unter=
jagt wurbe, weil bamit bad gemamte Pateut verlept m'erbe\, Dem=
gegenitber hat die Kldgerin mit dev porliegenden ﬁ'[&ge.bte %eqebreu
and Recht geftellt, e3 fei Dviefes IHechtbot gerichtlich su bffnen
und vad Patent Nr. 30,846 nichtig au ertliven umter @o]tenfn!ge,
Sdyadenerfa und Borbehalt weitever Redyte. Die ﬂ}emnft_mg, I}gt,
geftiigt auf efn von by eingeholied Crpertengutachten, beffen tedy-
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nifdher Teil von Jngewienr Dr. Demgler und beffen vedhtlicher von
Uppofat Dr. A. Curtl verfogt ift, in der oben iiedergegeberen
TWeije evfarnt.

2. — Die Bujtdndigleit ded Bumbedgeridytd ift gegeben. Died
wamentlidy audy hinjidstlid) ved Begehrend um gerichtliche Beftatigung
bed NMeht3boted. Diefe Beftatigung rodre die notwenbdige Folge der
Wbweifung ver Patentnidytigfeitstlage und der dbamit qudgefprodenen
Hufredhterhaltung ded Patented, tndem aldbaun bie Crjtellung bder
Heigungdanlage, die a8 Redhidbot unterfagt, bad Patentvedit ber
Betlagten verleen witrde umd der Anipruch auf Unterlaffung einer
lolchen Patentverlesung fich unmittelbar ald ein materiellvechtlicher
Aujprudy aud vem geridfliden Sdube bed Patente2 ergibe. O
i {ibrigen dbad freitige Rechtdbot ald ein demr fantonalen Progep=
rvecht unterjtebender, unter amtlicher Witwirfung erlaffener Befebl
su einem beftimmten Berbalten (Ghulichy dem Bablungdbefehl bed
eidgenr. Betreibungsrechted) formell gitltig fei over nicht, jteht aufer
Frage und wire aud) vom Bumdbedgericht nidit zu pritfen.

3. — 3u ver Sache felbft iit mit der Vorinftany, foweit o3
fig um bie tatjadlid-tednijde Seite ved Streited Hanbdelt, auf
pag amtlide Gutaditen bed Erperten Demgler absujtellen. Dad
Gutadyten Hottinger, dad bie Beflagte zur Entbrdftigung ver CGr-
pertife Demgler won jidhy aud eingeholt hat, wird vou der Bor-
inftany uwidt Dbeviidfichtigt, weil Privaterperten in ber Regel an
bejtimmte Ldeifungen ber Pavteten fid) u Balten Hitten und jidh
nicht unablingig von Ddiefen bewegen Hunten. MWan hat €8 in
biejem Punkfte mit der Wiirdigung der Beweidfraft eined beftimmten
Beweigmitteld, alje mit der Lojung eimer dem fantonalen Progeps
vedgt unterftehenben und bdaher vom Bunbdedgericht nidt nadyu=
pritfenden Beweidrecdhtafrage su fum.

4. — 3u der Sadpe jelbft ijt auf Grund der Erypertife Denyler
Tolgended zu bemerfen: Dag tedmije Mittel, womit ber durdy die
Crjindung verfolgte Swed, grofere Sofale unter Wirmung ber Firfze
ber in ifmen fibenven Pevfomen gleidymdfig zu erwdvmen, erveidyt
werden Will, bejteht nad) dem Patentanfprudy davin, dof wunter den
Cigbinten ,uniedrige, langgejtrectte cleftvifche $eizfdrper umterge-
pradyt” werden. Yaut ben Angaben ded Erperten ift nun die Verien-
bunrg ded eleftrifden Strom@ ju Heizzweden faft fo alt, wie feine Ver-
wendung sur Beleudytung und yum Motovenbetrieh, und gehen ferner
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pie erften Verfucdhe mit eleftrijdher Heizung vou Tram= und Eifen-
babmwagen (mit gang dhnlider Anovdmung der Hefzforper witer den
Bianten, wie die im igevijen Patent bejchriebene) weit ftber den
Reitpuntt der Anneloung diefed Patentd (13. Wai 1904) zuvid.
Der Erperte verweift hiefiiv anf Wleffungen, die im Jakre 1894
in Brooflye, im Jahre 1895 fn Albany und im Jahre 1902 in
PBerlin gemad)t worden find jur Ermittelung bed Bebarfed an
Heizitrom, der erforverlich ift, um duvd) Rabdlatoren de Quft im
Sunern eine3 Tramwagend auf einer Leftimmten Uibertemperatur
gegeniitber Dber duBernw Luft gu evbalten; und fermer auf eime im
Sahre 1903 (in der Pr. 23 b 3. ver Revue d’Electricité)
befchriebente eleftvifhe Sugdbetyung der framgdiifhen Wejtbalnr,
bei ber al8 Fupwdvmer audgebilbete Heizforper poijden ben Sigen
und Waggonboben liegen. Hiemady fonn alfo daveuf alfein, dak
bie DBeflogte ald Mittel zur Erreichung der von ihr beswedten
tediniichen Wivtung elefirifhe DHetsfdrper verwemdet, nody fein
Ratentanfprudy geftiizt werden, da e am dem gejeblichen Erforder-
ni3 der Jeubheit fehlt. Bielmehr wdire hiezu ndilg, dak dad ge=
wiplte Mittel, um bdie gewollte Wirfung fiberhoupt oder dec) beffer
evgielent ju foumew, eime meue, ber Befonderbeit ded Sweded an-
gepappte udgeftaltung evfabren bdite, daB alio die Heizfdrper der
Beflagten vou dex bidher Hblicken fouftruftiv Unterfdyiede aufreifen
witrben, die fie fiir bie Heigung von Kivden und jonftigen griferen
Qofalen geetgmeter machen. Soldyed ijt aber nady LVatentanfprud
und Patentbejchreibung nidht der Fall: Dev Patentaniprudy hebt
ald Weerfmale der u vermwendeuden eleftrijdien Seizfirper lebiglich
bervor, baf fie ,miebrig” umd ,langgeftrectt” feien, unbd tw ber
Patentbejdhreibung wird blof nod) betgefitat, 8 jei die etne Klemme
mit ber Stromguleiung und dle ambere mit der Stromriidleitung
perbunber. Darin fann aber nad) der uffaifung ved geridhtlichen
Gutachtend eine vevbefferte, fiiv bad geftellte Heizungdproblem taug-
licgere RKonjtruftion widyt erblidt werben, wie denn audy dag von
ber Beflagten angerufene Privatgutacdhten Hottinger weder die in
per Patentfdrift evwibuten, noch fonjt ivgend weldhe ambere be-
fimmte Werfmale al3 techuiidhe Vejonderheiten namBaft modt,
vermige beren bie vou bder Beflagten verwendeten Heizfirper fiv
bie Heizung von Kivdhen und fonftigen grigern Volfalen braudybaver
wiven. Ubrigend evtlict pie Beflagte in der Patentbejdireibung
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felbjt, bafy als Seizfdrper vorteilhaft die durd) dad fdhweizerijde
Patent Nr. 15,795 gejhitsten verwenbdbar feten, womit jugegeben
wird, baf ber buvd) bad mwummehrige flveitige Patent bewirtte
Srfnlg jhon mit etwer bereit3 befannten Crfindung bewirft werben
an.

Damit [t fidy ol neued Weoment im (treitigen Patentaniprud
allein nwody geltend madyen, dle Beflagte fei zum evffen Wale aunf
ben Gedarefenn  gefommen, oudy grdfere Lofale mit eleftrijdhen
SHeiztorpern zu wavmen, wobel 8 fid) gegeigt babe, dag eime
rationelle Crivdrmung audy foldher Qofale mit beveitd befumuten
%Irten! vour Heizforpern moglidy fei. Wenn nun aber aucdh eine
bergrvttge weitergebeude Ausnitgung bejtehender Heizforperinpen der
Juittative ber Beflagten zu verbaufen wdare, fo bitte dieje bamit
imd)ﬁ nody feine patentfahige Criindung im gefeblichen Sinne ge-
Tc?a}fen. Denn eine jolde fest flet3 vovaus, dafy fraft ihrer tedy-
nijden Schwierigfeitenr, die fidy bigher der Lifung oder eimer ived:=
maRigern Ubjung etued befttmmten Problems entgegengejtellt haben,
burdy ein nened Wiittel ober BVerfahrem, dad der fhdpferifchen
Thtigteit ved Erjtwderd entiprungen ift, Wbermunbden wurden. Hier
aber vermddte jich die Beflagte nur davauf ju berufen, eine be-
foubere Berwenddarfeit eined bereitd erfundenen Mitteld entbeckt
und juerjt audgemitst ju haben (vergl aud)y AS 26 I &. 232
Erm. 2).

D, — Dte Frage, ob der Fall nach vem geltendven Patentgeiepe
vom '21‘ Suni 1907 oder, wie e8 die Bovinjtany getan fat, nady
pem frithern Gejee vom 29. Tuni 1888 zu beurtetlen fei, fann
wievdrtert Bleiber, ba bdie fiv bie Shupfabhigfeit beg fiveitigen
Patentd maRgebendben Novmen bie gleichenw geblieben jind.

Oenmad) hat dad Bunde3gericht
erfannt:
Die Berufung wird abgemwiefen und damit dbad Urteil ded Rivil:

geridyts bes Rantongd Glarud vom 20. Jomuar 1941 in allen
Teilem beftdtigt.
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40. eteif vom 29. Jwni 1911 in Sadyen
Rafean und Genoffen, KL, ¥Qiverbefl. und Hauptber.=KL.,
gegent A-®. der FWeldinenfabrikerr von Eider, Wyh & Che.
o Jolly, Befl., Wiverkl, und Anjchlupber.-KL.

Patentgesetz v. 29. Juni 1388 (aPat6): Legitimation des Lizenz-
berechtigten zur Patentnachahmungshlage schon vor der amtiichen
Ewregistrierung des Lizenzvertrages (Art. 5 Abs.2,19 u.26 Abs. 1
aPatG). — Stellung der Berufungsinstanz zu der vom Eantonalen
Bichier in Patentsachen eingeholten Experlise. Unszuldssigheit der
nachirdglichen Beibringung eines Maschinenmodels als prozessuales
Beweismittel, dagegen Zuldssigheit dev Vorfihrung dicses Modells in
der Berufungsverhandlung zur Vermitielung des Verstindnisses der
Latsichlichen (techwischen) Parteianbringen. — Art. 14 Ziff. 1 aPatG
ist blosse Ordnungsvorschrift; de wesentlichen Merkmuaole
der Brfindung linnen daher auch aus der den Palentunspruch er-
linternden Patentbeschreibung entnommen twerden. — Priifung dev
Frage, ob bei einer Dampfmaschine (Dampfturbine) der Erfindungs-
charakter in der besonderen Funktion und 4 rheitsweise 42§
Dampfes oder in der ko nstruktiven Ausgestaltung der
Maschinen, und in ¢inzelnen Konstr uktionselementon oder

in der Maschine als Ganzem, im Sinne eines Kombinations-
patentes, liege. — Kombinationspatent : Frage, ob der Erfindungs-
gegenstand nur die konkrele (in der Patentbeschreibung wnd
-zeichnung dargestelite) Ausfulirungs form bilde, oder ein all-
gemeines Lisungsprinzip, fir das, die Patentbeschreibunyg
und -zeichnung wur eine beispielsweise bestimmle Losungsari an-
geben. Selbstdndige Wirdigung der rechtlichen Seile dieser Froge
dnreh den Richter gegeniiber den Erdrterungen der Experten. Pri-
fung der Schutztahigkeit der einzelnen Patentanspriiche awf
Grund der Expertise. Unzuldssigheil der nachtrdglichen
Abdnderung des Inhalls eines in der Patentschrift formulierten
Anspruches. — Bedeutung des Ev I6schens des Patentes fir
die Nichtigheitsklage. — Nichtigkeitskiage der Inkaber ecines Kom-
binationspatentes gegen den Inhaber eines Puatentes mit verschiedenen
Einzelanspriichen, Art der Vergleichung beider Patente bei Priifung
der Klage. — Nachahmungsklage. Berechtiguiy des Kldgers, bei
der von den Experten vorzunehmenden Besichtigung des Gegenstandes
der behaupteten Nachahmung leilzunehinen ¢ Kanit. Beweisrechts-
frage. — Verneinung der Nachahmung, weil beide Patente auf
einer frei verwendbaren Grundlage beruhen, auf dev jedes eine neue
schutzfihige Kombination geschaffen hat.



