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Unser diesmaliges Rundschreiben behandelt folgende Themen: _

q e W Sletter e Urteil des Obersten Gerichts zu Product-by-process-Anspriichen Oktober 2015
e Gesetzesrevision zu Arbeitnehmererfindungen Rundschreiben Nr. D-195
¢ Aktuelle Tendenzen bei dreidimensionalen Marken

n Urteil des Obersten Gerichts zu Product-by-process-Anspriichen

Das Oberste Gericht hat folgende Grundlagen zur Interpretation von Product-by-process-Anspriichen (,,PBP-Anspriichen®)
aufgezeigt (Klage Nr. 2012(Ju)1204, Urteil vom 5. Juni 2015):

(1) Der von einem PBP-Anspruch abgedeckte Bereich umfasst Erzeugnisse mit derselben Konstruktion, denselben
Eigenschaften usw. wie das mit dem Verfahren hergestellte Erzeugnis.

(2) Ein PBP-Anspruch erfiillt nur dann die Klarheitsanforderung, wenn es zum Anmeldezeitpunkt unméglich oder
praktisch nicht realisierbar war, das betreffende Produkt direkt durch seine Konstruktion oder seine Eigen-
schaften zu identifizieren.

Zu PBP-Anspriichen erfolgen die kunftige Prifung beim JPO sowie Verfahren bei Gericht diesen Bestimmungen entspre-
chend.

1. Zusammenfassung des Urteils des Obersten Gerichts

1. Hintergrund

Revisionsklagerin (Teva) — Inhaberin des japanischen Patentes Nr. 3737801

-

[Claim 1] Pravastatin sodium prepared by a process comprising the steps of:
a) forming a concentrated organic solution of pravastatin;
b) precipitating pravastatin as an ammonium salt thereof;
c) purifying the ammonium salt by recrystallization;
d) transposing the ammonium salt to pravastatin sodium; and
e) isolating pravastatin sodium,
Lthe pravastatin sodium containing less than 0.5 wt% pravastatin lactone and less than 0.2 wt% epiprava. J

Revisionsbeklagte (Kyowa Hakko Kirin)

» Produziert und verkauft Pravastatin Na 10 mg “KH” (nachstehend ,,KH-Produkt®).

» Das KH-Produkt enthalt Pravastatin Sodium mit weniger als 0.5Gew.-% Pravastatin Lactone und weniger als 0.2
Gew.-% Epiprava.

» Der Herstellungsprozess des KH-Produktes umfasst nicht den Schritt ,a) forming a concentrated organic
L solution of pravastatin”. J

Teva hatte Klage wegen Verletzung seines obigen Patentes Nr. 3737801 durch das KH-Produkt erhoben und forderte von der
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Beklagten die Einstellung von Produktion und Verkauf des KH-Produkts sowie dessen Beseitigung.

In der urspriinglichen Entscheidung des Obergerichts flr geistiges Eigentum (Klage Nr. 2010(Ne)10043) war - unter allgemei-
ner Anerkennung von PBP-Anspriichen - geurteilt worden, dass im Falle des obigen Patentes dessen Bereich beschrankt ist
auf das Produkt, das mittels des in den Anspriichen angegebenen Verfahrens produziert wird, und dass das KH-Produkt
nicht in den Bereich des Patentes falle, da das Verfahren zur Herstellung des KH-Produktes nicht den Schritt ,,a) forming a
concentrated organic solution of pravastatin“ umfasse.

2. Zusammenfassung des Urteils des Obersten Gerichtes

¢ Als beanspruchbare Erfindungen werden Erfindungen von Erzeugnissen, Verfahren und Verfahren zur Herstellung von
Erzeugnissen anerkannt. Wenn ein Patent eine Erfindung eines Erzeugnisses betrifft, so erstreckt sich daher dessen Wirk-
samkeit unabhéngig vom Herstellungsverfahren auf Produkte, deren Konstruktion/ Zusammensetzung und Eigenschaften
etc. identisch mit denen des betreffenden Erzeugnisses sind. Auch wenn in den Patentanspriichen eines ein Erzeugnis
betreffenden Patentes das Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses angegeben ist, kdnne demzufolge der Bereich der
Erfindung des Patentes derart aufgefasst werden, dass dieser ein Erzeugnis mit einer Konstruktion/Zusammensetzung
und Eigenschaften usw. bestimmt, die identisch mit denen des durch das Verfahren hergestellten Produktes sind.

e Problematisch ware es jedoch, wenn sich in jedem Fall von PBP-Anspriichen die Wirksamkeit des betreffenden Patentes
auf Erzeugnisse erstrecken wirde, deren Konstruktion/Zusammensetzung und Eigenschaften etc. identisch mit denen
des mittels des in den PBP-Ansprichen angegebenen Verfahrens hergestellten Erzeugnisses sind. So ist es beispiels-
weise normalerweise unklar, welche Konstruktion/Zusammensetzung oder Eigenschaften des Erzeugnisses aus dem
betreffenden Herstellungsverfahren resultieren, sodass der Inhalt der Erfindung nicht deutlich aus den Patentanspriichen
entnommen werden kann. Demzufolge ist es problematisch, den Bereich des dem Patentinhaber eigenen Exklusivrechtes
einzuschatzen.

Andererseits kann es je nach konkretem Inhalt oder Eigenschaften eines Erzeugnisses vorkommen, dass es zum Anmel-
dezeitpunkt technisch nicht mdglich oder (bspw. weil dies GberméaBigen finanziellen oder zeitlichen Aufwand erfordern
wirde) praktisch nicht realisierbar war, Konstruktion/Zusammensetzung oder Eigenschaften des Erzeugnisses zu analy-
sieren, sodass eine Formulierung als PBP-Anspruch unumgénglich war.

Daher wére es auch nicht zielfihrend, PBP-Anspriiche grundsétzlich nicht anzuerkennen.

Unter den obigen Umsténden werden also Interessen Dritter nicht unangemessen beeintréchtigt, auch wenn der Bereich
der patentierten Erfindung derart ausgelegt wird, dass dieser Bereich Erzeugnisse mit einer Konstruktion/Zusammenset-
zung und Eigenschaften, die identisch mit denen eines durch das Verfahren hergestellten Produktes sind, umfasst.
Daraus folgt, dass, wenn in eine Erfindung eines Erzeugnisses betreffenden Patentansprichen das Verfahren zur Herstel-
lung des Erzeugnisses angegeben ist, die Angaben der Anspriiche nur dann als die Klarheitsanforderung gemaB Art. 36
Abs. 6 Nr. 2 erflllend betrachtet werden, wenn es zum Zeitpunkt der Anmeldung unmaéglich oder praktisch nicht realisier-
bar war, das Erzeugnis direkt durch seine Konstruktion/Zusammensetzung oder seine Eigenschaften zu identifizieren.

e Da die Entscheidung des Obergerichtes fir geistiges Eigentum klar gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstéBt, wird
diese aufgehoben. Die vorliegende Angelegenheit wird an das Obergericht flir geistiges Eigentum zurlickverwiesen, damit
dort entsprechend dem diesmaligen Urteil des Obersten Gerichtes der Schutzbereich des Patentes beurteilt, und unter
Berticksichtigung der obigen Bedingungen (Vorliegen von Unmdglichkeit oder fehlender praktischer Realisierbarkeit) aus-
reichend gepruft werden kann, ob die Anspriiche der Klarheitsanforderung gentigen.

2. Die kiinftige Priifung beim JPO

Wie oben gezeigt, missen PBP-Anspriiche (neben den anderen Anforderungen, wie Neuheit, erfinderischer Téatigkeit) die
Klarheitsanforderung gemaB der unter Punkt 1(2) angegebenen Bestimmung erfillen, damit zu einer PBP-Anspruche enthal-
tenden Anmeldung ein Patent erteilt werden kann.

Das JPO hat die zukinftige Handhabung der Priifung betreffend die Klarheit von PBP-Anspriichen im Zusammenhang mit
der unter Punkt 1(2) angegebenen Bestimmung bekanntgegeben, wie nachfolgend zusammengefasst dargestellt ist.

Gegenstand der neuen Prifungsrichtlinien sind nicht nur nach dem Urteil des Obersten Gerichts eingereichte Anmeldungen,
sondern auch alle anderen schwebenden Patentanmeldungen. Auch betreffend Beschwerden gegen Zurlickweisungsbe-
schliisse, Nichtigkeitsklagen, Anderungsklagen oder Einspriiche gelten die neuen Richtlinien nicht nur fir nach dem obigen
Urteil eingeleitete, sondern fir alle derzeit anhéngigen Verfahren. Gegenstand sind also auch gegen bereits bestehende
Patente eingeleitete entsprechende Verfahren.

Prifungsverfahren

(i) Betreffend PBP-Anspriiche*! beurteilt*? der Priifer das Vorliegen der obigen Bedingungen ,,Unmaéglichkeit* und
»fehlende praktische Realisierbarkeit*
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|(i—1) Wenn anerkannt wird, dass die Bedingungen vorliegen:

Der PBP-Anspruch erfillt im Zusammenhang mit obiger Bestimmung unter Punkt 1(2) die Klarheitsanforderung.

|(i-2) Wenn die Bedingungen nicht vorliegen:

Der Prifer beurteilt die mittels PBP-Anspruch definierte Erfindung eines Erzeugnisses als unklar und teilt die Zuriick-
weisung wegen mangelnder Klarheit mit.*®

(ii) Zur Beseitigung des Zuriickweisungsgrundes sind folgende MaBnahmen maéglich:

(@) Streichung des PBP-Anspruchs

(b) Anderung der Erfindung des PBP-Anspruchs in eine Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung eines Erzeugnis-
ses™

(¢) Anderung der Erfindung des PBP-Anspruchs in eine Erfindung eines Erzeugnisses, die das Herstellungsverfahren
nicht enthalt*

(d) Behauptung und Beweis in einer GegenduBerung, dass die Bedingungen ,,Unmdglichkeit” oder ,fehlende prakti-
sche Realisierbarkeit” erfillt sind.

(iii) Sofern der Priifer keine rationalen Beanstandungen* zum Inhalt der Behauptung und der Beweise betreffend
die ,,Unmadglichkeit*“/,fehlende praktische Realisierbarkeit“ gefunden hat, urteilt er, dass diese Bedingungen
vorliegen, sodass dieser Zuriickweisungsgrund beseitigt ist.

Erfolgen die unter (i) genannten Anderungen (a) bis (c) nicht und werden zu (d) keine Argumente und Beweise
vorgebracht bzw. werden diese vom Prifer rational beanstandet, so erlasst der Prifer einen Zuriickweisungsbe-
schluss.

*! Gegenstand des obigen Prifungsverfahrens sind nicht nur typische PBP-Anspriiche, sondern auch solche, in welchen bspw. nach dem Muster ,,Zusam-
mensetzung, enthaltend eine mit der Substanz A, der Substanz B sowie dem Herstellungsverfahren C hergestellte Substanz D“ in einem Erzeugnis-An-
spruch Elemente mittels des Herstellungsverfahrens spezifiziert sind.

*2Wenn in der Beschreibung das Vorliegen dieser Bedingungen erklért und bewiesen ist, werden diese Angaben bei der Beurteilung berlicksichtigt.

*3 Ein Zweck der Mitteilung der Zurlickweisung besteht darin, dem Anmelder Gelegenheit zu geben, zu erkldren und zu beweisen, dass die Bedingungen
,Unmoglichkeit“ oder ,fehlende praktische Realisierbarkeit vorliegen, sowie Erwiderungen und Anderungen vorzunehmen. So soll verhindert werden, dass
ein Nichtigkeitsgriinde beinhaltendes Patent zustande kommt und Interessen Dritter unangemessen beeintrachtigt werden.

* Nach japanischem Recht gelten fiir die Anderung von Anspriichen nach einer ,Letzten Mitteilung von Zuriickweisungsgriinden® oder bei einer Beschwerdeer-
hebung neben dem Verbot der Hinzufligung neuer Sachverhalte weitere Bedingungen, sodass eine solche Anderung strengen Beschréankungen unterwor-
fen ist. Auch unter Beriicksichtigung dieser Einschrankungen werden die obigen Anderungen (b) und (c) aber normalerweise als die genannten weiteren
Bedingungen erfillend anerkannt.

*5  Rationale Beanstandungen* sind hier normalerweise mit ,,konkreten Beanstandungen® gleichzusetzen.

3. Unsere Einschatzung

Durch das diesmalige Urteil des Obersten Gerichts wurde klargestellt, dass ein auf PBP-Anspriichen basierendes Schutz-
recht sich auf andere Erzeugnisse erstreckt, deren Konstruktion/ Zusammensetzung und Eigenschaften etc. identisch mit
denen des durch das Verfahren hergestellten Erzeugnisses sind, unabh&ngig davon, ob diese anderen Erzeugnisse durch das
betreffende Verfahren hergestellt wurden oder nicht. Jedoch kann ein PBP-Anspruch wegen mangelnder Klarheit nicht paten-
tiert werden, wenn nicht die obigen Bedingungen ,,Unmdéglichkeit” oder ,fehlende praktische Realisierbarkeit” erflllt sind.

Auch wenn zuklnftig eine PBP-Anspriche enthaltende Anmeldung nach der Prifung beim JPO, bspw. unter Behauptung
und Beweis von ,,Unmdglichkeit” oder ,fehlender praktischer Realisierbarkeit®, zur Patenterteilung gelangen sollte, wére ein
solches Patent nicht stabil. Wirde spéter, bspw. in einem Verletzungsverfahren, argumentiert, dass die Bedingungen
»sUnmdglichkeit“ oder ,fehlende praktische Realisierbarkeit“ nicht erflllt seien und das Patent somit zu widerrufen sei,
besteht die Md&glichkeit, dass die Beurteilung durch das Gericht anders ausfallt als die Beurteilung durch das JPO. Wir
halten es daher flr erforderlich, noch mehr als bisher die unbedachte Verwendung von PBP-Anspriichen zu vermeiden, d.h.
in Erfindungen von Erzeugnissen betreffenden Anspriichen das betreffende Erzeugnis so weit wie méglich durch dessen
Konstruktion/Zusammensetzung oder Eigenschaften zu spezifizieren.

Sollte sich die Verwendung eines PBP-Anspruchs nicht vermeiden lassen, ist die Hinzufligung eines entsprechenden Ver-
fahrensanspruchs empfehlenswert.

Sollte eine lediglich PBP-Anspriiche enthaltende Anmeldung im Prifungsverfahren wegen mangelnder Klarheit zurlickge-
wiesen (oder ein entsprechendes Patent spéter als nichtig beurteilt) werden, ware unter Umstanden auch das durch das
Verfahren hergestellte Erzeugnis nicht mehr geschitzt. Um dies zu vermeiden ist es ratsam, durch die erwahnte Hinzufi-
gung eines Verfahrensanspruchs zumindest den Schutz des mittels des Verfahrens hergestellten Erzeugnisses zu sichern.
(Nach japanischem Recht erstreckt sich ein Patent fiir ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses nicht nur auf das
betreffende Verfahren, sondern auch auf das hiermit hergestellte Erzeugnis.)
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Im Falle von PBP-Anspriichen berlicksichtigt der Prifer bei der Priifung des Vorliegens der Bedingungen ,,Unmdoglichkeit”
und ,fehlende praktische Realisierbarkeit“ auch die Angaben der Beschreibung. Um diesbezligliche Zurlickweisungen zu
vermeiden und Dritten das Vorliegen der genannten Bedingungen zu verdeutlichen, sollte im Falle der Verwendung von
PBP-Ansprichen in der bei der Anmeldung eingereichten Beschreibung konkret angegeben sein, dass die Bedingungen
~Unmadglichkeit“ oder ,fehlende praktische Realisierbarkeit“ erflillt sind.

Falls basierend auf einem Patent (insbesondere einem vor dem obigen Urteil eingetragenen) Unterlassungs- oder Schadens-
ersatzansprliche geltend gemacht werden sollen, halten wir es ferner flr ratsam, zuvor zu kontrollieren, ob das betreffende
Patent PBP-Anspriiche enthilt, und gegebenenfalls zu {berpriifen, ob beispielsweise mittels eines Anderungsantrages
zuvor die Anspriche umformuliert werden kdnnen, um hinsichtlich der Klarheitsanforderung keinen Angriffspunkt zu bieten.

E Revision des Systems der Arbeithnehmererfindungen

Der die Bestimmungen zu Arbeitnehmererfindungen enthaltende Artikel 35 des Japanischen Patentgesetzes wird revidiert.
Voraussichtlich tritt das revidierte Gesetz am 1. April 2016 in Kraft, jedoch liegt hierzu noch keine offizielle Entscheidung vor.
Sobald der Termin endglltig feststeht, werden wir Sie informieren.

1. Situation bis zur diesmaligen Revision

4 )

B Recht auf Erhalt eines Patentes liegt beim Erfinder. Problem:
B Falls das Recht auf Erhalt eines Patentes auf den Arbeitgeber v Ohne Gerichtsverfahren ist die Hohe
g Ubertragen wurde: einer ,angemessenen Vergutung” fur
o ‘ den Arbeitgeber nicht vorhersehbar.
(9
0 Erfinder hat Recht auf Erhalt einer angemessenen Vergitung
m e Berechnung der angemessenen Verglitung erfolgt durch ein
Gericht ©
\_ e Keine Richtlinien zur Bestimmung der Vergiitung vorhanden )
Revision (Ziel: Vorhersehbarkeit der Hohe der Entschadigung sollte erreicht werden, indem es grundsét-
in 2004 zlich den beteiligten Parteien Uberlassen wurde, die Entschadigung eigenstandig zu vereinbaren.)
(- B Recht auf Erhalt eines Patentes liegt beim Erfinder. )
B Falls das Recht auf Erhalt eines Patentes auf den Arbeitgeber Prot?lem: . ) .
—_ (bertragen wurde: v Die Beurteilung des Vorliegens einer
oo tberrag an Vorgehensweise und
O = gemessenen Vorgehensweise un
T ‘_C\Dl ‘ die Festlegung der Vergutung fiir den
S = FErfinder hat Recht auf Erhalt einer angemessenen Vergiitung Fall, dass die Vorgehegls_;wetls(;je
c Q. e Sofern das Verfahren im Zusammenhang mit der Zahlung der léna_ngemessen war, obliegt dem
(1) < Verglitung aufgrund von Dienstvorschriften etc. nicht selbst erlcht, dh dass"d|e Vorherseh-
o)+ unangemessen ist, wird die Vergitung als ,angemessen“ bar!(eltlemer Vergdtung nach wie vor
8 o betrachtet. gering ist.
= < Nur im Falle einer unangemessenen Verfahrensweise legt ) )
ein Gericht die Hohe der Vergiitung fest v/ Recht alff Erhalt eines Eatentes liegt
S e Keine Richtlinien zur Bestimmung der Vergltung vorhanden. ) ZOJnZEgr:Z:‘hzﬂ Z’ZLn;ELfr:?sd;Jée-
hérigkeit
diesmalige
Revision
~

B Ob das Recht auf Erhalt eines Patentes beim Arbeitgeber oder
beim Erfinder liegt, kann ausgewahlt werden

B Falls das Recht auf Erhalt eines Patentes beim Arbeitgeber
liegen soll / das Recht vom Erfinder auf den Arbeitgeber
Ubertragen wurde:

4

Erfinder hat Recht auf Erhalt einer angemessenen finanziellen

oder anderweitigen Vergltung

e Sofern das Verfahren im Zusammenhang mit der Gewéhrung
der Verglitung aufgrund von Dienstvorschriften etc. nicht
selbst unangemessen ist, wird die Vergltung als ,angemes-
sen“ betrachtet.
< Nur im Falle einer unangemessenen Verfahrensweise legt
ein Gericht die Vergitung fest

e Richtlinien Uber die Vorgehensweise bei der Bestimmung der
Vergutung werden vom METI veréffentlicht.

Nach Revision
(ab 1. April 2016)
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*6 Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, berechnet das Gericht die ,,angemessene Vergltung®, auch wenn die Vergitung in Dienstvorschriften, Vertragen
usw. (hier: ,Dienstvorschriften etc.”) festgelegt ist. Falls der Betrag der aufgrund von Dienstvorschriften etc. gezahlten Vergiitung einer ,angemessenen
Vergltung“ nicht entspricht, kann der Arbeitnehmer anschlieBend die Zahlung des Differenzbetrages vom Arbeitgeber fordern.

2. Zusammenfassung der Revision

Folgende Punkte sind bei der diesmaligen Revision bedeutsam:

I. Nach der Revision kann der Arbeitgeber festlegen, dass das Recht auf Erhalt eines Patentes zu einer Arbeit-
nehmererfindung beim Arbeitgeber liegt. Es kann aber auch festgelegt werden, dass dieses Recht wie vor der
Revision beim Arbeitnehmer liegt und auf den Arbeitgeber libertragen wird.

II. Injedem Fall hat der Erfinder auch weiterhin das Recht auf Erhalt einer angemessenen (finanziellen oder ander-
weitigen) Vergiitung.

II. Der Minister fiir Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) verdffentlicht Richtlinien zum Verfahren der Festle-
gung der angemessenen Vergiitung.

Wie unter Punkt I. erwahnt, wird es moglich sein, dass das Recht auf Erhalt eines Patentes von Beginn an dem Arbeitgeber
zusteht. Hierzu ist es notwendig, dass der Arbeitgeber dies zuvor in Dienstvorschriften, Vertréagen etc. festlegt.

GemaB Punkt 1I. hat der Erfinder ferner ein Recht auf Erhalt einer angemessenen Vergiitung, auch wenn das Recht
auf Erhalt eines Patentes von Beginn an beim Arbeitgeber liegen sollte. Durch die diesmalige Revision wird auBerdem
deutlich gemacht, dass die angemessene Vergiitung sowohl finanzieller als auch anderer Art sein kann.

Wie schon vor der Revision darf die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Gewéhrung einer Vergiitung an den
Erfinder durch den Arbeitgeber nicht unangemessen sein. Kommt es zu einer Klage durch einen (gegenwartigen oder
friheren) Angestellten, und wird dabei die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der durch den Arbeitgeber erfolgten
Gewahrung der Vergltung als unangemessen beurteilt, entscheidet das Gericht Uber den Inhalt einer angemessenen
Vergutung. Urteilt das Gericht jedoch, dass eine unangemessene Vorgehensweise nicht vorliegt, so wird die gewéhrte
Vergltung anerkannt (s. Abbildung).

Erfolgte die
Gewahrung der Nein
Vergtitung durch das
Unternehmen
unangemessen?

Ja

v

Gericht entscheidet Uber Anerkennung der vom
Inhalt der zu gewahrenden Unternehmen bestimmten
Vergutung und gewahrten Vergltung

Beurteilung durch Gericht

Im Rahmen der Diskussionen um die Gesetzesrevision wurde insbesondere von Unternehmerseite gefordert, dass gemaB
dem revidierten Gesetz das Recht auf Erhalt eines Patentes von Beginn an dem Arbeitgeber zustehen solle und die Notwen-
digkeit der Zahlung einer Vergiitung an den Erfinder entfallen solle. Diese Vorschlége stieBen jedoch auf einigen Widerstand,
sodass letztendlich die unter den obigen Punkten I. und II. gezeigten Kompromisse eingegangen wurden.

Im Falle einer Klageerhebung durch einen mit der Vergitung unzufriedenen Arbeitnehmer etwa Uberprift das Gericht, ob die
Vorgehensweise betreffend die Zahlung der Vergiitung angemessen war, wobei der Vorgang von der Ausarbeitung der
Kriterien fur die Festlegung von Vergitungen in dem betreffenden Unternehmen bis zur Zahlung der Vergitung auf Basis
dieser Kriterien insgesamt berlcksichtigt wird. Hierbei wird insbesondere den Verfahrensaspekten hohe Bedeutung zuge-
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messen, wahrend materielle Aspekte (bspw. die Hohe der Vergltung) ergdnzend berlcksichtigt werden (s. Abbildung). Ist der
Betrag einer Vergitung auBerordentlich gering, kann jedoch geurteilt werden, dass die Vorgehensweise unangemessen war.

Aspekte bei der umfassenden Prifung der Angemessenheit

Umstéande der

Umstéande von Al Einbeziehung Betrag der Andere
Besprechungen von Meinungen Vergutun bspw. Beférderun
2 < von Kriterien & s . (bsp 9
Verfahrensaspekte Materielle Aspekte

Die obige Berucksichtigung der Angemessenheit der Vorgehensweise wurde mit der Gesetzesrevision im Jahr 2004 einge-
fuhrt. Danach findet sich in der Rechtsprechung ein Fall, der zeigt, dass das Verfahren zur Festlegung der Vergiitung duBerst
wichtig ist, jedoch offenbart das betreffende Urteil keine konkrete Lehre, wie der Arbeitgeber bei der Festlegung der
Vergltung vorgehen sollte. Somit befinden sich die einzelnen Unternehmen in der Situation, unabhangig voneinander den
Inhalt - typischerweise den Betrag - von Vergltungen unter Beriicksichtigung von Préazedenzfallen, die auf dem Recht vor
der Revision von 2004 basieren, festlegen zu miissen. Hierbei ist dem Verfahren zur Bestimmung des Inhaltes der Vergultung,
insbesondere Besprechungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Ausarbeitung der Kriterien fir die Bestim-
mung des Inhalts von Vergltungen, die Verdffentlichung der Kriterien und die Einbeziehung der Meinung der Arbeitnehmer
zur Bestimmung des Inhaltes von Verglitungen groBe Bedeutung beizumessen.

Zwar wird es mit der diesmaligen Revision ermdglicht, dass das Recht auf Erhalt eines Patentes von Beginn an beim Arbeit-
geber liegt, jedoch &ndert dies nichts daran, dass der Erfinder einen Nutzen haben muss. Die Beurteilung des Vorliegens
einer angemessenen Vorgehensweise (und die Festlegung des Inhalts der Vergltung fur den Fall, dass die Vorgehensweise
nicht angemessen war) obliegt weiterhin dem Gericht, sodass die Vorhersehbarkeit einer Vergiitung nach wie vor gering ist.
Um die Vorhersehbarkeit etwas zu verbessern, wurde die Aufstellung von Richtlinien verordnet, wie oben unter Punkt III.
angegeben. Diese Richtlinien selbst werden zwar nicht gesetzlich wirksam sein, jedoch wird erwartet, dass diese zur Ver-
besserung der Vorhersehbarkeit beitragen. Zum Zeitpunkt der Anfertigung dieses Rundschreibens stand der Termin der
Verdéffentlichung der Richtlinien noch nicht fest. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Jingste Tendenzen bei dreidimensionalen (3D) Marken — Zu nur
aus der Form eines Produktes oder der Verpackung bestehen-
den 3D-Marken

Wie in unserem letzten Rundschreiben mitgeteilt, wurde mit der am 1. April 2015 in Kraft getretenen Revision des Markenge-
setzes die Anmeldung neuer Markentypen (Bewegungs-, Hologramm-, Farb-, H6r- und Positionsmarken) ermdglicht. Den
Daten des JPO zufolge waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rundschreibens seit April 2015 beispielsweise etwa 300
Farbmarken und 200 Hérmarken angemeldet worden, was auf ein hohes Interesse schlieBen lasst. Um Uber Entwicklungen
betreffend die Priifung dieser neuen Markentypen zu berichten ist es jedoch noch zu frih.

Nachstehend informieren wir Sie Uber aktuelle Tendenzen bei 3D-Marken, deren Schutz in Japan schon etwas langer
mdglich ist.

1. Die Prifung von 3D-Marken in Japan

Seit ihrer Einflhrung im Jahre 1996 werden nur aus der Gestalt eines Produktes oder der Gestalt der Verpackung beste-
hende 3D-Marken streng unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft geprift. Auch derzeit werden Marken, die
lediglich aus einer Gestalt bestehen, normalerweise zurlickgewiesen, da diese ,lediglich mittels herkdmmlicher Verfahren
die Gestalt des jeweiligen Produktes (einschl. der Gestalt der Verpackung) zeigen und eine Unterscheidung eigener und
fremder Produkte nicht erlauben®. Um diesen Zurlickweisungsgrund zu beseitigen, muss nachgewiesen werden, dass
aufgrund des Gebrauchs Unterscheidungskraft erlangt wurde. Die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Gebrauch
betreffende Beweise wurden bisher insbesondere hinsichtlich der Gleichheit der verwendeten Marke und der angemeldeten
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Marke streng geprift. Fir im Beschwerdeverfahren zuriickgewiesene Marken konnte infolgedessen auch durch eine Aufhe-
bungsklage gegen die Beschwerdeentscheidung keine Eintragung erreicht werden. In letzter Zeit nimmt jedoch — wenn auch
langsam — die Anzahl von Fallen zu, in denen im Beschwerdestadium (d.h. nach einer Beschwerde gegen einen Zurtickwei-
sungsbeschluss) eine Eintragung erreicht wurde.

2. Beispiele fiir zur Eintragung gelangte 3D-Marken

1. Yakult (Obergericht fur Geistiges Eigentum, Klage gegen Beschwerdeentscheidung H22(Gyo-ke)10169)

Anmelder/Inhaber: Yakult Honsha Co., Ltd. Marke:
Anmeldenr.: 2008-72349

Anmeldedatum: 3. September 2008

Eintragungsnr.: 5384525

Eintragungsdatum: 21. Januar 2011

Bestimmte Waren: Getrédnke mit Milchsdurebakterien (Klasse 29)

(8 weitere Abbildungen vorhanden)

Erklarung: Die markengeméBe dreidimensionale Gestalt wurde 1968 als Gestalt eines Behalters des vom Anmelder herge-
stellten, Milchsaurebakterien enthaltenden Getranks ,Yakult“ eingeflihrt und fiir iber 40 Jahre nahezu unveréndert verwendet.
Da bei Umfragen, in denen lediglich die dreidimensionale Gestalt des Behélters gezeigt wurde, fast alle Befragten antwor-
teten, dass diese sie an das Produkt ,Yakult“ erinnere, und Verbraucher zahireiche andere, obiger Gestalt sehr nahekom-
mende Erzeugnisse als zum Yakult-Behéalter zwar sehr &hnlich, aber nicht identisch erkannten usw., wurde anerkannt, dass
die dreidimensionale Gestalt des Behdlters an sich alleinstehend Unterscheidungskraft bezlglich eigener und fremder
Produkte erlangt hatte. In dem Urteil wurden auBerdem der erstaunliche Verkaufserfolg und Marktanteil von ,Yakult“, die
hohen Werbeausgaben und die Verwendung von Werbemethoden, die beim Verbraucher einen starken Eindruck hinterlas-
sen, usw. berucksichtigt.

In der Vergangenheit war in einer Klage die negative Beschwerdeentscheidung zu einer im Jahr 1997 als 3D-Marke der
Gestalt des ,Yakult“-Behalters eingereichten Anmeldung aufrechterhalten worden (Obergericht Tokyo, Aktenzeichen
H12(Gyo-ke)474, Entscheidung vom 13. Juli 2001). Es war damals geurteilt worden, dass der Behélter des Produktes ,Yakult”
des Klagers keine lediglich auf seiner Gestalt beruhende Unterscheidungskraft erlangt habe, da zum Zeitpunkt der
Anmeldung bereits zahlreiche, einen gleichartigen Hals wie bei der dreidimensionalen Gestalt der Marke aufweisende
Behalter anderer Unternehmen verwendet worden waren, und dass keine ausreichenden Beweise dafiir vorldgen, dass der
»Yakult“-Behalter ohne darauf abgebildete Wortmarke verwendet wurde. Da Verpackungsbehaltern immer mit Wortmarken
versehen sind, wurde allgemein angenommen, dass die Eintragung einer nur aus der Gestalt eines Verpackungsbehalters
bestehenden 3D-Marke nahezu ausgeschlossen sei. Jedoch war beispielsweise in einer Entscheidung des Obergerichtes
fir Geistiges Eigentum vom 29. Mai 2008 (Aktenzeichen H19(Gyo-ke)10215) zur 3D-Marke der Coca Cola-Mehrwegflasche
geurteilt worden, dass diese durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte. Dies trug letztlich auch dazu bei, dass im
Yakult-Fall wie eingangs erwahnt entschieden wurde.

2. Hermeés ,,Birkin“ (Entscheidung des JPO zur Beschwerde Nr. 2010-11402 gegen den Zuriickweisungsbeschluss)

Anmelder/Inhaber: Hermeés International Marke:
Anmeldent.: 2008-16949

Anmeldedatum: 6. Méarz 2008

Eintragungsnr.: 5438059

Eintragungsdatum: 9. September 2011

Bestimmte Waren: Handtaschen (Klasse 8)

(2 weitere Abbildungen vorhanden)

Erklarung: Die vorliegende Marke betrifft die Gestalt einer unter dem Namen ,,Birkin“ weltweit bekannten Handtasche. Das
Modell ,,Birkin® wird seit dem Jahr 1984 verkauft, auch in Japan. In der Beschwerdeentscheidung wurde festgestellt, dass
dieses Modell bereits seit langem im Handel ist und in Modezeitschriften, Zeitungen usw. oft abgebildet wird. Zudem wirden
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von anderen Unternehmen &hnliche Produkte hergestellt, die das Modell ,,Birkin“ imitierten, und die als ,,Birkin-Typ* etc.
vertrieben wirden. Somit sei anzuerkennen, dass die dreidimensionale Gestalt der Marke berlihmt sei und Unterschei-
dungskraft hinsichtlich eigener und fremder Erzeugnisse erlangt habe. Hermeés International reichte zur gleichen Zeit auch
eine Anmeldung fiir die Gestalt der weltweit als ,,Kelly” bekannten Handtasche ein, die ebenfalls nach Beschwerdeerhebung
(Beschwerde Nr. 2010-19401) zur Eintragung gelangte.

Erw&hnenswert ist hier noch, dass auf Grundlage des obigen Markenrechtes eine Verletzungsklage erhoben wurde, die die
Klagerin auch gewonnen hat (Landgericht Tokyo, Entscheidung vom 21. Mai 2014, Aktenzeichen H25(Wa)31446). Unseres
Wissens handelt es sich hierbei um die erste japanische Verletzungsentscheidung zu einem Markenrecht aus einer 3D-Marke.

3. Honda ,,Super Cub*“ (Entscheidung des JPO zur Beschwerde Nr. 2013-9036 gegen den Zurlickweisungsbeschluss)

Anmelder/Inhaber: Honda Motor Co., Ltd. Marke:
Anmeldenr.: 2011-10905

Anmeldedatum: 18. Februar 2011

Eintragungsnr.: 5674666

Eintragungsdatum: 6. Juni 2014

Bestimmte Waren: Zweirédrige Kraftfahrzeuge (Klasse 12)

(4 weitere Abbildungen vorhanden)

Erklarung: In der Beschwerdeentscheidung heift es, ,,Die angemeldete Marke zeigt die dreidimensionale Gestalt des zwei-
rédrigen Kraftfahrzeugs ,,Super Cub®, welches vom Beschwerdeerhebenden seit liber 50 Jahren hergestellt und vertrieben
wird, wobei zwar seit dem Jahr 1958 wiederholte Modellwechsel erfolgten und auch abgeleitete Modelle entstanden, jedoch
beziiglich der Merkmale keine Anderungen hinzugefiigt wurden. Das Modell wurde kontinuierlich in groBer Stiickzahl produ-
ziert, in ganz Japan verkauft und wird von einer breiten Verbraucherschicht benutzt. Ferner wurde das der Marke entspre-
chende Design Uber viele Jahre hinweg in zahlreichen Werbeverdffentlichungen oder Zeitschriften abgebildet und aufgrund
der Kontinuitat des Designs mit diversen Designpreisen ausgezeichnet. Zudem kann kein zweiradriges Kraftfahrzeug eines
anderen Herstellers festgestellt werden, welches zu Verwechslungen mit der vorliegenden Marke hinsichtlich des Ursprungs
fihren kdnnte.“ Dies habe dazu gefiihrt, dass die Marke aufgrund lhrer Verwendung Unterscheidungskraft erlangt habe.

Im Falle von Designanmeldungen kann es bei Produkten, bei denen Modellwechsel unter Beibehaltung wesentlicher
Merkmale erfolgten, zur Zurickweisung aufgrund entgegengehaltener eigener Designs kommen. Der vorliegende Fall zeigt,
dass bei solchen Produkten unter Umsténden die Mdglichkeit der Eintragung einer 3D-Marke besteht.

3. Zusammenfassung

Bei allen obigen Eintragungsbeispielen handelt es sich um Uber einen langen Zeitraum hinweg verwendete Erzeugnisse,
deren dreidimensionale Gestalt als offensichtlich sehr berihmt bezeichnet werden kann. Wenn auch die Bedingungen nicht
mehr ganz so streng sind, so sind demnach die zur Eintragung einer lediglich aus einer Gestalt bestehenden 3D-Marke zu
Uberwindenden Hirden nach wie vor hoch. Um konkrete Empfehlungen zu den Chancen von Verletzungsverfahren aufgrund
von 3D-Marken geben zu kénnen, waren weitere diesbezlgliche Gerichtsentscheidungen wiinschenswert. Jedoch scheint
die Erlangung einer Markeneintragung fur eine lediglich aus einer Gestalt bestehenden 3D-Marke anstelle eines Designrech-
tes oder als MaBnahme gegen Produktnachahmungen eine Uberlegung wert zu sein.
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