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baf dte Prayis, welde fich in der Anwendung Ded At 2 bed
Rechnunpdgefepes von 1883 gebilvet Hat, die LBervedhnung ded.
lanbeditbliden ®eldzinfed a3 Bauging geftattet Habe, audy
wenn derfelbe bden von tev Bahn bezablten Rindfas tberftieg.
Diefer Nadpweis ift ihr aber nicht gelungen. In pen von ipr
angefiihrten Fallen (Beveinbarung vom 8. April 1885 betreffend
ba3 Baufapital der linfBufrigen Jividyeebabhn, Bulajfjung vox
41/, 0/, Rinfen bei ven Lnien Kobleny-Gtein und  Dielddorf:
Rieoerweningen) Gat der Bunbdedrat ¢f durchaud wabridyeinlicy
gemadht, dak bie Sulaffung aud beftimmien befonbern  Griinden
gecechtfectigt war. $Hinwiever Hat ver Bunbdedvat mehreve Falle
nahmbaft gemacht, wo bie Novdoftbabn et Bauarbeiten zu An-
foang der 1890er Sabre, fiiv welche bdle Audgaben groftenteild
unter ber Hevjchaft ded TRechnungdgefeses von 1883 erfolgt
find, wie Bahnhofumbau Winterthur, Bajuhoferweiterung Sdaff-
Saufen, 1. §. w., genau bdie wirtlidy begahlten Binfe ald Bous
sinfe vervechuet Dat, obgleich fie niedviger waven, al8 ber angegebene
landeaRbliche Rin3 von 41/, %/

Unter diefen Wmftinben fann vom einem bem Gejee berogie=
venben, durd) langjdhrige gleichmdpige 1ibung feftgefteliten Gewohn=
Beitdrechte nicht gefprochen werden.

Demnady hat dad Bunbdedgericht
erfannt:

Die beiden Refurfe der Johweizerijchen Rordoftbahugefeldjhaft
werben al8 unbegriindet abgewiefen.
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XIV. Erfindungspatente. — Brevets d’invention.

124, Urteil vom 15, Degember 1899 in Saden
Honer gegen Sdhab.

Nichtigkelt einer Erfindung, Art. 10 Pat.-Ges. Nichligkeitsgrund, dass
eine Erfindung nichl vorliege ; Nichtigkeitsgrund der Nichineuheit
der Erfindung (Art. 10 Z. 1 leg. cit.). Rickweisung an die Vorinstanz
wegen nicht richtiger Auffassung des Begriffes der Erfindung durch
die Experten (und die Vorinstanz).

A, Dured) Urteil vom 15. Juni 1899 hat der Uppellation3-
und Kaffationdhof ved Kantond Bern erfannt:

1. Der Klager ift mit dem NRecht8begehren feiner Borflage
abgewtefen.

2. Dem Beflagten ift fein erfted Widberflagsbegehren sugefprodhen

und demgemdR dad bem Kligev erteilte Patent Nr. 7720 nidtig
evtlart.
- B. Gegen bdiefed Urteil Dhat der Kldger redhtzeitiy und in
ridhtiger Form bie Berufung an bdad Bunvedgevicht evfldrt, mit
bem Untrage: in Wnfhebung ded angefochtenen Nrteild fei bie
Bortlage guizubeifen, die LWiberflage dagegen abjwweifen.

-0, 3n ber Beutigen Verhandlung wiederholt der Vertveter bed
Klggers diefen Berufungdantrag. Dev BVertreter ded Beflaglen
teigt auf Wbweijung der Berufung an.

Der Profurift ved Kligerd Honer demonfiriert an einem Mo-
velle feiner Majdhine bie Funftion derfelben und erflivt, er bean-
fpruche ald neme Grfinbung bdie Kombination ber brei bigher be-
fannten Borvichtungen (TLodhftange, Winfeleijenfchneidapparat und
Tafelfchere) mit vem Geftell, umd die At und Weife der Funition
ved leptern.

Dad Bunbedgericht zieht it Crwdgung:

1. Der Kliger ift Inhaber desd jchieizevijchen Patented Nr. 7720
vom 21. Degember 1893 /16. November 1895 fiiv eine ,fom:
binterte Stang: und Schneidmajdhine.” Jn ber Patentidyrift wird
ber Hauptanfpruch, Nr. 1, folgenbermaien bejchrieben : ,Cine aus
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JLothjtanze, Winfeletfenfdhneidapparal und Tafeljdiere Fombinierte
~Werfieugmajdhine, deven Majdhinengeitell dadurch gefenngeidhuet ift,
,0af fich dejfen untever Teil nur auf bder einen Seite dev durch die
»Sderenichnittlinie gelegten Bertifalebene ausdehnt und fich der obeve
L6l mur in einem in derfelben Gbene liegenden Queridnitte an
JDent untern Teil anjdhlieRt, wodburdy fOber bem unteven Teil uud
Junter dem obern Teil je eine nacd) ber WuKenjeite unbegrenzte
»Baffage fiic fe eind der Vander ermbglicht ijt, in weldhe eine
Junbegrengt breite Blechtafel zevicdhnitten wecben Fanu.” Und in
ver Patentbejdhreibung wird hieritber ded nibhern audgefithrt: Aller-
bingd feien mit Lodhftange und Winfeleifenjdhneidappavat fombi-
nierte Tafelfcheven Jdhon feit langem befannt; aber e3 fei bidher
nur miglidh gewejen, Blechtafeln von unbegrengter ,Lnge’ mitten
purdhzufdmeiven, uidht aber folde wvom gugleidy unbegrenter
o Breite” ; die Criindung  Detreffe nun bdie Kombination von
Blechicheren, welche ebenfo dad Durdhidhneiven beliebig breiter
yole beliebty langer Blechtafeln ermdglicdhe, mit einer Lochitanze
und einem Winfeleifenjdmeivappavat, unterjcheide fih alfo von
ber Dereitd befannten RKombination diefer bdrei Majdhinenarten
padurdy, daf jie dad Durdhjchueiden unbegrenzt langer und breiter
Bledhtafeln gejtatte. Um eine Blechtafel von ,unbegrengter” Bueite
auf ver Majdhine jhmeiden gu founen, fei vad Majdhinengeftel
devartig eingerichtet, daf fich dev unteve Teil bdedfelben nur auf
per einen Seite dev fenfredhten Cbhene, in weldher dle Scheren-
fdmittlinie lege, auddehne und fidh ver obere Teil De3 Gejtellesd
uur in einem in eben biefer Cbene legenben Querfdhnitt an den
untern Teil anjchliege, jo daf dtber dem untern Teil und unter
pem obeven Teil ein nady der Wupenfeite unbegrenster Durdhgang

fitr fe eined ver Binver frei fei, in weldje eine beliebig breite -

Blechtafel durdy bdie Sdhere erfhnitten werden fdnne. Dem
Betlagtenr wurde am 13, Mai 1895 a3 {dhweizerijhe Batent
Re. 10,204 fir eine ,mit Winfeleifenfhere und Lochmajdine
fombinierte Blechjchere” erteilt, ald bdeven Houptanfprudy gefern-
getchmet wird: |, Cine Blechjchere zum Schmeiden von Blechen
ot unbegrengter Linge und Breite mit felbjtthatiger BVorridhtung
paum  Uudeinanberhalten der beiben Scnititeile einer durdhzu=
vidneivenden  Blechiafel, fombiniert mit Winfeleifenfdhere und
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Lodhmajchine, deven {dmtliche Wellen und CErgenter im rvedhten
»Wintel, die Stdgel . . . . . bagegen parvallel zur Schnittlinie
Jder Blechjchere gelagert find.” Jm Mry 1896 lieferte der Be-
flogte durd) Bermittlung eined Iwifdhenhindlerd dem Schloffer=
meifter Griiving-Dutoit in Biel eine Werfzeugmafdhine, die nach
feinem Patent Nv. 10,204 fonjtvuiert war. Der Kldger erblicte
Bievin eine BVerlepung feined Patented und erhob gegen ven Ve
flagten mit Sdrift vom 31. Mai 1897 Klage auf Grund bed
Art. 24 Riff. 2 eidg. Ratentgefes, mit dem Begebhren oauf Ber=
urteilung u einer angemefjenen Cuijchadigung. Jn der Klage:
jbrift it gefagt, die Grfindbung bed RKiigerd Dejtehe davin, daf
,003 ®eftell der fombinierten Majdhine einedteils zur Aujnabme
,oon drei verfdhieoenen Borridhtungen, ndmlich einer Lodhitange,
Jeined Winfeleifenfchneidapparated und einer Tafeljchere, anbder-
Jleitd bevart eingevichtet ijt, daf vermittelit der Tafeljchere Blech-
Jlafeln von unbegrenjter Breite gefchnitten voerden Fdnnen.”
Der Beflagte (der den Gericht3ftand im Kanton Bern anertannt
Batte) Geantragte Abweijung der Klage und erhob {tberdied eine
Wivertlage auj Nicdhtigertlarung ded Flagerijdhen Patented, Den
erftern Antvag filtte er — aujer anf die Begriindbung ber
TWiverflage — aud) davauf, daf fein Patent Nr. 10,204 und
bemgemdp bdie nach bdemielben angefertigte und dem Griiving-
Dutoit gelieferte Mafdhine, eine Nachahmung ded3 flagerijchen
Patented nicht bilde ; die Nichtigteitdtlage begriinbete ev damit,
ver Patentanfpruch bed Kligerd fei iberhaupt feine Crfindung,
weill {hm fein eigener dhbpferijher Gebanfe ju Grunde liege,
und jedenfalld fei bvie fog. Exfindung bed Kligerd nicht new,
peren Wefen zur Seit der Anmeloung ded Eligerijden Patented
in der Sdhweiz fjdhon devart befomnt gewefen fei, daf bdie Aus-
fitbrung ourd) Sadyverftinbige moglih gewefen fei (Art. 2 und
10, Biff. 1 Pat.-Gef.). Die von ber Vovinftany bejtellten Cy-
perten ecflivten (in ihrem in der Verhandlung vom 16, WMairz
1899 mitndlich abgegebenen Gutachten), die vom Beflagten dem
Griiving-Dutoit gelieferte Majdhine entfprecdhe ber Befchreibung
im Flagevijchen Patente, und ebenfo 1weife bdie im Patente bed
Beflagten bejchriebene Werfzeugmajdhine die in dem Hauptan=
fpruche ded flagerijchen Patentes getennzeichnete Cinrichtung auf,
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ofne biefer gegeniiber wefentlich newed bdarjubieten; fie filigten
feboch bei, ,daf in feinem der beiven Patentanfpriiche ein fchdpfe:
rvifher Gedanle enthalten fel.” Sodann bejabten fie ven Beweidjas
bed8 Beflagten : ,Taf die Crfindung ded Kiligers, namentlich be-
#3iglich ver Unjpritche L und 3 im  Reitpuntfte der Anmeldung
,be3 Patented RNv, 7720, d. §. am 21, Degember 1893, in der
,Sthwei; beveitd devart befannt gewefen jei, daf ihre Ausfiihrung
Lourd) Sadyverftindige mdglidh war und daf hberhaupt bder Cr-
Jfinbung  der flagerifhen WMajdhine Fein Jdhdpferifher Gevante
o3t Grunde liege.” Die Begrimmdung diefed Gutadhtend At jid
babin gufammenfafien : Alle Elemente der WMajdjine felen zur Seit
der nmelbung bed flagerijhen Patented beveitd befannt gewefen ;
die Derftellung durdy Sachverftandige fei alfo felbftverftindlich
mbglidy gewefen. Cin gewifjed tednijched Verdienjt liege allerdingsd
in der Hevjtellung der vom Klager gemadhten Kombination; ein
Hauptvorteil der BVeveinigung Iliege in der Raumerfparnis, Auf
bie Grldutecungsfrage bded3 Wertreterd bed RKligerd: ,ob eine
»Majdhine, wie im Anfpruch 1 befdyrieben, bereitd befannt war,
yoeven Geftell fo audgebildet ift, dag Blechplatten in unbegrenzter
,Breite unb Linge mit der betreffenden Schere gefdhnitten werben
JLonnen,” gaben dle Grperten zur Untwort (laut Protofoll itber
bie betveffende BVerhandlung): ,Sie fonuen bdiefe Frage nidit be-
yantwovten, fle Babew eine joldie Fombinierte Majdine vor bem
ysongegebenen  Reitpuntte nicht gefeben ; wobl aber feien Deven
Jeingelne Glemente befannt gewefen. ©o feien einfadie Blech-
JJderen qum Durdhjdhneiden unbegrenst breiter Blechtafeln, fom:
iniert mit Qochmajchine, bamald beveitd befannt gewefen, dagegen
ywavent folche Majchinen mit devr Bier erwdbmten Kombination

Joen Crperten nidht befannt. Die in Anfprudy 1 ded Honer prd- |

patftevte Dretwerfreugmafdyine mit den dort angegebenen Elementen
ywar den Gyperten fomit niht befannt.” Die Borinftang bat
geftiist auf diefed Gutaditen gefunden, in der Majcdhinenfonftrut-
tion, wofiliv der Kldger dad Patent Nv. 7720 audgewirft, Enne
Jeine patentfhukiahige neue Crfindung, ja jogar eine Erfindbung
Sberhanpt nidht erBblidt werden,” uud ift fo zu ihrem eingangs
sub A mitgeteilten Wrieile gelangt.

2. Fir a3 Shidial der BVorflage ijt, wie die BVovinjtang u- '
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treffentd bemertt, der Entjdheid dfiber die Widerklage und bie damit
geltend gemachte Nidjtigheit ved Higeriichen Patented, aud beﬁet:
Berlepung dev Kliger einen @ntfc{)&bigungé?»anipr}tc@ f}er{gttet,
prijudiziell, umd e3 ift daber vorab die %egrﬁn?ettpe}t' ber.%tben
Flage ju priffen. Dabei it zunidijt die i’(ftwlegmﬂmatwn bed
Beflagten — Ddie gudem nie beftritten war — gemdp Art. “10
Sdlugabfat ded Patentgefesed in der %aﬁuz}g vom 2_3. %}arg
1893 gegeben. Nun madst der Beflagte el %zcbtzgfet@gr}mbe
geltend, ofme fie freilichy joharf audeinander gu Halten : denjenigen,
3 liege beim flagerijchen Patentanjpruche ﬁber.f;a}tpt fgme Er=
findung vor, und den voeitern, pie Erfindbung 'fet im Sinne bed
Patentgefesed nicht alg neu zu begeichnen. ﬂS}te bas w%‘unbeé’age:
vidht in feinen Urteilen vom 12. Jult 1890 i. &. Mirlfer gegen
Goar (Umtl, Samml. XVI, &. 595 f. Grw. 3) und vom 16.
uli 1894 i. ©. Schelling und Stdubli gegen Ritegg und Boller
(UAmtl. Samml. XX, &. 681 Crw. 4) audgejprochen I)at,‘ fa}tn
pa3 Nidhtoorhandenfein einer Erfindung in ver That ol Nidtig-
feitdgrund geltend gemacht werden, objchon Axt. 10 %Sat;:@efeig,
biefen Weangel nicht unter ven Nichtigfeitdgriinden atffaai}lt (2
bagegen Simon, Patentihus, S. 100). €3 folgt bled aufer
aud ber Grwigung, bap die Unfechtbarfeit eined i]3atgnte§ wegert
Nichtueuheit bev Erfindung a fortiori jur E,gtﬁﬁigfett der ?Ln:
fechtbarfeit wegen. Wangeld einer (&rﬁnblmg‘ fithre und alfo diefer
RNidhtigleitdgrund implicite in Avt. 10 &ﬁ.' 1 Pat.-Gej. ent-
Balten fei, aud) aud dem Swecke bed fdheizerifchen Patentgefeped
und demt von ihm angenommenen Patentinitent : Bwed ded Ge:
feed ift der Sdup von Erfindungen; dad Syftem ver Patents
evteiimg it a8 fog. Anmeloungdfyftem, wonady bad ?aten'tamt
feine Pritfung be3 Borhandenfeind ver Grfindbung  iibernimmt
wnd vafiir feine Gewdbr leijtet (Aet. 18 L. 1 %at.:@ei.);
Bei gevidjtlichen Streitigleiten aud Patenten find baber bdie Ge-
vidhte nacy allen Richtungen. frei in dev Beurteilung, 'unb e3 “mui;
ihnen namentlih auchy die oberfte Frage: ob eine Erfindung uB'eu
Baupt vorliege, zur Beurteilung zuftehen, da anbemmllﬁ'bteie
Frage ftberhaupt nicht aufgeworfen und bamit unter Wmftdnben
audy Niht-Grfindungen ver Schu evteilt, der Swed bed @ef‘egeé
alfo veveitelt wevden founte. AlBvann aber fann der Mangel biefes
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oberften RNequijited gewip audy ald Nidtigleitdgrund geltend ge-
madit werden. Dad Wejen der Crfindung nun, dad im Gejege
nidyt befiniert ift, befelt nach Dder in der bundegerichtlichen
Praxis angenommenen Definition in einem fhdpferijchen Gedanfen,

burdy weldpen ein neued tecdhnifched Crgebnis, eine neue tedhnifche

Wirtung  gefdhaffen wird (Amtl, Samml,, Bd. XVI, &. HI6
Gy, 4). Eine Crfindung fann danady Deftehen in elner Kom=
Dination von Natuvfrdaften, die einen neuen technijden. Nupeffeft
bervorbringt; jovann aber audy im Sdaffen einer neuen Funftion:
sur Graielung eined jchon Defannten technijchen Nefultated, fofern
bie meue Funftion einen tehnifhen Fortfdritt bedeutet. Somit
witd dad BVorhanbdenfeln einer Crfindung nidht badurdy audge-
{hloffen, bag blog eingelne fhon befannte Elemente fombiniert
werben ; in einer foldhen Kombination liegt vielmebr eine Gr-
findung bann, wenn bie KRombination felbjt eine neue tedinijche
Funftion ausdibt, odber einen weuen tehnifdhen Effeft hervorbringt,
fowie dann, wenn nidht lediglich eine Ubertragung vorliegt, jon-
dern eine nene technijdhe Scpwierigfeit ibervounden werden muf
(. &obler, JForfhungen aud bdem Patentvecht, S. 30); durdy
letered indbefondere unterjcheidet fich ble Crfindung von der
Konjtruftion. Jm vorliegenden Falle nun ift unbefivitten, dag
jede eingelne der orei fombinierten Mafdhinen frither jdhon be-
fannt war, fermer, daf audy Rombinationen diefer WMajdhinen
nihtd neued jind, fomwie, baf audy nady bder Jufammenitellung,.
wie fie vom RKliger vorgemommen worben ift, jebe eingeln fiir
fidy avbeitet. Jn biefer blogen medhanijchen Bujammenjteliung,.
diejem Febeneinanderitellenr, fann jedenfalld eine Crfindung nicht
erBblidt werben. Dagegen bebauptet der Kldger, e3 fei fei ver von

ibm getroffenen Bufommenitellung eine neue, durd) diefelbe entitan=

berte Schwievigleit zu fiberivinben gewefen: e bhabe eine Einridy=
tung getroffen werden mitffen, daf ein nad) dev Aufenfeite unbe=
grengter Durdhgang fiiv je eined ber Banber frei werde, und duvey
diefe Cinridhtung zeichne fich bad Majchinengeftell ausd (vgl. Patent=
anjprudy 1 und defjen ndbere Bejdreibung, die Wudfithrung
in der Klagejdhrift, fowie bdie in der Heutigen Berbandlung vom
Profuriften de3 RKligerd abgegebenen Grflarungen). Fun find,
die @rpevien offenbar von der vedytdivrtiimlichen Auffajjung aus=
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gegangen, bei einer Kombination fhon befannter Elemente e
fibevhaupt nie vou einer Grfindbung bdie Nede fein, und fie haben
infolgebeffenn diber Den eben bevithrient entjcheidenven Puntt gar

- feine Audtunft gegeben, fo daR die Wften in bdiefer Begiehung

unvollftindig jind. Gemdf Avt. 82 Ab]. 2 Org.-Gef. it dbaber
pa8 angefochtene Urteil aufzubeben und die Sade ur Aften-
vervollftindigung und u neuer Cntjcheibung an die BVorinftany,.
unter Beobadhtung ded it Art. 84 eod. audgejprochenen Grund-
jabes, guritcfzuweifen. Die Erperten Haben fidy davitber audzu-
fprechen, ob die Kombination der drei Mafchinen mit dem Geftell,.
wnd die Art und Weife der Einvidiung ded Geftelled eine dev:
artige ift, dap baburc) eine neue tedmifhe Schwievigleit liber-
wunden und fomit ein neuwer technijcher Nugpefielt Hervorgebradt
wird. Ferner werben fie nach Bejahung bdiefer erften Frage: ob
eine Grfindung itberhaupt vorliege, bie zweite ju entjcheiden.
Haben, ob diefe Anordnung mit diefem Geftell jur Seit der An-
melbung bed flagerijhen Patented in der Scpweiz [chon bevart
befannt gewefen fei, dap die Ausfiihrung durd) Sadverftindige-
mbglich gewefen wive, alfo die Frage der RNeubeit der Crfin=.
bung ; weder im Crpertengutachten, noch tm Usteile der Borin-
ftang find diefe beiden Fragen genitgend getrennt, was mteberum.
al3 redht3ivetiimlich amgufeben ijt.

Demmad) Hat bad Bunbedgericht
erfannt:

Dad Urteil be3 Appellationd- und Kaffationdhofed bed Kan:
tond Bern vom 15, Juni 1899 wird in allen Teilen anfgehoben.
und die Sadge gur Wftenoervolljtindigung und zu wener Ent=
jheidung an bdie Vorinjtang uvidgewiefen. p

,'/.



