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Wie in unserem vorangegangenen Rundschreiben bereits angesprochen,
wurden das japanische Patentgesetz. Geschmacksmustergesetz,
Markengesetz und hiermit zusammenhéangende Gesetze revidiert, wie

H. KAZAMA (Patentanwalt)
Y. KOIZUMI (Patentanwalt)

nachfolgend gezeigt. Die Revisionen zu Patenten und Marken treten zum
1. April 2015 in Kraft. Die Revision des Geschmacksmustergesetzes tritt

am 13. Mai 2015 in Kraft.

Ferner erhalten Sie Informationen zu den ebenfalls gednderten
Bestimmungen betreffend Verldngerungen der Patentlaufzeit.

April 2015

Rundschreiben Nr. D-194

Revision des Patentgesetzes - Einflihrung eines Einspruchssys-

tems

Mit der diesmaligen Revision des Patentgesetzes wird in Japan (erneut) ein Einspruchssystem fiir Patente etabliert.

Jedermann kann innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum der Herausgabe der Patentschrift Einspruch erheben.

Nachstehend ist das neu eingeflihrte Einspruchsverfahren zu Patenten im Vergleich mit den fiir Dritte mdglichen anderen
MaBnahmen gegen Patentanmeldungen bzw. Patente, d.h. Nichtigkeitsklage und Einreichung von Informationen, zusam-

mengefasst dargestellt.

Einspruch

Nichtigkeitsklage

Einreichung von
Informationen*’

Einreichungsfristen:

innerhalb von 6 Monaten
ab Herausgabedatum der

jederzeit nach Eintragung
des Patentes

zu anhéngigen Patentan-
meldung jederzeit

Fiir wen méglich:

Patentschrift (auch nach Erléschen des (auch zu in Kraft befindli-
Patentes) chen Patenten*?)
Interessierte Parteien*®
Jedermann (infolge der Einfihrung des Jedermann

(nicht anonym mdglich)

Einspruchssystems kann
eine Nichtigkeitsklage nur
noch von interessierten
Parteien erhoben werden)

(auch anonym mdoglich™)

Zutreffende typische
Griinde:

(zwecks Vereinfachung
sind nur reprasentative
Griinde angegeben)

e Hinzufligung neuer
Sachverhalte (Art. 17°
Abs. 3)

¢ mangelnde Neuheit /
erfinderische Tatigkeit
(Art. 29 Abs. 1 Nr. 3/
Abs. 2)

e Fruhere unveréffentlichte
Anmeldung (Art. 29°%)

e Doppelpatentierung (Art.
39)

¢ Hinzufligung neuer
Sachverhalte (Art. 17°
Abs. 3)

e mangelnde Neuheit/
erfinderische Tatigkeit
(Art. 29 Abs. 1 Nr. 3,
Abs. 2)

e Frihere unveréffentlichte
Anmeldung (Art. 29°¥)

e Doppelpatentierung (Art.
39)

e Hinzufligung neuer
Sachverhalte (Art. 17°
Abs. 3)

e mangelnde Neuheit/
erfinderische Tatigkeit
(Art. 29 Abs. 1 Nr. 3,
Abs. 2)

e Frihere unverdffentlichte
Anmeldung (Art. 29°¥)

e Doppelpatentierung (Art.
39)
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Einspruch

Nichtigkeitsklage

Einreichung von
Informationen*!

Zutreffende typische
Griinde:

(zwecks Vereinfachung
sind nur reprasentative
Griinde angegeben)

e Mangelnde Ausfihrbar-
keit / mangelnde
Stltzung durch die
Beschreibung (Art. 36
Abs. 4 Nr. 1/ Abs. 6 Nr.
1)

e unklare Angaben (Art. 36
Abs. 6 Nr. 2)

¢ Mangelnde Ausfuhrbar-
keit / mangelnde
Stlitzung durch die
Beschreibung (Art. 36
Abs. 4 Nr. 1/ Abs. 6 Nr.
1)

e unklare Angaben (Art. 36
Abs. 6 Nr. 2)

e die Rechtszugehorigkeit
betreffende Griinde
(bspw. VerstoB3 gegen
die Regelungen zu
gemeinsamen Anmel-
dungen (Art. 38))

¢ Mangelnde Ausflhrbar-
keit / mangelnde
Stitzung durch die
Beschreibung (Art. 36
Abs. 4 Nr. 1/ Abs. 6 Nr.
1)

e unklare Angaben (Art. 36
Abs. 6 Nr. 2)

Verfahrensgegenstand:
(Einheit)

einzelne Anspriiche

einzelne Anspriiche

Bearbeitende Stelle:

Beschwerdepriferkolle-
gium beim JPO

Beschwerdepriferkolle-
gium beim JPO

Verfahrensfiihrung:

ausschlieBlich schriftlich*®

(keine mundliche Verhand-
lung)

mundliches Verfahren
grundsétzlich vorgesehen

Beteiligung des
Rechtsinhabers am
weiteren Verfahren:

e Beteiligung am
gesamten Verfahren

¢ nach Mitteilung von
Widerrufungsgriinden:
Einreichung von Gegen-
duBerung und Ande-
rungsantrag méglich

Beteiligung am gesamten
Verfahren

Beteiligung des
Beantragenden am
weiteren Verfahren:

im Falle eines Anderungs-
antrages durch den
Patentinhaber:
Einreichung einer Gegen-
auBerung zur Erfindung
nach Anderung méglich

Beteiligung am gesamten
Verfahren

nicht mdglich

Ricknahme des Antrags:

vor einer Mitteilung von
Widerrufungsgriinden
mdglich

vor Inkrafttreten der Klage-
entscheidung mdéglich
(falls eine Klageerwide-
rungsschrift eingereicht
wurde, jedoch nur mit
Zustimmung der Gegen-
seite)

Klageerhebung gegen
Entscheidung:

nur im Falle einer Wider-
rufsentscheidung durch
den Patentinhaber beim
Obergereicht Tokyo
mdglich
(gegen eine Entscheidung
auf Aufrechterhaltung des
Patentes kann keine Klage
erhoben werden)

Gegen eine Entscheidung
im Nichtigkeitsverfahren
kdénnen sowohl der Nich-
tigkeitsklager als auch der
Patentinhaber Klage beim
Obergericht Tokyo einrei-
chen.

[__] die diesmalige Revision betreffende Sachverhalte
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*1 Dritte kénnen beim JPO Informationen zu vermeintlichen Zuriickweisungsgriinden betreffend Neuheit, erfinderische
Tatigkeit etc. (typischerweise Informationen Uber relevanten Stand der Technik) einreichen. Erfolgt dies vor Beginn der
Prifung oder wéhrend eines anhangigen Priifungsverfahrens, erhalt der zusténdige Prifer sémtliche eingereichten Infor-
mationen. Eine direkte Beteiligung des einreichenden Dritten am Priifungsverfahren, wie bspw. ein Interview mit dem
Prifer zur Erklarung der eingereichten Informationen, ist jedoch nicht méglich. Dem Anmelder wird die erfolgte Einrei-
chung der Informationen mitgeteilt. Ferner kann der Einreichende auf Wunsch eine Riickmeldung erhalten, ob die einge-
reichten Informationen in einer amtlichen Mitteilung von Zurlickweisungsgriinden verwendet wurden.

*2 Bei der Einreichung von Informationen nach Patenterteilung wird der Rechtsinhaber hierliber benachrichtigt. Eine erneute
Prifung erfolgt aber nicht.

*3 Ob ein Nichtigkeitsklager eine ,Interessierte Partei” ist oder nicht, wird von Fall zu Fall entschieden. In der bisherigen
Rechtsprechung wurden bspw. wegen Patentverletzung verklagte Parteien, Inhaber ahnlicher Patente oder Produzenten
von Erzeugnissen derselben Art wie die patentierte Erfindung als ,Interessierte Parteien“ anerkannt.

* Bei anonymer Einreichung der Informationen kann die unter *' erwéhnte Riickmeldung nicht erhalten werden. Auf Wunsch
kénnten wir in einem solchen Fall den Fortgang der betreffenden Anmeldung Uberwachen und Ihnen mitteilen, wenn eine
Mitteilung von Zurtickweisungsgrinden ergangen ist bzw. ob darin die eingereichten Informationen verwendet wurden.

*% Die folgende Darstellung zeigt den typischen Verlauf des Einspruchsverfahrens:

Verfahrensbeginn Widerrufungsgrinde ~LEN »| Entscheidung auf 8
vorhanden? Aufrechterhaltung =
JPO Kiageerhebung | 3 B
nicht méglich xm
Mitteilung der Fortsetzung <7
Widerrufungsgriinde 4+ 4+ des Verfahrens Widerrufungs- (@) 6
entscheidung T
Klageerhebung -
(durch
Patentinhaber)
Einreichung von moglich
PATENTINHABER * GegenauBerung
¢ Anderungen

EINSPRECHENDER Gegené&uBerung

(nur falls Anderungen erfolgten)

Die obige Revision und somit auch die Mdglichkeit der Erhebung eines Einspruchs gelten fir alle ab dem 1. April 2015 ver6f-
fentlichten Patente.

E Revision des Geschmacksmustergesetzes

Wie schon in unserem letzten Rundschreiben mitgeteilt, wird das Japanische Geschmacksmustergesetz aufgrund des
Beitritts Japans zur Genfer Akte des Haager Geschmacksmusterabkommens revidiert. Das revidierte Gesetz wird in Kraft
treten, sobald die Genfer Akte fir Japan wirksam ist, d.h. ab dem 13. Mai 2015.

Hinweise zur Bestimmung Japans bei internationalen Geschmacksmusteranmeldungen

Die diesmalige Gesetzesrevision dient der Aufnahme von Regelungen zu internationalen Anmeldungen in das Japanische
Geschmacksmustergesetz. Das bereits bestehende Geschmacksmustersystem bleibt unveréndert.

Zu samtlichen Geschmacksmusteranmeldungen wird eine substanzielle Priifung durchgefiihrt. Da die Prifung am JPO sehr
streng ist und Anderungen nach erfolgter Anmeldungen problematisch sein kénnen, sollte sorgfiltig abgewogen werden, ob
ein Geschmacksmusterschutz in Japan durch eine Bestimmung Japans in einer internationalen Anmeldung oder durch eine
direkte Anmeldung beim JPO erlangt werden soll. Als Hilfestellung haben wir nachfolgend die beiden Systeme zusammen-
gefasst gegeniibergestellt.

Ferner sollte beachtet werden, dass in Japan einige der in der Locarno-Klassifikation enthaltenen Geschmacksmuster nicht
anerkannt werden, so dass deren Eintragung in Japan nicht erfolgt, auch wenn eine internationale Anmeldung vorliegt.

Im Falle von Fragen beantworten wir Ihnen diese jederzeit gerne.
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1. Mehrere Geschmacksmuster in einer Anmeldung

Bestimmung Japans gemaB Haager Geschmacks-
musterabkommen

Direktanmeldung in Japan

Auch weiterhin gilt in Japan die Regel ,,pro Muster eine
Anmeldung®. Mehrere Muster enthaltende internationale
Anmeldungen werden als flr jedes einzelne Muster der
internationalen Anmeldung eingereicht betrachtet. Die bei
Einreichung der internationalen Anmeldung zu entrichten-
den jeweiligen Gebuhren (Anmeldegebuthren und Jahres-
gebthren fir 5 Jahre) erhdhen sich entsprechend der
Anzahl der enthaltenen Muster.

In Japan darf eine Anmeldung nur ein Geschmacksmus-
ter enthalten, sodass flr jedes Muster eine separate
Anmeldung einzureichen ist. Enthélt eine Anmeldung
mehrere Muster, so wird diese per Amtsbescheid zurlick-
gewiesen. Bei der Anmeldung sind nur die Anmeldege-
buhren zu entrichten.

2. Zeitpunkt der Veréffentlichung

Bestimmung Japans gemaB Haager Geschmacks-
musterabkommen

Direktanmeldung in Japan

Grundsétzlich erfolgt die internationale Verdéffentlichung
sechs Monate nach der internationalen Registrierung,

sodass Dritte den Inhalt der Anmeldung einsehen kénnen.

Grundsétzlich wird das Geschmacksmuster bis zur Her-
ausgabe der Verdffentlichungsschrift des eingetragenen
Geschmacksmusters nicht veréffentlicht. Der Inhalt von
Geschmacksmusteranmeldungen, die zurtickgezogen
wurden oder aufgrund von Zurlickweisungsbeschlissen /
Beschwerdeentscheidungen nicht zur Eintragung gelangt
sind, ist, bis auf Ausnahmen, fur Dritte nicht feststellbar.

Ein Aufschub der internationalen Verdffentlichung (um
maximal 30 Monate) ist zwar méglich, das System der
Geheimmuster kann jedoch nicht in Anspruch genommen
werden.

Da eine internationale Registrierung und internationale
Veroffentlichung Bedingung fir eine Anmeldung in Japan
sind, kann eine Geheimhaltung des Musters in Japan
nicht beantragt werden. Erfolgte ein Aufschub der inter-
nationalen Veréffentlichung, so entstehen bis zur interna-
tionalen Veroffentlichung aus der Anmeldung keine
Rechte und es erfolgt auch keine Priifung in Japan,
sodass sich eine Rechtserteilung entsprechend
verzogert. Auch die Einreichung von Berichtigungen, eine
Umwandlung der Anmeldung und andere Formaltaten
kénnen beim JPO erst nach der internationalen Ver&ffent-
lichung erfolgen.

Die Beantragung der Geheimhaltung des Musters ist
moglich.

Durch Beantragung bei der Anmeldung oder bei der Ein-
zahlung der Eintragungsgebtihren kann erreicht werden,
dass das Muster bis maximal drei Jahre ab Registrierung
des Musters nicht veréffentlicht wird. Die Dauer der
Geheimhaltung kann in diesem Rahmen festgelegt und

- bei Beantragung innerhalb der Geheimhaltungsfrist -
auch geandert (d.h. verldngert oder verkirzt) werden. Fir
eine Rechtsausiibung auf Grundlage eines Geheimmus-
ters muss zunachst eine den Inhalt des Geheimmusters
zeigende Verwarnung erfolgen. Die Einreichung von
Berichtigungen, Umwandlung der Anmeldung etc. ist
direkt ab der Anmeldung mdglich.

Wenn eine friihzeitige Veroffentlichung eines Geschmacksmusters nicht gewlinscht, aber eine mdglichst schnelle

Rechtserlangung in Japan angestrebt wird:

deren Grundlage eine internationale Anmeldung.

Abhéngig von geplanten Terminen einer Verdffentlichung oder eines Verkaufsstartes von Erzeugnissen, kann es wiin-
schenswert sein, dass ein Geschmacksmuster fUr einen gewissen Zeitraum nicht veréffentlicht wird. Hierflr empfehlen
wir als Erstanmeldung eine internationale Anmeldung einzureichen, zu dieser einen Veréffentlichungsaufschub zu
beantragen und spéter eine japanische nationale Geschmackmusteranmeldung unter Beanspruchung der Prioritat der
internationalen Anmeldung einzureichen. Sollte dann in Japan ein Erteilungsbeschluss bereits vor der Herausgabe der
Internationalen Verdéffentlichung ergehen, kann bei der Entrichtung der Erteilungsgebtlihren die Geheimhaltung
beantragt werden. Es ist natlrlich auch méglich, zunéchst eine Erstanmeldung in Japan einzureichen und dann auf
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3. Ausfiihrung (Nachahmung) durch Dritte vor Eintragung des Geschmacksmusterrechts

Bestimmung Japans gemaB Haager Geschmacks-
musterabkommen

Direktanmeldung in Japan

Bei einer internationalen Verdéffentlichung vor der Rechts-
erlangung in Japan besteht die Gefahr einer Nachahmung
durch Dritte. Wurde nach der internationalen Veroffentli-
chung und vor der Eintragung eine Verwarnung ausge-
sprochen, besteht die Mdglichkeit, nach erfolgter Eintra-
gung des Geschmacksmusterrechts eine Entschadigung
fur den Zeitraum beginnend mit der Verwarnung zu
fordern; ein Anspruch auf Schadensersatz besteht jedoch
fur diesen Zeitraum nicht. Auch besteht vor der Eintra-
gung des Schutzrechtes kein Unterlassungsanspruch. Fir
den Zeitraum vor der internationalen Veréffentlichung
kann keine Entschadigung verlangt werden, so dass dies-
bezuglich kein Schutz vorliegt, auch wenn eine Eintra-
gung in Japan erfolgt.

Da eine Veroffentlichung des Geschmacksmusters erst
nach der Eintragung erfolgt, ist die Moglichkeit einer
Nachahmung durch Dritte vor der Eintragung gering,
sodass das System der Entschadigungsforderungen hier
nicht zur Anwendung gelangt. Durch Wahl des richtigen
Anmeldezeitpunktes unter Berlcksichtigung einer
geplanten Veréffentlichung oder eines Verkaufsstarts des
betreffenden Erzeugnisses kann das Risiko einer Nachah-
mung durch Dritte gesenkt werden.

4. Zuriickweisungsgriinde

Bestimmung Japans gemaB Haager Geschmacks-
musterabkommen

Direktanmeldung in Japan

Im Falle internationaler Anmeldungen, die mehrere
Geschmacksmuster enthalten, wird jedes Muster einzeln
auf Eintragbarkeit geprtift, sodass entsprechende Amts-
bescheide des JPO zu unterschiedlichen Zeitpunkten
zugestellt werden kdnnen.

Das JPO plant, Zuriickweisungsbescheide zu internatio-
nalen Anmeldungen innerhalb von 12 Monaten ab dem
Datum der internationalen Ver&ffentlichung zuzustellen.
Zurlckweisungsbescheide werden dann vom JPO Uber
das Internationale Blro an den Anmelder gesandt. Unter
Umstanden bleibt dann fiir den japanischen Vertreter nur
wenig Zeit, um einen Bescheid des JPO zu beantworten.
Fir Geschmacksmuster, die voraussichtlich nicht lange
zur Anwendung gelangen, scheint eine internationale
Anmeldung daher weniger geeignet.

Derzeit wird ein erster Amtsbescheid im Durchschnitt
etwa 6,5 Monate ab dem Anmeldedatum erlassen. Das
JPO sendet diesen direkt an den japanischen Vertreter,
sodass ausreichend Zeit fur die Beantwortung des
Bescheides verbleibt. Falls keine Zurtickweisungsgriinde
vorliegen, sollte zudem der Zeitraum bis zu einer Rechts-
erlangung kurzer als im Falle einer entsprechenden inter-
nationalen Anmeldung sein.

Mitteilungen von Zurlickweisungsgriinden des JPO
werden im Internationalen Register eingetragen und
Kopien hiervon sind fur Dritte gegen Gebuhr beim Inter-
nationalen Biro erhaltlich.

Eine Verdéffentlichung des Inhalts von Zurlickweisungsbe-
scheiden erfolgt nicht. Erfolgt eine Eintragung infolge
einer Entscheidung in einem Beschwerdeverfahren gegen
einen Zuriickweisungsbeschluss, wird aber die eine
Zusammenfassung der Zuriickweisungsgriinde enthal-
tende Beschwerdeentscheidung verdffentlicht.
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5. Anderung von Abbildungen

Bestimmung Japans gemaB Haager Geschmacks-
musterabkommen

Direktanmeldung in Japan

Falls die Figuren einer internationalen Anmeldung die
Bestimmungen des JPO nicht erfiillen und eine Identifi-
zierung des Geschmacksmusters nicht zulassen, wird die
Einreichung zusétzlicher Abbildungen gefordert. Es ist
davon auszugehen, dass wie bei Direktanmeldungen in
Japan sechs Ansichten des Musters (Frontansicht, Rick-
ansicht, Draufsicht, Ansichten von unten, rechts und links)
erforderlich sind. Falls die Einreichung zusétzlicher Abbil-
dungen eine Anderung des Inhalts des Musters bewirkt,
wird diese abgelehnt. Missen Amtsbescheide beantwor-
tet werden, so verzégert sich eine Rechtserlangung ent-
sprechend.

Damit der Inhalt eines Geschmacksmusterrechts deutlich
ist, sind die Anforderungen an dessen Darstellung sehr
strikt. Grundséatzlich sind bei der Anmeldung sechs
Ansichten des Musters (Frontansicht, Riickansicht, Drauf-
sicht, Ansichten von unten, rechts und links) erforderlich.
Bei einer Direktanmeldung in Japan tberprift der japani-
sche Vertreter die Abbildungen vor der Einreichung auf
ihre Eignung und sorgt gegebenenfalls daflr, dass diese
bei der Einreichung den hiesigen Bestimmungen entspre-
chen, sodass Zurtickweisungen aufgrund mangelhafter
Abbildungen vermieden werden kdnnen.

6. Entrichtung von Eintragungs- und Verlangerungsgebiihren

Bestimmung Japans gemaB Haager Geschmacks-
musterabkommen

Direktanmeldung in Japan

Da bei der Anmeldung die Jahresgebuhren fir 5 Jahre als
Eintragungsgebtihr entrichtet werden, wird das Muster im
Falle eines Erteilungsbeschlusses oder einer entspre-
chend lautenden Beschwerdeentscheidung des JPO ein-
getragen. Gelangt eine internationale Anmeldung in
Japan nicht zur Eintragung, kann innerhalb einer
bestimmten Frist die Riickerstattung der Erteilungsgebihr
beim JPO beantragt werden.

Die Gultigkeitsdauer des Schutzrechts ist identisch mit
der bei einer Direktanmeldung erzielbaren (maximal 20
Jahre ab Eintragung in Japan). Auch die Hohe der Verlan-
gerungsgebuihren ist gleich, jedoch missen diese jeweils
far 5 Jahre gesammelt entrichtet werden.

Die Erteilungsgebihren sind nach Erhalt eines Erteilungs-
beschlusses zu entrichten. Danach wird das
Geschmacksmusterrecht registriert.

Die Verlangerungsgebihren kdnnen jahrlich oder fir
mehrere Jahre im Voraus entrichtet werden. Die Schutz-
dauer betrdgt maximal 20 Jahre ab Datum der Eintra-

gung.

B Revision des Markengesetzes — Schutz neuer Markentypen

Wie im vorangegangenen Rundschreiben bereits mitgeteilt, werden durch die diesmalige Revision mehrere neue Markenty-
pen Gegenstand des Schutzes unter dem Markengesetz. Nachfolgend soll hierauf nédher eingegangen werden. Die Geset-
zesrevision wird am 1. April 2015 in Kraft treten.

1. Schiitzbare neue Marken

Folgende neue Markentypen konnen aufgrund der Gesetzesrevision eingetragen werden:

1. Bewegungsmarken: Marken, bei denen Schriftzeichen, Bilder usw. sich im zeitlichen Verlauf @ndern (z.B. auf
Fernseh- oder Computerbildschirmen)

2. Hologrammmarken: Marken, bei denen Schriftzeichen, Bilder usw. sich aufgrund holografischer oder anderer
Verfahren dndern (z.B. Schriftzeichen oder Bilder, die je nach Blickwinkel unterschiedlich erscheinen)

3. Farbmarken: lediglich aus einer Farbe oder einer Kombination mehrerer Farben gebildete Marken (z.B. auf
Verpackungen oder Werbetafeln verwendete Farbgebung)

4. Hormarken: durch Musik, Sprachlaute, natiirliche Klange usw. gebildete Marken, die akustisch erkannt werden
(z.B. in Werbespots verwendete Soundlogos, Starttone bei Computern)

5. Positionsmarken: Bild- oder andere Marken, bei denen eine Position der Anbringung auf einem Erzeugnis spe-
zifiziert ist (z.B. an einer bestimmten Position auf einer Tasche angebrachte Grafik)
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Auch fiir die neuen Markentypen wird eine substanzielle Priifung durchgefiihrt.

e Falls Schriftzeichen, Bilder usw., die eine Bewegungsmarke, Hologrammmarke oder Positionsmarke bilden, eine Unter-
scheidung zwischen eigenen und fremden Waren oder Dienstleistungen nicht zulassen, wird grundséatzlich auch die
gesamte Marke als eine solche Unterscheidungskraft nicht aufweisend beurteilt.

e Farbmarken werden grundséatzlich als keine Unterscheidungskraft hinsichtlich eigener und fremder Waren oder Dienstleis-
tungen aufweisend beurteilt.

e Hoérmarken, bestehend aus Elementen wie von Waren normalerweise erzeugten Gerduschen, Einzellauten, als natirliche
Klange wahrgenommenen Gerduschen, oder nur als Musikstick wahrgenommenen Gerduschen, werden grundsétzlich
als keine Unterscheidungskraft hinsichtlich eigener und fremder Waren oder Dienstleistungen aufweisend beurteilt.

e Auch wenn eine Marke als hinsichtlich eigener und fremder Waren oder Dienstleistungen nicht unterscheidungskréftig
beurteilt wird, kann deren Registrierung erreicht werden, falls nachgewiesen werden kann, dass durch Verwendung dieser
Marke Unterscheidungskraft entsteht.

e Falls es als denkbar erachtet wird, dass es bei einer Marke hinsichtlich des Waren-/Dienstleistungsursprungs zu Ver-
wechslungen kommt, werden auch Marken unterschiedlicher Typen hinsichtlich der Ahnlichkeit beurteilt.

2. Recht auf fortgesetzte Markennutzung

Wenn eine zu den oben genannten neuen Typen gehdérige Marke bereits vor dem Inkrafttreten der Revision benutzt wurde,
kann diese auch ohne Erlangung einer Markeneintragung im bisherigen Geschéaftsrahmen weiter benutzt werden. Dies gilt
jedoch nicht fur Positionsmarken, da diese lediglich die Position der Anbringung einer herkdmmlich schiitzbaren Marke
spezifizieren.

3. Anmeldeverfahren fiir die einzelnen Markentypen

¢ Im Anmeldeantrag ist zu spezifizieren, welcher Markentyp Gegenstand der Anmeldung ist. In einer einzelnen Anmeldung
eine Kombination mehrerer Markentypen, bspw. von Bewegungs- und Hérmarke, anzumelden, ist nicht zulassig.

¢ Im Falle vom Bewegungs-, Hologramm-, Farb- und Positionsmarken ist deren detaillierte Beschreibung einzureichen. Flr
Klangmarken ist die Hinterlegung einer Tondatei erforderlich.

Die nachfolgend gezeigten Beispiele stellen einen Auszug aus dem im Februar 2015 vom JPO verdéffentlichten Revisionsvor-
schlag fur die Prifungsrichtlinien fir Marken dar.

1. Bewegungsmarken

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, fir die eine Eintragung erlangt werden soll]:
e eine oder mehrere unterschiedliche Zeichnungen oder Fotos, welche die Anderung im zeitlichen Verlauf spezifizieren.

2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

e konkrete und deutliche Erklarung der die Bewegungsmarke bildenden Elemente und Angabe von deren zeitlicher Anderung
(bspw. Ablauf der Anderung, Gesamtdauer der Darstellung)

3. Beispiel fir eine als Bewegungsmarke angesehene Marke:

Beispiel 1 (Darstellung mittels einer einzelnen Abbildung, ohne Anderung des Motivs selbst)

[Marke, firr die eine Eintragung erlangt werden soll]

[Bewegungsmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, fiir die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend ,Marke®) ist eine Bewegungsmarke, die eine Anderung
im zeitlichen Verlauf zeigt. Es ist ein Vogel dargestellt, der entlang der gestrichelten Linie sich allm&hlich von links unten nach
rechts oben bewegt. Der Zeitraum betragt bei dieser Marke insgesamt drei Sekunden. Die in der Abbildung gezeigte gestri-
chelte Linie dient hier lediglich der besseren Darstellung der Bewegung des Vogels und ist kein strukturelles Element der
Marke.
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Beispiel 2 (Darstellung mittels mehrerer unterschiedlicher Abbildungen, Bewegung unter Anderung des Motivs)
[Marke, fur die eine Eintragung erlangt werden soll]

‘c_— - @
‘0_— “-— 4‘7 -

.o 1 - 2 3 4 5

[Bewegungsmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, fur die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend ,Marke") ist eine aus fiinf Abbildungen bestehende
Bewegungsmarke, die eine Anderung im zeitlichen Verlauf zeigt. Die in den jeweiligen Abbildungen in der rechten unteren
Ecke gezeigten Nummern zeigen die Reihenfolge der Abbildungen und sind kein strukturelles Element der Marke. Ein Vogel
ist in Abbildung 1 mit geschlossenen Flligeln links unten positioniert gezeigt, in Abbildung 2 sind die Flligel angehoben, in
Abbildung 3 gesenkt, in Abbildung 4 angehoben, und in Abbildung 5 gesenkt, wobei der Vogel sich von Abb. 2 bis Abb. 5
allmahlich nach rechts oben bewegt. Der Zeitraum betrégt bei dieser Marke insgesamt drei Sekunden.

2. Hologrammmarken

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, fiir die eine Eintragung erlangt werden soll]:

e eine oder mehrere unterschiedliche Zeichnungen oder Fotos, die die mittels holografischer oder anderer Verfahren
erzielten verschiedenen Ansichten der Marke spezifizieren.

2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

e konkrete und deutliche Erklarung der die Hologrammmarke bildenden Elemente und Angabe der mittels holografischen
oder anderen Mitteln erzielten Wirkung (bspw. vom Blickwinkel abh&ngige unterschiedliche Ansichten)

3. Beispiel fur eine als Hologrammmarke angesehene Marke

[Marke, fir die eine Eintragung erlangt werden soll]
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[Hologrammmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, fur die eine Eintragung erlangt werden soll (hachfolgend ,,Marke®) ist eine Hologrammmarke, bei der sich der
dargestellte Inhalt abhangig vom Blickwinkel &ndert. Die in den Abbildungen rechts unten gezeigten Nummern (1 etc.) zeigen
die Reihenfolge der Abbildungen und sind kein strukturelles Element der Marke. Bei Blick von links entspricht die Ansicht der
Marke der Darstellung 1, bei Frontalansicht der Darstellung 2 und bei Blick von rechts der Darstellung 3.

3. Farbmarken
1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, fiir die eine Eintragung erlangt werden soll]:
¢ Abbildung der Farbe(n) fir die eine Markeneintragung erlangt werden soll

e gegebenenfalls: eine oder mehrere unterschiedliche Zeichnungen oder Fotos, in denen die Farbe, fir die eine Markenein-
tragung erlangt werden soll, und deren Positionierung spezifiziert sind, indem der Teil desjenigen Gegenstandes, der mit
der Farbe versehen ist, nur in dieser Farbe dargestellt ist, wahrend die Ubrigen Teile mit gestrichelten Linien dargestellt
sind.
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2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

e konkrete Erklarung wie bspw. Bezeichnung der Farbe(n), Mischungsverhaltnis der drei Grundfarben (RGB-Farbraum),
Farbcode, ggf. Art der Kombination von Farben (d.h., Positionierung, Anteil usw. der jeweiligen Farben, falls eine Farbkom-

bination vorliegt).

3. Beispiele fir als Farbmarken angesehene Marken

(Beispiel 1)
Einzelfarbe

[Marke, fur die eine Eintragung erlangt
werden soll]

[Farbmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, flr die eine Eintragung
erlangt werden soll ist eine
Farbmarke, bestehend nur aus der
Farbe Rot (RGB-Anteile: 255,0,0).

4. Hormarken

(Beispiel 2)
Farbkombination

[Marke, fur die eine Eintragung erlangt
werden soll]

[Farbmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, fur die eine Eintragung
erlangt werden soll (hachfolgend
»~Marke") ist eine Farbmarke,
bestehend aus einer Farbkombina-
tion. Die Farbkombination besteht aus
den Farben Rot (RGB-Anteile:
255,0,0), Blau (RGB-Anteile: 0,0,255),
Gelb (RGB-Anteile: 255,255,0) und
Griin (RGB-Anteile: 255,128,0), die von
oben nach unten folgende Anordnung
und Anteile haben: Rot: 50% der
Marke, Blau: 25%, Gelb: 15%, Grin:
10%.

(Beispiel 3)
Spezifizierung der Farbposition auf
einem Produkt

[Marke, fur die eine Eintragung erlangt
werden soll]

[Farbmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, fur die eine Eintragung
erlangt werden soll (hachfolgend
»Marke") ist eine Farbmarke, bei
welcher ein Messerheft mit der Farbe
Rot (RGB-Anteile: 255,0,0) versehen
ist. Die gestrichelten Linien (Heft und
Klinge) zeigen ein Beispiel fir eine
Form eines Produkts und sind kein
strukturelles Element der Marke.

[Bestimmte Waren/Dienstleistungen
und Waren-/Dienstleistungsklassen]

[Klasse 8]

[Bestimmte Waren/Dienstleistungen]
Messer

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, fUr die eine Eintragung erlangt werden soll]:

* Angabe der zur Spezifizierung der Tone, fur die eine Markeneintragung erlangt werden soll, erforderlichen Sachverhalte in

Schriftzeichen oder in Notenschreibweise oder in einer Kombination derselben.

(A) Spezifizierung in Notenschreibweise, wenn alle folgenden Angaben enthalten sind:

e Noten

e Notenschlissel (G-Schllssel etc.)

e Tempo (wie Metronomschlag oder Tempoanweisung)

e Takt (Viervierteltakt etc.)

e Sprachlautangaben (falls ein Text enthalten ist)
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(B) Schriftliche Spezifizierung mit folgenden Angaben:

e Art der Téne
Spezifizierung mittels Kombinationen von Onomatopoetika/einen Zustand beschreibenden Lauten etc. (bspw. Katzenmi-
auen (,miau!“), Handeklatschen (,klatsch, klatsch!“), Windgerausche (,,hui!“), Maschinengerdusche (,ratter!“, ,knatter!*)

e andere zur Spezifizierung der Klange erforderliche Merkmale:

Angabe der Dauer, Anzahl, Reihenfolge, Anderungen der Tone (d.h. Anderung der Lautstarke, der Tonstéarke (Dynamik),
des Tempos usw.) etc.

2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

Hier sind Angaben nicht unbedingt erforderlich, jedoch muss eine Tondatei eingereicht werden.

3. Beispiele flr als Hérmarken angesehene Marken

(Beispiel 1) (Beispiel 2) (Beispiel 3)
[Marke, fur die eine Eintragung erlangt | [Marke, fUr die eine Eintragung erlangt | [Marke, flr die eine Eintragung erlangt
werden soll] werden soll] werden soll]
; Die vorliegende Marke ist
=120
-” zusammengesetzt aus den
=120 Piano [é—&' =1 1
P b | | e — — Gerauschen zweimaligen
" o
4’\ C _] P —— % R Handeklatschens (,klatsch,
i b Guite Ha EE—8 3 =
‘;.J witar PP { ﬂ klatsch!“) mit anschlieBendem
s
Cx B Bass [y Sy Katzenmiauen (,miaul”), die
= 3 3 3 sich Uber insgesamt drei
Tambourine eL 2 S Y " Sekunden erstrecken.
[Hormarke] [Hormarke] [Hormarke]

5. Positionsmarken

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, firr die eine Eintragung erlangt werden soll]:

¢ eine oder mehrere unterschiedliche Zeichnungen oder Fotos, worin die Marke und deren Position spezifiziert sind, indem
die Marke, fur die eine Eintragung erlangt werden soll, mit durchgezogenen Linien dargestellt ist, und andere Teile mit
gestrichelten Linien gezeigt sind.

2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

e konkrete und deutliche Erkldrung der die Positionsmarke bildenden Elemente und Darstellung des mit den betreffenden
Elementen versehenen Gegenstandes (Bezeichnung, Form, Merkmale des betreffenden Teils etc.)

3. Beispiel fur eine als Positionsmarke angesehene Marke

[Marke, fur die eine Eintragung erlangt werden soll]
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[Positionsmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, flr die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend ,,Marke") ist eine Positionsmarke, die die Anbringungs-
position eines Kennzeichens auf einer Tasche flir Golfschlager spezifiziert. Die gestrichelten Linien zeigen ein Beispiel der
Form der Tasche und stellen kein strukturelles Element der Marke dar.

[Bestimmte Waren/Dienstleistungen und Waren-/Dienstleistungsklassen]
[Klasse 28]
[Bestimmte Waren/Dienstleistungen] Taschen fiir Golfschlager

4. Zu Marken aus Internationalen Markenanmeldungen

Erfolgte die Beantragung der territorialen Ausdehnung auf Japan nach dem Inkrafttreten des revidierten Markengesetzes, so
gelangt dieses zur Anwendung.

Nachstehend ein Auszug aus dem im Februar 2015 vom JPO verdéffentlichten Revisionsvorschlag fir die Prifungsrichtlinien
fur Marken:

1. Die Beurteilung ob es sich bei einer Marke aus einer Internationalen Markenanmeldung um eine Bewegungsmarke, Holo-
grammmarke, Farbmarke, Hormarke oder Positionsmarke handelt, erfolgt abh&ngig von den bei der Bestimmung Japans
gemachten Angaben gemaB den folgenden Punkten A — C grundsétzlich wie nachstehend gezeigt.

(A) Bei Spezifizierung unter ,Indication relating to the nature or kind of mark*:

i) Ist dort ,mark consisting exclusively of one or several colors“ angegeben, so wird die Marke als Farbmarke
betrachtet.
ii) Ist dort ,,sound mark“ angegeben, so wird die Marke als Hérmarke betrachtet.

(B) Bei Spezifizierung unter ,Description of the mark*:

i) Ist dort ,moving”“ usw. angegeben, so kdnnte die Marke als Bewegungsmarke betrachtet werden.

ii) Ist dort ,hologram® usw. angegeben, so konnte die Marke als Hologrammmarke betrachtet werden.

iii) Ist dort ,positioning of the mark” oder ,position mark® usw. angegeben, so kdnnte die Marke als Positionsmarke
betrachtet werden.

(C) Sind keine Angaben gemaB Punkt (A) gemacht oder ist eine Beurteilung aufgrund der Angaben gemas Punkt (B) nicht
maoglich, so erfolgt die Zuordnung aufgrund der angegebenen Marke, fir die eine Eintragung erlangt werden soll.

Ist beispielsweise als Marke, flir die eine Eintragung erlangt werden soll, eine Notendarstellung gezeigt, unter ,Indica-
tion relating to the nature or kind of marks” jedoch , sound mark" nicht angegeben, so wird die in Notendarstellung
gezeigte Marke als Bildmarke behandelt.

2. Betreffend die [Detaillierte Beschreibung der Marke], fiir die eine Eintragung erlangt werden soll:

(A) Bei Farbmarken werden die bei der Bestimmung Japans unter ,Colours claimed” und ,,Description of the mark”
gemachten Angaben als detaillierte Beschreibung der Marke betrachtet.

(B) Bei Hormarken, Bewegungsmarken, Hologrammmarken und Positionsmarken werden die bei der Bestimmung
Japans unter ,,Description of the mark” gemachten Angaben als detaillierte Beschreibung der Marke betrachtet.

3. Da im Falle von internationalen Marken bei Hérmarken nicht die Méglichkeit besteht, im Internationalen Register eine
Tondatei beizufligen, ist diese im Falle einer Bestimmung Japans nachzureichen. Das Japanische Patentamt wird dann in
einem entsprechenden Amtsbescheid die Datei anfordern.

Falls Sie/lhre Mandanten die Anmeldung von zu den vorgenannten Kategorien gehdrenden Marken erwégen sollten, beraten
wir Sie hierzu gerne.
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Revision der Bestimmungen zur Verlangerung der Laufzeit von
Patenten

1. Auch Erzeugnisse der regenerativen Medizin werden Gegenstand der Verlangerung der
Patentlaufzeit

Bisher konnte in Japan die Laufzeit von Patenten zu agrochemischen Erzeugnissen und Medikamenten um maximal 5 Jahre
verlédngert werden.

Aufgrund von revidierten relevanten Kabinettsanordnungen und Prifungsrichtlinien wird nun auch fir Erzeugnisse der rege-
nerativen Medizin eine Verldngerung der Patentlaufzeit um maximal 5 Jahre méglich.

Die betreffende Bestimmung des Art. 67 Abs. 2 JPatG lautet wie folgt:

»Die Patentlaufzeit kann auf Antrag um einen Zeitraum von bis zu fiinf Jahren verlangert werden, wenn es einen Zeitraum
gab, in dem die Nutzung der Erfindung nicht mdglich war, weil Zulassungen oder andere MaBnahmen, die in Gesetzen zur
Gewabhrleistung der Sicherheit etc. bei der Auslibung der patentierten Erfindung festgelegt sind, und die gemaB Kabinetts-
anordnung als solche bestimmt sind, welche aufgrund des Zwecks der MaBnahmen, Formalitdten etc. fir ihre genaue
Durchfiihrung eine entsprechende Zeitdauer bendtigen, erforderlich sind.”

Als obige ,MaBnahmen® sind gemaB Kabinettsanordnung (Art. 3 der Ausflihrungsbestimmungen zum Patentgesetz) die
Registrierung von agrochemischen Erzeugnissen gemaB den Bestimmungen des Kontrollgesetzes fiir Agrochemikalien und
die Genehmigung von Medikamenten gemaB den Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes festgelegt.

Aufgrund der im Vorjahr erfolgten Revision des Arzneimittelgesetzes erfolgte eine Neuaufstellung der Warenklassen, enthal-
tend Medikamente, Nichtmedikamente, Kosmetika, medizinische Ausristung etc., wobei eine neue Klasse ,,Erzeugnisse der
regenerativen Medizin etc.” definiert wurde. (Im Zuge der Revision wurde die Bezeichnung des Arzneimittelgesetzes gedndert
(nachfolgend abgekiirzt ,,Gesetz Uber Arzneimittel, medizinische Ausristung etc.“).) Als Ergebnis der Beratungen wurde
auch fur Patente im Zusammenhang mit der neu definierten Warenklasse ,Erzeugnisse der regenerativen Medizin etc.” die
Moglichkeit der Laufzeitverlangerung etabliert und in den Ausflihrungsbestimmungen zum Patentgesetz wurde als obige
~MaBnahme“ die Zulassung von Erzeugnissen der regenerativen Medizin hinzugefligt. Auch die entsprechenden Priifungs-
richtlinien wurden Ubereinstimmend revidiert.

Nach der Gesetzesrevision besteht also auBer fir Patente zu Medikamenten und agrochemischen Erzeugnissen auch fir
Patente zu Erzeugnissen der regenerativen Medizin die Moglichkeit der Laufzeitverlangerung.

2. Erzeugnisse der regenerativen Medizin

1. Definition

Als Erzeugnisse der regenerativen Medizin sind definiert:

* Erzeugnisse, bei denen menschliche Zellen durch Kultivierung etc. bearbeitet wurden und die zum Zwecke einer Rekons-
truktion, Wiederherstellung, plastischer Ausbildung von Kérperstrukturen und —funktionen sowie der Therapie oder Ver-
hinderung von Erkrankungen verwendet werden, oder

e Erzeugnisse, die zum Zwecke einer Gentherapie in menschliche Zellen eingefiihrt werden

(Gesetz Uber Arzneimittel, medizinische Ausriistung etc., Art. 2 Abs. 9)

2.Beispiele fiir Erzeugnisse der regenerativen Medizin

Es kdnnen beispielsweise folgende Erzeugnisse genannt werden:

¢ Durch ex vivo Kultivierung von kdrpereigenen Knorpelzellen in Kollagengel erhaltene Produkte, die an durch duBere Verlet-
zungen verlustig gegangene Knorpelstellen transplantiert werden, um mittels der knorpelartigen Zusammensetzung aus
Knorpelzellen und Kollagengel eine Wiederherstellung der Knorpelfunktion zu erreichen

¢ Immunzellen aktivierende Substanzen und Krebs-Antigenpeptid enthaltende Zellen, die im Kdrper von Krebspatienten
verabreicht werden, um Wirkungen bei der Krebstherapie zu erzielen

Die obige Revision der Ausfiihrungsbestimmungen zum Patentgesetz sowie die revidierten Priifungsrichtlinien sind seit dem
25. November 2014 in Kraft bzw. in Anwendung. Somit ist auch die Zulassung von Erzeugnissen der regenerativen Medizin
fur Patente, fir die eine Laufzeitverlangerung ab dem 25. November 2014 beantragt wurde, Gegenstand der Verlédngerung.
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