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Das Japanische Patentamt gab Revisionen des Patentgesetzes, des _
q e W Sletter Geschmacksmustergesetzes, des Markengesetzes und hiermit Cleialber A

zusammenhangender Gesetze bekannt. Rundschreiben Nr. D-193

Voraussichtlich werden die Revisionen zum 1. April 2015 in Kraft treten,

jedoch ist dies gegenwartig noch nicht offiziell entschieden. Sobald

feststeht, wann die neuen Gesetze in Kraft treten, werden wir Sie
hierliber und Uber Details zu den Revisionen informieren.

n Revision des Patentgesetzes

1. Einrichtung eines Einspruchssystems zu Patenten

Mit der diesmaligen Revision wird ein Einspruchssystem zu Patenten eingerichtet.

In Japan wurde mit der Gesetzesrevision von 2003 das bis dahin existierende Einspruchssystem zu Patenten abgeschafft,
wodurch lediglich die Erhebung einer Nichtigkeitsklage verblieb, um ein zur Eintragung gelangtes Patent anzugreifen.

Eine solche Nichtigkeitsklage kann nach Patenteintragung jederzeit und von jedermann erhoben werden. Da ein Nichtig-
keitsverfahren fir den Kléager jedoch mit hohem Aufwand verbunden ist (hohe Kosten, miindliches Verfahren etc.) und daher
nicht praktikabel ist, besteht Bedarf nach einem anderen, fur Dritte mit weniger Aufwand verbundenen System.

Da flir einen Patentinhaber bei einer Nichtigkeitsklage fur einen langen Zeitraum nicht feststellbar ist, wer der Kléager ist, ist
auch aus Sicht der Patentinhaber ein neues System erforderlich, das frihzeitig ein stabiles Patentrecht gewéhrleistet.

Unter diesen Umstanden wird nun erneut ein Einspruchssystem eingefiihrt, welches durch eine begrenzte Einspruchsfrist
ein stabiles Schutzrecht friihzeitig gewéhrleisten und zudem den Aufwand fir Dritte gering halten soll.

Zusammengefasst wird das Einspruchssystem zu Patenten folgende Merkmale aufweisen:
e Ein Einspruch kann innerhalb von sechs Monaten ab dem Herausgabedatum der Patentveréffentlichung erhoben werden.
e Jedermann kann Einspruch erheben.
¢ Das Einspruchsverfahren wird schriftlich durchgefiihrt, eine mindliche Untersuchung ist nicht vorgesehen.
- Der Patentinhaber erhalt Gelegenheit zur Einreichung einer GegenéuBerung.
- Der Patentinhaber kann den Anspruchsbereich dndern. Hierbei kann der Einsprechende eine GegenduBerung zu der
Erfindung nach den geé&nderten Anspriichen einreichen.
e Hauptsachliche Einspruchsgriinde sind:
- Mangelnde Neuheit/erfinderische Tatigkeit (Art. 29)
- Fruhere unveréffentlichte Anmeldung (Art. 29°)
- Mangelnde Ausflhrbarkeit, mangelnde Stiitzung durch die Beschreibung (Art. 36 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 6 Nr. 1)
- Unklare Angaben (Art. 36 Abs. 6 Nr. 2)
- Hinzufligung neuer Sachverhalte (Art. 175 Nr. 3)

Mit der Einfiihrung des Einspruchssystems zu Patenten wird die Erhebung einer Nichtigkeitsklage nur noch betroffenen
Parteien vorbehalten sein.
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Nach der obigen Revision kdnnen folgende MaBnahmen gegen Patentanmeldungen oder eingetragene Patente ergriffen werden:

Vor Revision
Einwendung Dritter*

(durch jedermann mdglich, Einreichender kann anonym bleiben)

Nichtigkeitsklage
(durch jedermann mdglich)
6 Monate
*A
Anmeldung Patentverd&ffentlichung
Nach Revision
[ Einwendung Dritter* >

(durch jedermann méglich, Einreichender kann anonym bleiben)

| Einspruch
(durch jedermann méglich)

[ Nichtigkeitskiage >

(nur durch betroffene Parteien moglich)

* Einwendungen Dritter sind sowohl vor als auch nach der Patenterteilung mdglich, jedoch flihren Einwendungen Dritter nach
Patenterteilung nicht zu einer nochmaligen Priifung. Der Patentinhaber wird lediglich Gber die erfolgte Einwendung informiert.

2. Zusatzliche Erleichterungen

Zur Verlangerung von Fristen

Die Liste von MaBnahmen, zu denen eine Fristverlangerung gewahrt werden kann, falls die urspriingliche Frist aufgrund von
Ursachen, auf die die betreffende Person keinerlei Einfluss hatte, nicht eingehalten werden konnte, wird erweitert.

Zur Beanspruchung von Prioritaten

¢ Falls eine Patentanmeldung mit Prioritdtsanspruch nicht innerhalb der reguldren Prioritdtsfrist eingereicht werden kann
und hierfir berechtigte Griinde vorliegen, ist die Beanspruchung der Prioritdt noch innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes moglich.

e Schriftstiicke zum Zwecke der Prioritdtsbeanspruchung kénnen nicht nur gleichzeitig mit einer Anmeldung, sondern auch
innerhalb einer bestimmten Frist danach noch eingereicht werden und auch eine Berichtigung dieser Schriftstiicke ist
innerhalb einer bestimmten Frist moglich.

Zur Uberschreitung der Frist zur Stellung des Priifungsantrags

Wenn berechtigte Griinde fiir eine Uberschreitung der Frist zur Stellung des Priifungsantrages vorliegen, ist die Stellung des
Prufungsantrages noch innerhalb eines bestimmten Zeitraumes maéglich.

E Beitritt zur Genfer Akte

Der Beitritt Japans zur Genfer Akte des Haager Musterabkommens wurde vom japanischen Parlament gebilligt. Derzeit
laufen die Vorbereitungen fur den Beitritt.

Japan wird Bestimmungsstaat fiir internationale Geschmacks-
musteranmeldungen

Der Beitritt zur Genfer Akte ermdglicht die Auswahl Japans als Bestimmungsstaat flr eine internationale Registrierung (inter-
nationale Geschmacksmusteranmeldung), weshalb das Japanische Geschmacksmustergesetz revidiert wird. Als Termin
des Inkrafttretens wird der 1. April 2015 angestrebt, jedoch ist dies noch nicht bestatigt.

Anmeldungen aufgrund internationaler Geschmacksmuster werden dann wie folgt gehandhabt.

Zu Anmeldungen aufgrund internationaler Geschmacksmuster

Zwar wird das Geschmacksmustergesetz revidiert, das grundsétzliche Geschmacksmustersystem bleibt jedoch unveran-
dert. Internationale Geschmackmusteranmeldungen werden nach japanischer Praxis wie folgt gehandhabt werden:
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(1) Handhabung internationaler Anmeldungen
Internationale Geschmacksmusteranmeldungen, fir die ein Schutz in Japan angestrebt wird und fir die eine internatio-
nale Registrierung und internationale Verdéffentlichung vorliegen, gelten gemas der Genfer Akte als zum Tag der interna-
tionalen Registrierung in Japan angemeldet.

(2) Internationale Geschmacksmusteranmeldungen, die mehrere Muster beinhalten
In Japan darf pro Anmeldung nur ein Muster enthalten sein. Somit muss, wenn die Prioritat einer Anmeldung bean-
sprucht wird, welche aufgrund abweichender Regelungen anderer Lander/Organisationen mehrere Muster enthalt, fur
jedes dieser Muster eine separate japanische Anmeldung eingereicht werden. Auch nach der Revision gilt der Grundsatz
»pro Muster eine Anmeldung” weiterhin, jedoch muss dann eine einzelne, mehrere Muster umfassende internationale
Geschmacksmusteranmeldung nicht mehr in einzelne japanische Anmeldungen aufgeteilt werden, sondern wird als fur
jedes einzelne Muster eingereicht betrachtet. (Im Falle einer 100 Muster enthaltenden internationalen Geschmacksmus-
teranmeldung wirde diese somit als 100 japanische Anmeldungen betrachtet.)
Die beim Internationalen Bliro zu entrichtenden jeweiligen Bestimmungsgebihren (Anmeldegebihren und Jahresge-
bUhren fur 5 Jahre) vervielfachen sich entsprechend der Anzahl der enthaltenen Muster.

(3) Geheimmuster
Grundsétzlich wird in Japan ein Geschmacksmuster bis zur Herausgabe der Ver&ffentlichungsschrift des eingetragenen
Geschmacksmusters nicht verdffentlicht.

Wird bei der Anmeldung oder Einzahlung der Eintragungsgebtihren eine Geheimhaltung fiir einen bestimmten Zeitraum
(dessen Dauer maximal drei Jahre ab Registrierung des Musters betragen kann) beantragt, wird das betreffende Muster
bis zum Ablauf des bestimmten Zeitraums nicht veréffentlicht.

Auch nach der Gesetzesrevision wird dieses System beibehalten und kann flir normale japanische Geschmacksmus-
teranmeldungen wie bisher in Anspruch genommen werden. Da jedoch im Falle internationaler Geschmacksmusteran-
meldungen auch die internationale Verdffentlichung Voraussetzung fiir eine entsprechende japanische Geschmacks-
musteranmeldung ist, erstreckt sich dieses Geheimmuster-System nicht auf solche Anmeldungen.

Wurde fir eine internationale Anmeldung ein Aufschub der internationalen Veréffentlichung beantragt, wird auch die
Veroffentlichung in Japan aufgeschoben. Da dann jedoch die fiir die japanische Anmeldung vorausgesetzte internatio-
nale Veréffentlichung nicht vorliegt, beginnt die Priifung in Japan wéahrend des Zeitraums des beantragten Aufschubs
nicht, sodass sich eine Rechtserteilung entsprechend verzogert.

(4) Einfiihrung eines Entschidigungsanspruches

Da internationale Geschmacksmusteranmeldungen vor Eintragung verdffentlicht werden, wird zur Vermeidung von
Nachahmungen an der Einfilhrung eines Entschadigungsanspruches gearbeitet, wie er im Patentgesetz bereits existiert.

Wie die konkreten Formalitaten und Amtsgeblhren ausfallen, wird derzeit noch beim JPO erarbeitet. Wir werden Sie
informieren, sobald hierzu etwas bekanntgegeben wird.

n Prioritatsbelege fiir Geschmacksmusteranmeldungen

Fir japanische Geschmackmusteranmeldungen, die die Prioritat einer ausldndischen Anmeldung gemaB PVU beanspru-
chen, muss ein Prioritatsbeleg im Original beim JPO eingereicht werden.

Da das OHIM jedoch begonnen hat, Prioritdtsbelege als elektronische Dokumente im PDF-Format herauszugeben, gilt im
Falle einer japanischen Geschmacksmusteranmeldung, die als friiheste Prioritdt die Prioritdt einer Gemeinschaftsge-
schmacksmusteranmeldung beansprucht, die Einreichung des ausgedruckten PDF-Dokumentes als Einreichung des Priori-
tatsbelegs (im Falle von Markenanmeldungen wird dies bereits ebenso gehandhabt).

In Farbe erstellte Prioritatsbelege im PDF-Format missen auch farbig ausgedruckt und eingereicht werden, damit Uberpruft
werden kann, ob im wesentlichen Ubereinstimmung mit der ersten Anmeldung (Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmel-
dung) besteht.

B Revision des Markengesetzes

Die Mdglichkeit des Schutzes neuer Markentypen in Japan wurde bereits seit Langerem geprift und mit der diesmaligen
Revision kénnen solche neuen Markentypen Schutz unter dem japanischen Markengesetz erlangen. Auch einige andere
Punkte des Markengesetzes wurden revidiert, wie nachstehend zusammengefasst gezeigt.

Die Ausweitung der zur Eintragung einer regionalen Kollektivmarke Berechtigten ist bereits seit dem 1. August 2014 wirksam.
Fur die Ubrigen Revisionen wird ein Inkrafttreten zum 1. April 2015 angestrebt, jedoch steht dies noch nicht fest.
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1. Schutz neuer Markentypen

Folgende neue Markentypen kénnen dann geschiitzt werden:

1. Farbmarken
2. Hérmarken
3. Bewegungsmarken
4. Hologrammmarken

5. Positionsmarken

Revisionen im Zusammenhang mit dem Schutz dieser neuen Markentypen

e Die Definition einer Marke im japanischen Markengesetz wird revidiert. Um zukinftig auf Bedlrfnisse nach dem Schutz
weiterer neuer Markentypen flexibel reagieren zu kdnnen, wurde ferner festgelegt, dass die Definition des Markenbegriffs
durch Regierungsverordnungen erfolgen kann. Hierdurch erlbrigt sich eine Revision des Markengesetzes, sollte in Zukunft
die Hinzufligung weiterer als schutzfahig erachteter Markentypen erforderlich werden.

¢ Die speziellen Anforderungen fur die Anmeldung der neuen Markentypen werden derzeit ausgearbeitet. Es ist jedoch
bereits abzusehen, dass Anmelder detaillierte Erlauterungen zu den betreffenden Marken geben mussen.
Details zu den Formalitaten werden wir Ihnen mitteilen, wenn diese bekanntgegeben wurden.

2. Eintragbarkeit von Marken, die Wappen von internationalen Organisationen dhnlich sind

Wie die anderen PVU-Mitgliedsstaaten ist auch Japan verpflichtet, die Eintragung von durch internationale Organisationen
verwendeten Wappen etc. als Marken durch Dritte zu verhindern. Im Rahmen der PVU kénnen jedoch solche Marken, welche
nicht den irrtimlichen Eindruck eines Zusammenhangs mit der internationalen Organisation hervorrufen, eingetragen
werden.

Bisher wurde dies zwar bei der Markenpriifung in Japan auch in der Praxis umgesetzt, jedoch erfolgt mit der diesmaligen
Revision nun auch die gesetzliche Festschreibung. (Art. 4 Abs. 1 Nr. 3 des revidierten Markengesetzes)

3. Beschrankung der rechtlichen Wirkung von Markenrechten gegeniiber nicht ,markenma-
Big verwendeten“ Marken

Marken sind eigentlich in einer Form zu verwenden, die es ermoglicht, eigene von anderen Waren zu unterscheiden, kurz
~markenméBige Verwendung“ genannt. Zwar existieren zahlreiche Gerichtsurteile, besagend, dass eine Verwendung von
Marken, die keine ,,markenmaBige Verwendung“ ist, keine Markenrechtsverletzung darstellt, jedoch existierte hierflr keine
im Markengesetz festgeschriebene Grundlage. Mit der diesmaligen Revision wurde nun im Markengesetz festgelegt, dass
ein Markenrecht gegenuber einer Marke, welche nicht in einer Form verwendet wird, die den Verbraucher erkennen lasst, um
wessen Waren oder Dienstleistungen es sich handelt, nicht durchgesetzt werden kann. (Art. 26 Abs. 1 Nr. 6 des revidierten
Markengesetzes)

4. Ausweitung der zur Eintragung regionaler Kollektivmarken Berechtigten

Mit der Einfihrung des Systems der regionalen Kollektivmarken im Jahre 2006 zum Zwecke der Férderung regionaler Aktivi-
taten wurde unter Lockerung eines Teils der Bedingungen fiir die Eintragbarkeit von Marken die Registrierung von Marken
bestehend aus einer Kombination ,,Name der Region + Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung® ermdglicht.

Bisher war die Eintragung von regionalen Kollektivmarken einem sehr kleinen Kreis, wie Genossenschaftsverb&nden von
Unternehmen und entsprechenden auslandischen juristischen Personen, vorbehalten, jedoch treten in letzter Zeit auch
Industrie- und Handelsgesellschaften bzw. —-kammern und NPOs als Tréger regionaler Marken in Erscheinung, weshalb zu
den zur Eintragung von regionalen Kollektivmarken Berechtigten nun Industrie- und Handelsgesellschaften bzw. —kammern
und NPOs sowie diesen entsprechende auslandische juristische Personen hinzugefligt wurden. (Art. 7° des revidierten
Markengesetzes)
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