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Ubersicht iiber die japanische
Rechtsprechungsentwicklung zum geistigen Eigentum
im Jahr 2022/2023

Atsuhiro FURUTA / Christopher HEATH"

Rechtliche und tatsdchliche Rahmenbedingungen
Entscheidungen zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht
Entscheidungen zum Markenrecht

Entscheidungen zum unlauteren Wettbewerb
Entscheidungen zum Urheberrecht

Fazit

RECHTLICHE UND TATSACHLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Autoren beginnen ihren Beitrag mit der neuesten Gesetzgebung zum
geistigen Eigentum im Jahr 2023 und gehen hernach auf die Entwicklung
der Rechtsprechung ein.!

Die Gesetzesidnderungen im Jahr 2023 zum Gesetz zur Verhinderung des

unlauteren Wettbewerbs (UWVG) sowie zum Markengesetz (MarkenG)
betreffen hauptsichlich die folgenden Punkte:?

Atsuhiro FURUTA ist Mitglied der Beschwerdekammern des Japanischen Patentamts
und chemaliger Gastwissenschaftler am Max-Plack-Institut fiir Innovation und
Wettbewerb in Miinchen.

Dr. Christopher HEATH ist Mitglied der Beschwerdekammern des Europdischen
Patentamts und a.o. Professor an der Universitit Maastricht.

Der Beitrag gibt die personliche Meinung der Autoren wieder. Soweit nicht ndher
bezeichnet stammen die im Text verwendeten Abbildungen aus nutzungsfreien Da-
tenbanken oder den im betreffenden Zusammenhang zitierten Gerichtsurteilen.

Die im Text angegebenen Internetlinks wurden letztmals am 5. September 2023
tiberpriift.

Fiir die letzte Gesetzesinderung 2021, siehe A. FURUTA/C. HEATH, Ubersicht iiber
die Rechtsprechungsentwicklung zum geistigen Eigentum in Japan im Jahr 2021/
2022, ZJapanR / J.Japan.L. 54 (2022) 181. Die Autoren greifen in dem vorliegenden
Beitrag 2022/2023 hauptsédchlich die neuen Entwicklungen aus dem Jahr 2022 und
die wichtigsten Entscheidungen des ersten Halbjahres 2023 auf.

Gesetz Nr. 51/2023 vom 14. Juni 2023. Fiir den Inhalt der Gesetzesénderung, siche
die Webseiten des METI und JPO, https://www.meti.go. jp/policy/economy/chizai/
chiteki/kaisei_archive. html#r5, https://'www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/san
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— Vorschriften zur sklavischen Nachahmung im digitalen Raum (Art. 1
Abs. 1 Nr. 3 UWVG)

— Kumulative Berechnung des normalen entgangenen Gewinns, soweit
der Verletzte die verletzenden Waren hitte herstellen kénnen, und einer
normalen Lizenzgebiihr fiir die restlichen vom Verletzer hergestellten
verletzenden Waren (Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 UWVG)

— Zustindigkeit japanischer Gerichte bei der Verletzung eines japanischen
Betriebsgeheimnisses in Ausland (Art. 19-2 UWVG)

— Erhohung der Strafe bei der Bestechung von ausldndischen Beamten
(Art. 21 Abs. 4 Nr. 4 UWVQ)

— Eintragung von Marken, die einen personlichen Namen enthalten, so-
weit keine Verwechselungsgefahr gegeben ist (Art. 4 Abs. 1 Nr. 8 Mar-
kenG). Diese Gesetzesdnderung ist die unmittelbare Folge der Matsu-
moto Kiyoshi Entscheidung von 2021.3

— Eintragung einer dhnlichen Marke mit Zustimmung des Inhabers der
dlteren Marke (Art. 4 Abs. 4 MarkenG)

Die Gesetzesdnderung 2023 zum Urheberrechtsgesetz (UrhG) fiihrt u.a. ein
neues Lizenzsystem ein:*

gyozaisan/fuseikyousou_2306.html. Diese Gesetzesdnderung wird innerhalb von ei-
nem Jahre nach dem Tag der Verkiindung des Gesetzes in Kraft treten. Fiir die ent-
sprechenden Berichte des Rats des JPA und des METI zur Gesetzesénderung, siche
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/20230310_r

eport.html; https.://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/g
aikoku_komuin_wg/20230310 _report.html; https://www.jpo.go.jp/resources/shingik
ai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/20230310_shohyo.html; https://www.jpo.go.
Jjp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/230310_tokkyo-seido.ht

ml; https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/isy
ou_seido 230310 _minaoshi.html. Zur Gesetzesdnderung siche auch N. KUROKAWA
et al., Reiwa 5-nen fusei kyoso boshi-hé kaisei no gaiyé [Uberblick iiber die Gesetz-
anderung 2023 zum UWVG], Law & Technology 101 (2023) 33.

3 Der OGE hatte hier entschieden, dass eine Tonmarke mit einem normalen japani-
schen Namen ,,Matsumoto Kiyoshi“ fiir eine beriihmte Apotheke eintragungsfahig
sei. Zum diesem Fall, siche FURUTA/HEATH, supra Fn. 1, 189.

4 Gesetz Nr. 33/2023 vom 26. Mai 2023. Das Lizenzsystem aufgrund dieser Gesetz-
anderung wird innerhalb von 3 Jahren nach dem Tag der Verkiindung des Gesetzes
in Kraft treten, andere Punkte zur Ausnahme und Berechnung des Schadenersatzes
am 1. Januar 2024. Fiir den Inhalt der Gesetzdnderung, sieche die Webseite des Mi-
nisteriums fiir Bildung, Kultur, Sport und Forschung (MEXT), https://www.bunka.
go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05 hokaisei/. Und die Beschrinkung/Ausnah-
me fiir ein digitales Gerichtsverfahren wird durch die Gesetzinderung 2023 auch
fiir andere Verfahren wie z.B. Familiensachen erweitert, siche die Webseite des
Justizministeriums, https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07 00323.html. Die Ausnah-
me fiir allgemeinen Bibliotheken fiir die auszugsweise Ubersendung eines Werkes
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— Lizenzsystem fiir nicht verwaltete Werke (Art. 67-3 UrhG)

— Erweiterung der Beschrinkung / Ausnahme fiir die elektronische Sen-
dung von Werken in Amtern oder im Parlament (Art. 42, 42-2 UrhG)

— Kumulative Berechnung des normalen entgangenen Gewinns, soweit
der Verletzte die verletzenden Waren hitte herstellen konnen, und einer
normalen Lizenzgebiihr fiir die restlichen vom Verletzer hergestellten
verletzenden Waren (Art. 114 UrhG)

Die europdische erweiterte Lizenz hat hier das neue Lizenzsystem beein-
flusst. Eine eingetragene Organisation wird das Verfahren durchfiihren und
die Lizenz am Werk verwalten, das nicht durch japanische Verwaltungsge-
sellschaften verwaltet wird und dessen Lizenzierungsabsicht unklar ist. Das
japanische Kulturamt (JKA) hat dabei die letzte Entscheidungsbefugnis.
Die Lizenz wird nur bis zu 3 Jahren und zu dem Zeitpunkt erteilt, zu dem
der Rechtsinhaber ihre Authebung beantragt.’

Uberdies weisen nun fast alle Gesetze zum geistigen Eigentum den glei-
chen Wortlaut zur Berechnung des Schadenersatzes auf.’

Das Obergericht fiir Geistiges Eigentum (OGE) und die Abteilung des
DG Tokyd zum geistigen Eigentum sind im Oktober 2022 in ein neues
Gebéude (sog. ,,Business Court) nach Nakameguro (frither: Kasumigaseki)
umgezogen.’

durch die Gesetzdnderung 2021 ist am 1. Juli 2023 in Kraft getreten. Siche die Do-
kumente auf der Webseite des JKA, https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
hokaisei/r03_hokaisei/. Fiir diese Gesetzanderung 2021, siehe auch FURUTA/
HEATH, supra Fn. 1, 182. Zur Reform siche auch JKA Abteilung Urheberrecht,
Reiwa 5-nen Chosakuken-hé kaisei no gaisetsu [Uberblick iiber die Gesetzinderung
2023 zum UrhG], Law & Technology 101 (2023) 23.

5 Siehe auch den entsprechenden Bericht des Rats auf der Webseite des JKA,
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/93834701 01.pdf.
Art. 12 Richtlinie (EU) 2019/790 iiber das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt und
die umgesetzten nationale Gesetze (z.B. §§ 51 ff. VGG in Deutschland) schreiben die
sog. europdische erweiterte Lizenz vor. Im européischen System kann eine repriasenta-
tive Verwaltungsgesellschaft Nutzungsrechte am Werk eines AuBlenstehenden nach
deren Regeln einrdumen. Der einzelne Einrdumungsprozess braucht dabei keine Ent-
scheidung des Amts wie im japanischen neuen Lizenzsystem. Der neue Art. 67-3 UrhG
wird zusdtzlich zum vorhandenen JKA-Lizenzsystem fiir verwaiste Werke nach
Art. 67 eingefiihrt. Nach Art. 67 ist die beantragbare Frist der Lizenz nicht begrenzt
und das lizenzierte Werk bleibt auch nach Entdeckung des Rechtinhabers benutzbar.

6  Fiir das PatG, MarkenG, wurde diese Anderung schon 2019 vorgenommen. Siehe,
e.g, die Webseiten des JPA, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tok
kyo/tokkyohoutou_kaiei r010517.html, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kais
etu/2019/2019-03kaisetsu.html; A. FURUTA/C. HEATH, Ubersicht iiber die Recht-
sprechungsentwicklung zum geistigen Eigentum in Japan im Jahr 2020, ZJapanR /
J.Japan.L. 52 (2021) 141.
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Die japanische Regierung hat am 8. Mai 2023 die COVID-19 Pandemie
auf den Rang anderer Infektionskrankheiten herabgestuft. Dadurch haben
die Gerichte und JPA die strengen Corona-Mafinahmen aufgehoben. Das
online Verfahren sowie die Durchfiihrung einer Verhandlung in Form einer
Videokonferenz bleiben als Option erhalten.®

Die Anzahl der Fille zum geistigen Eigentum in den Jahren 2019, 2020
und 2021 ist wie folgt:’

Jahr Patente Gebrauchs- Design ~ Marken Urheber- Unlaute- Andere

muster recht rer Wett-
bewerb
2021 118 5 9 66 288 117 8
2020 152 4 7 68 177 75 10
2019 120 3 11 72 196 96 7

Tabelle 1: Anzahl zivilrechtlicher Streitigkeiten vor dem DG

Jahr Patente Gebrauchs- Design = Marken Urheber- Unlaute- Andere

muster recht  rer Wett-
bewerb
2021 47 1 6 17 37 13 0
2020 38 1 4 12 16 12 1
2019 44 2 3 11 44 24

Tabelle 2: Anzahl zivilrechtlicher Streitigkeiten vor dem OG

7  Siehe E. KATAYAMA, Bijinesu koto sosetsu to saiban no IT-ka [Griindung des
,,Business Court* und Digitalisierung der Gerichte], in: Takabayashi u.a. (Hrsg.),
Nenpé chiteki zaisan-ho 2022—-2023 [Jahrbuch zum Recht des Geistigen Eigentums
2022-2023] (2022) 1; Webseite der Gerichte, https.//www.courts.go.jp/tokyo/about/
syozai/tokyo _nakameguro/index.html.

8 Siehe die Webseiten der Gerichte und des JPA, https://www.courts.go.jp/about/
topics/vemsFolder _1057/index.html, https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covidl9
_shutsugan.html.

9  Sieche SAIKO SAIBAN-SHO JIMU SOKYOKU GYOSEI-KYOKU [OGH Sekretariat fiir
Verwaltung], Reiwa 3-nendo chiteki zaisan-ken kankei minji gyosei jiken no gaikyo
[Ubersicht iiber Zivil- und Verwaltungsfille zum geistigem Eigentum im Jahre
2021], Hoso Jiho 74 (2022) 2283; SAIKO SAIBAN-SHO JIMU SOKYOKU GYOSEI-
KYOKU [OGH Sekretariat fiir Verwaltung], Reiwa 2-nendo chiteki zaisan-ken kan-
kei minji gyosei jiken no gaikyo [Ubersicht iiber Zivil- und Verwaltungsfille zum
geistigen Eigentum im Jahre 2020], Hos6 Jiho 73 (2021) 1923; SAIKO SAIBAN-SHO
JIMU SOKYOKU GYOSEI-KYOKU [OGH Sekretariat fiir Verwaltung], Reiwa gan-
nendo chiteki zaisan-ken kankei minji gyosei jiken no gaikyo [Ubersicht iiber Zivil-
und Verwaltungsfille zum geistigen Eigentum im Jahre 2019], Hos0 Jiho 72 (2020)
1931. Fiir die Anzahl in den Jahren 2018-2020, siche FURUTA/HEATH, supra Fn. 1,
183. Zur Anzahl vor 2017, insbesondere zu Patenten, siche C. HEATH / A. FURUTA
(Hrsg.), Japanese Patent Law — Cases and Comments (2019) 15.
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Jahr Patente Gebrauchs- Design  Marken

muster
2021 98 0 5 62
2020 97 0 1 54
2019 121 0 1 52

Tabelle 3: Anzahl der Klagen vor dem OGE auf Aufhebung der
Entscheidungen des JPA

II. ENTSCHEIDUNGEN ZUM PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

1. Patentverletzung durch einen Internet-Videodienst mit auslindischen
Servern

Das DG Tokyd hat am 24. Mérz 2022 im Fall eines Patents zur Kommen-
taranzeige fiir Videodienste im Internet eine Patentverletzung verneint,
obgleich das ganze System der Bekl. fiir den Videodienst unter die Pa-
tentanspriiche falle, weil nur das PC-Terminal der Benutzer in Japan stehe,
die Server fiir den Videodienst und die Kommentaranzeige aber in den
USA. Weiterhin werde das streitbefangene System nicht in Japan herge-
stellt. Auf die Berufung hat das OGE durch den GroBlen Senat [dai-gogi:
bestehend aus fiinf Richtern] am 26. Mai 2023 die Entscheidung des DG
Tokyo aufgehoben und die Patentverletzung mit folgenden Erwigungen
bejaht: Unter Beriicksichtigung von Modalitidten der Handlung, Funktion
jedes Elements, Ort der erzielten Wirkung, Einfluss auf das wirtschaftliche
Interesse des Patentinhabers sei zu entscheiden, ob die Herstellung des
Systems zur patentierten Erfindung in Japan benutzt wird. In diesem Fall
hat das OGE entschieden, dass durch die Absendung und den Empfang der
Dateien zwischen dem Server in den USA und dem Terminal in Japan das
System der Bekl. tatséchlich in Japan benutzt werde, das Terminal der Be-
nutzer die Funktionen der wesentlichen Elemente zur Kommentaranzeige
der patentierten Erfindung ausfiihre, die Wirkung der patentierten Erfin-
dung wie verbesserte Unterhaltung in Japan erzielt werde und die Benut-
zung des Systems der Bekl. das wirtschaftlichen Interesse des Patentinha-
bers beeintriachtige. Nach dieser umfassenden Beriicksichtigung werde das
System der Bekl. in Japan implementiert.'°

10 DG Tokyo, 24. Mérz 2022, Fall Nr.2919 wa 25152, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/091124_hanrei.pdf, OGE, 26. Mai
2023, Fall Nr.2022 ne 10046, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/
app/files/hanrei_jp/146/092146_hanrei.pdf — System fiir Kommentaranzeige. Fiir
Kommentare zur DG-Entscheidung, siehe Y. ECHI, Tokkyo Kenkyl 74 (2022) 6;
H. TANAKA, Jurisuto 1576 (2022) 8; M. SUZUKI, Law & Technology 98 (2023) 11;
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In einem Parallelfall zu einem anderen Patent, aber zwischen denselben
Parteien hat das OGE schon am 20. Juli 2022 entschieden, dass ein an japa-
nische Benutzer gerichtetes Angebot des verletzenden Programms von ei-
nem amerikanischen Server ein nach dem PatG'! verletzendes Angebot sei,
wenn das Angebot tatsdchlich und allgemein in Japan gemacht werde. Auch
hier hatte das DG Toky®d in seiner Entscheidung vom 19. September 2018
die Patentverletzung zunéchst verneint. Auf die Berufung hin hat das OGE
dies aus den folgenden Griinden anders gesehen: Das Programm der Bekl.
fiir die Internetvideodienst falle unter die Patentanspriiche. Die Lieferung
des Programms ermogliche den Zugang von Benutzern in Japan auf die
Webseite der Bekl. Die Benutzer in Japan konnten durch diese Lieferung
einen Film mit Kommentaren gemif der patentierten Erfindung anschauen.
Diese Wirkung der patentierten Erfindung werde in Japan erzielt.!?

2. Ersatz des Teils der Tonerkartusche und Kartellrechtseinwand

Das OGE hat am 29. Mérz 2022 im RICOH Tonerkartusche Fall die den
Kartellrechtseinwand bejahende Entscheidung des DG Tokyd vom 22. Juli
2020 aufgehoben, weil die MaBBnahmen des Patentinhabers, ndmlich eine
Umschreibung der Daten im patentierten elektrischen Teil zu verhindern,
technisch gerechtfertigt seien. Das OGE hat gegen das DG entschieden,
dass der Benutzer mit einer recycelten Tonerkartusche ohne den Ersatz des

H. TAKAHASHI, Patento 76-2 (2023) 78; S. KOIKE, AIPPI (Japanische Ausgabe) 68-
3 (2022) 31; G. MATSUSHITA, Chizai Kanri 73-6 (2023) 718. Fiir einen Kommentar
zur OGE-Entscheidung, siche H. TANAKA, Jurisuto 1588 (2023) 8. Das OGE hat
hier erstmals nach der Gesetzesédnderung 2021 die Einreichung von Stellungnahmen
(amicus curiae brief) nach Art. 105-2-11 PatG ermdglicht. Siehe die Ankiindigung
auf der Webseite des OGE https://www.ip.courts.go.jp/documents/thesis/2022/in
dex.html. Zur Gesetzesianderung 2021, siche auch FURUTA/HEATH, supra Fn. 1,
und FURUTA/HEATH, supra Fn. 6, 139.

11 Patentgesetz (Tokkyo-ho), Gesetz Nr. 121/1959.

12 DG Tokyo, 19. September 2018, Fall Nr. 2016 wa 38565, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/088073 _hanrei.pdf, OGE, 20. Juli
2022, Fall Nr.2018 ne 10077, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/
app/files/hanrei_jp/418/091418 hanreipdf — Programm fiir Kommentaranzeige.
Fiir Kommentare zu diesem Fall, siche M. YAMANOUCHI, AIPPI (Englische Ausga-
be) 48-1 (2023) 17; H. TANAKA, Jurisuto 1580 (2023) 8; T. IKUTA/S. KAWASE,
Hatsumei 120-2 (2023) 47; M. SHIN, Rinjizokan Jurisuto 1583 (2023) 275; SUZUKI,
supra Fn. 10; KOIKE, supra Fn. 10; M. TAKABE, Chizai Kanri 73-7 (2023) 801; T.
FURUKUBO, Patento 76-10 (2023) 60. Es gibt hier eine grofle Diskussion zur Pa-
tentverletzung mit einer zum Teil im Ausland ausgefiihrten Benutzung in Bezug auf
das Territorialitétsprinzip. In diesen beiden Fallen, so ein Teil der Literatur, vertrete
das OGE eine flexible Auslegung des PatG. Es sei unbefriedigend, wenn eine Pa-
tentverletzung durch eine teilweise Benutzung im Ausland verneint werde.
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Teils durchaus drucken kénne, auch wenn dabei nicht die restliche Menge
des Toners im Drucker angezeigt werde. Die fehlende Anzeige der restli-
chen Menge beeinflusse nicht die Moglichkeit, an 6ffentlichen Ausschrei-
bungen teilzunehmen. Eine Vermeidung der Patentverletzung sei ohne den
Ersatz des Teils moglich. Und der Ersatz des patentierten Chips durch die
Bekl. sei eine Patentverletzung.'?

3. Berechnung des Schadenersatzes durch Verletzergewinn plus
Lizenzgebiihr

Das OGE hat entgegen der fritheren Rechtsprechung durch die Entschei-
dung des GroBen Senats vom 20. Oktober 2022 entschieden, dass eine ku-
mulative Berechnung des Schadensersatzes aus entgangenem Gewinn nach
Art. 102 Abs. 2 PatG (innerhalb der Produktionsméglichkeiten des Verletz-
ten) und Lizenzgebiihr nach Art. 102 Abs. 3 PatG (fiir die durch den Ver-
letzer dariiber hinaus hergestellten verletzenden Gegenstidnde) moglich ist.
In diesem Fall hatte die Vorinstanz, das DG Osaka mit Entscheidung vom

13 DG Tokyd, 22. Juli 2020, Fall Nr. 2017 wa 40337, Webseite der Gerichte, https.://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/089899 hanrei.pdf; OGE, 29. Mérz 2022,
Fall Nr. 2020 ne 10057, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/
hanrei_jp/227/091227 hanrei.pdf — RICOH Tonerkartusche. Hier zeigt die
Brother-Entscheidung des DG Tokyd vom 30. September 2021 [eine Anderung der
elektrischen Schaltung mit dem Ziel, eine kompatible Tonerkartusche unbenutzbar
zu machen, verstole gegen das Antimonopolgesetz] einen interessanten Kontrast
und eine Spannung auch im Zusammenhang mit dem sog. ,,Right to Repair®. Fiir
die englische Ubersetzung mit Anmerkung der Autoren zu diesem Fall, siche ZJa-
panR/J.Japan.L. 55 (2023) 93. Fiir die Entscheidung des DG Tokyo, siehe auch
FURUTA/HEATH, Ubersicht 2020, supra Fn. 6, 146. Fiir Kommentare zu dieser DG-
Entscheidung, siche R. TANAKA, Jurisuto 1558 (2021) 6; M. FUJITA, 1559 Jurisuto
1559 (2021) 107; M. MivAl, Shin Hanrei Kaisetsu Watch 29 (2021) 259; Y.
TAMURA, ibid., 289; W. ZHANG, 1573 Jurisuto 1573 (2022) 137; W. ZHANG, Chi-
teki Zaisan-ho Seisaku-gaku Kenkyt 63 (2022) 217. Fir Kommentare zu dieser
OGE-Entscheidung, siche Y. NAKANO, Jurisuto 1575 (2022) 6; T. M1zOGAMI, Chi-
zai Kanri 73-2 (2023) 212; T. MORIMOTO, Patento 76-3 (2023) 63; T. MAEDA, Rin-
jizokan Jurisuto 1583 (2023) 239; A. WATANABE, Shin Hanrei Kaisetsu Watch 32
(2023) 255; S. CHAEN, Hatsumei 120-5 (2023) 46; K. HAGIWARA, Jurisuto 1585
(2023) 115; Y. TAMURA, Shin Hanrei Kaisetsu Watch 33 (2023) 293. Das DG Osa-
ka hat in dem neuesten AMG-Fall ohne Patentbezug bei dhnlichen Umstdnden ent-
schieden, dass die MaBinahmen zur Verhinderung der Initialisierung eines elektroni-
schen Teils in einer Tonerkartusche fiir die Anzeige der restlichen Menge und Steu-
erung der Drucker keinen Verstofl gegen das AMG seien, weil diese die Funktiona-
litdt nicht beeintridchtigten: DG Osaka, 2. Juni 2023, Fall Nr. 2020 wa 10073, Web-
seite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/092207 _hanrei.
pdf — ecorica.
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20. Februar 2020 eine Patentverletzung verneint, weil die Produkte der
Bekl. nicht unter die Patentanspriiche fielen. Das OGE hat in der Berufung
die beschrinkende Auslegung der Patentanspriiche des DG Osaka nicht
geteilt und die Patentverletzung bejaht. Das OGE hat dabei auf Unterlas-
sung und Schadensersatz in Hohe von 391.549.273 Yen erkannt. Dabei hat
es angenommen, dass die Vermutung des Verletzergewinns nach Art. 102
Abs. 2 PatG durch die Unterschiedlichkeit der Absatzmirkte [7 % der Pro-
dukte der Bekl. wurden in Lénder ausgefiihrt, die nicht von der KI. beliefert
wurden] und den nur teilweisen Beitrag des Patents zur Erfindung [das
Patent ist Teil der Armlehne eines Massagegerits] zu 90 % widergelegt sei,
und eine Lizenzanalogie fiir den nur teilweisen Beitrag des Patents nicht
gerechtfertigt sei, wohl aber fiir die auf andere Mérkte exportierten Waren
[insgesamt 10% des Verletzergewinns und 7 % als Lizenzgebiihr].'*

4. Nichtigkeit und Abmahnung wegen Patentverletzung

Das DG Osaka hat am 24. Mérz 2022 in einem Patentverletzungsverfahren
auf Unterlassung und Schadensersatz wegen unberechtigter Schutzrechts-
verwarnung erkannt. Dabei war das fragliche Patent fiir ein System zur
Kontrolle der Stromerzeugung wegen mangelnder Neuheit bzw. erfinderi-
scher Tatigkeit fiir nichtig erkldrt worden. Die wéhrend des laufenden Ver-
letzungsverfahrens gegeniiber gewerblichen Abnehmern der angeblichen
Verletzerin ausgesprochenen Abmahnungen der Patentinhaberin seien un-
berechtigt und schadensersatzpflichtig.'?

14 DG Osaka, 20. Februar 2020, Fall Nr.2018 wa 3226, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/089482_hanrei.pdf; OGE, 20. Ok-
tober 2022, Fall Nr. 2020 ne 10024, Webseite der Gerichte, https://www.courts.
go.jp/app/files/hanrei_jp/518/091518 hanrei.pdf — Massagegerdt. Fir Kommentare
zu diesem Fall, siche K. KURODA, Jurisuto 1582 (2023) 8; Y. ECHI, Rinjizokan Ju-
risuto 1583 (2023) 241; ANONYM, Law & Technology 99 (2023) 107; Y. TANOUE,
Chizai Purizumu [Prisma des Geistigen Eigentums] 245 (2023) 1; K. TSUJIMURA,
Chizai Purizumu [Prisma des Geistigen Eigentums] 246 (2023) 71; M. TAKAHASHI,
Chizai Kanri 73-9 (2023) 1118. Der Leitsatz dieses Falls [es gebe die teilweise
Moglichkeit, Verletzergewinn und Lizenzgebiihr fiir unterschiedliche Teile des Ge-
samtumsatzes verletzender Waren zu kombinieren] ist eine Weiterentwicklung der
vorigen Entscheidungen des GroBlen Senats. Im Detail siche OGE, 7. Juni 2019,
Hanrei Jiho 2430, 34 = GRUR International 2019, 1186 (deutsche Ubersetzung die-
ses Falls mit Anmerkung des Autors FURUTA) — Kosmetikmaske. Siehe auch
FURUTA / HEATH, supra Fn. 6, 143—144. Fiir die andere Leitentscheidung Kassetten
fiir Windeleimer des GroBlen Senates des OGE zu Schadensersatz in Japan vom
1. Februar 2013, siehe HEATH/ FURUTA (Hrsg.), supra Fn. 9, 589, deutsche Uber-
setzung in GRUR International 2015, 237.

15 DG Osaka, 24. Miirz 2022, Fall Nr. 2019 wa 5620 & 2020 wa 10046, Webseite der
Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/091085 hanrei.pdf —
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Ahnlich hatte bereits das DG Tokyo in einem anderen Fall vom 28. Ok-
tober 2022 entschieden: Auch hier ging es um unberechtigte Abmahnungen
withrend des Verletzungsverfahrens.'*

5. Gerichtsbarkeit zur Auslegung eines Forschungsauftrages und einer
damit zusammenhdngenden Patentanmeldung

Das OG Osaka hat am 30. September 2022 die Entscheidung des DG Kobe
aufgehoben und entschieden, den Fall an das DG Osaka zu verweisen. Ge-
genstand der Auseinandersetzung war die Auslegung eines Forschungsver-
trages im Hinblick auf eine nicht abgesprochene Patentanmeldung der be-
auftragten Bekl. Das OG Osaka war hier der Meinung, dass ein Streit
iber (ni kansuru) Patente nach Art. 6 Abs. 1 ZPG' fiir die ausschlieBli-
che Gerichtbarkeit des DG Tokyd oder DG Osaka nicht nur ein Streit ,,um*
(ni motozuku) ein Patent, sondern auch ein Streit um ein Recht auf ein Pa-
tent umfasse und die Gerichtbarkeit des DG Kobe hier fehle. '8

III. ENTSCHEIDUNGEN ZUM MARKENRECHT
1. Zusammengesetzte Marke und Ahnlichkeit

Das DG Tokyd hat am 18. Médrz 2022 die Markenverletzung einer zusam-
mengesetzten Marke (ketsugo shohyo) teilweise anerkannt. In diesem Fall
war die KI., Inhaberinder Marke ,,l¥ THw 9 “ (Bodejii) gegen die Bekl.
vorgegangen, die Teile der Marke zusammen mit anderen Wortern und
Bildern benutzt hatte. Das DG Tokyo hat die drei Leitentscheidungen des
OGH auf den vorliegenden Fall wie folgt angewandt: (o) Ein Teil der Mar-
ke rufe bei Verbrauchern im Vergleich einen pridgenden und dominanten

System fiir Kontrolle der Stromerzeugung. Fir einen Kommentar zu diesem Fall,
siche T. IKUTA / T. SANO, Hatsumei 119-7 (2022) 37.

16 DG Tokyd, 28. Oktober 2022, Fall Nr. 2021 wa 22940, Hanrei Jihd 2254, 92 — Réh-
renschnur fiir Schuhe. Fir Kommentare zu diesem Fall, siche N. KO1zuMmI, Jurisuto
1581 (2023) 9; T. IKUTA/T. SANO, Hatsumei 120-3 (2023) 41. Diese beiden Fille
sind praktische Beispiele fiir unberechtigte Abmahnungen in Bezug auf Art.2
Abs. 1 Nr. 21 UWVG [eine falsche Ankiindigung ist eine Handlung des unlauteren
Wettbewerbs]. Fiir unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen in Japan, siche HEATH /
FURUTA (Hrsg.), supra Fn. 9, 601.

17 Zivilprozessgesetz (Minji sosho-ho), Gesetz Nr. 109/1996.

18 DG Kobe, 24. Mirz 2022, Fall Nr. 2019 wa 488 (unverdffentlicht); OG Osaka,
30. September 2022, Fall Nr. 2022 ne 1273, Webseite der Gerichte, https://www.
courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/091436_hanrei.pdf — Vertrag fiir Forschungs-
auftrag zu GeMAF. Dieser Fall ist ein praktisches Beispiel zur ausschlieBlichen Ge-
richtbarkeit fiir Patentstreitigkeiten des DG Tokyd oder Osaka als erste Instanz.
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Eindruck im Hinblick auf die Unterscheidungskraft hervor; () Aussprache
und Konzept zur Unterscheidung der Herkunft wiirden durch diesen Teil
der Marke geprégt; (y) Eine getrennte Betrachtung im Geschiftsverkehr sei
bei untrennbarer Verbindung der beiden Teile nicht angesagt. Das DG
Tokyo hat danach entschieden, dass die erste benutzte Marke der Bekl. mit
der Marke der KI. dhnlich sei, weil dem Bild des sog. Noren (japanischer
traditioneller Vorhang an Eingang), der kleinen Schrift und dem Wort ,,#&74
F*“ (sohonke Begriinder) keine Funktion fiir die Unterscheidung der Her-
kunft zukomme, der zentrale grof3 geschriebene Teil bodejii bei Verbrau-
chern einen starken und beherrschenden Eindruck hervorrufe und ein Ver-
gleich bzgl. der Ahnlichkeit mit allein diesem Teil moglich sei. Die zweite
Marke sei allerdings nicht dhnlich, weil dem Bild wie einem traditionellen
Wappen eine Unterscheidungsfunktion zukomme, der Teil unterhalb mit
dem oberen untrennbar verbundenen sei und der Vergleich nur mit diesem
Teil deshalb nicht angehe. Das DG Tokyo hat bei dieser Auslegung die
eingetragene Marke der Bekl. mitberiicksichtigt.!®

Heod

i !

Fig. 1. Die benutzten Marken der Bekl.

19 DG Tokyo, 18. Mirz 2022, Fall Nr. 2019 wa 34096, Hanrei Jiho 2529, 78 = Hanrei
Taimuzu 1506, 229 — Bodejii. Die drei zitierten Leitentscheidungen des OGH: OGH,
5. Dezember 1963, Fall Nr. 1962 o0 953, Minsht 17-12, 1621 = Hanrei Jiho 366, 26
— LYRA TAKARAZUKA [die Teile ,,LYRA® und ,,TAKARAZUKA®“ waren nicht
untrennbar verbunden und die getrennte Betrachtung im Geschéftsverkehr sei daher
moglich (Punkt (y) im Haupttext)]; OGH, 10. September 1993, Fall Nr. 1991 gyo-
tsu 103, Minsht 47-7, 5009 = Hanrei Jiho 1474, 138 = Hanrei Taimuzu 831, 92 —
SEIKO EYE [Der Teil ,,SEIKO* ruft bei Verbrauchern einen starken und beherr-
schenden Eindruck hervor (Punkt (a))]; OGH, 8. September 2008, Fall Nr. 2007
gy0-hi 223, Shimin 228, 561 = Hanrei Jiho 2021, 92 = Hanrei Taimuzu 1280, 114
— Tsutsumi no Ohinakkoya [der Teil ,,Tsutsumi“ ruft keinen starken und beherr-
schenden Eindruck bei Verbrauchern hervor, und dem Teil ,,Ohinakkoya* kommt
eine Unterscheidungsfunktion im Hinblick auf die Herkunft zu (Punkte (o) und
(B))]- Fur Kommentare zur Tsutsumi no Ohinakkoya-Entscheidung und zur kombi-
nierten Marke, siehe z.B. M. CHUSHO, in: Nakayama u.a. (Hrsg.), Shohyo/isho/
fusei kyoso hanrei hyakusen [100 ausgewéhlte Fille Marke/Geschmacksmuster/
unlauterer Wettbewerb] (2. Aufl., 2020) 41; S. ONO/S. MIYAMA, Shin-shohyo-ho
gaisetsu [Neue Erlduterung des Markenrechts] (3. Aufl., 2021) 238. Die Bodejii-
Entscheidung ist bedeutsam fiir eine Beurteilung zusammengesetzter Marken.
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Fig. 2. Die eingetragene Marke der Bekl. Fig. 3. Die Marke der KI.

2. Unberechtigte Agentenmarke eines Importeurs

Das OGE hat am 12. September 2022 die Entscheidung des JPA zur Nich-
tigkeit nach Art. 53-2 MarkenG? [unberechtigte Agentenmarke] aufrecht-
erhalten. In diesem Fall hat die KI. die Waren der Bekl. eingefiihrt und die
streitbefangene Marke Nude Nail zeitlich vor der entgegengehaltenen Mar-
kenanmeldung der Bekl. angemeldet und eingetragen. Das OGE hat
Art. 53-2 MarkenG so ausgelegt, dass es der Vermeidung von Schiden
durch eigenmichtige Markenanmeldungen zulasten der Beziehung zwi-
schen Importeur und Exporteur, sowie dem internationalen Markenschutz
diene, und ein ,,Agent auch dann unter diese Vorschrift falle, wenn er
nicht formell als ,,Agent* oder ,,Agentur* bezeichnet werde, sondern auch,
wenn eine enge Handelsbeziehung zwischen den Parteien bestehe.?!

3. Ersetzung einer Marke im Verkehr

Das OG Osaka hat am 13. Mai 2022 die Entscheidung des DG Osaka vom
9. November 2021 bestdtigt, wonach die Entfernung der originalen Marke
und die Ersetzung durch eine neue Marke durch den GroBhandel ohne Ver-
wechselungsgefahr bei Verbrauchern kein Markenrecht verletze und auch
die Verbreitung des Benutzerhandbuches mit dem Warennamen Handrail

20 Markengesetz (Shohyo-ho), Gesetz Nr. 127/1959.

21 OGE, 12. September 2022, Fall Nr. 2019 gyo-ke 10157, Webseite der Gerichte, Azt
ps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/091407 _hanrei.pdf — NUDE NAIL.
Fiir einen Kommentar zu diesem Fall, siche T. IKUTA/H. TERASHIMA, Hatsumei
119-12 (2022) 41. Es gibt nicht viele Fille zu Art. 53-2 MarkenG, siche z.B. OGE,
31. Januar 2011, Fall Nr. 2009 gyo-ke 10138 & 10264, Webseite der Gerichte, Att
ps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/081047 _hanrei.pdf = 1IC 43 (2012)
241 (englische Ubersetzung) — 4AGRONATURA.
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Stick der Bekl. das Markenrecht der KI. auch ohne die Entfernung der origi-
nalen Marke Roller Sticker das Markenrecht der K1. nicht verletze.??

4. Metatag und Markenverletzung

Das DG Osaka hat in seiner Entscheidung vom 12. September 2022 ent-
schieden, dass die Benutzung der Marken ,,z L& =— k— U > (Zeremonie
Tohrin) im Metatag der Webseite der Bekl. zu Bestattungsdiensten unter
die Ausnahme nach Art. 26 Abs. 1 Nr. 6 MarkenG fallt [Eine Marke wird
nicht in einer Art und Weise benutzt, die im Verkehr zur geschéftlichen
Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen fiihrt] und die Marken-
rechte der KI. nicht verletzt. Nach Auffassung des DG Osaka gab es keine
Gefahr der geschiftlichen Verwechslung im Verkehr, weil Verbraucher
aufgrund der Suchergebnisse erkennen konnten, dass die Zeremonie Tohrin
eine Dienstleiterin neben anderen Dienstleiterinnen sei.??

22 DG Osaka, 9. November 2021, Fall Nr.2020 wa 3646, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/090734_hanrei.pdf, OG Osaka,
13. Mai 2022, Fall Nr. 2021 wa 2608, Webseite der Gerichte, https://www.courts.
go.jp/app/files/hanrei_jp/175/091175 hanrei.pdf — Roller Sticker. Fir Kommentare
zu diesem Fall, siche T. IKUTA/E. TERASHIMA, Hatsumei 119-6 (2022) 37,
S. IMADA, Chizai Purizumu [Prisma des Geistigen Eigentums] 240 (2023) 28;
N. Ko1zuMml, Jurisuto 1577 (2022) 8; H. AOKI, Hatsumei 120-1 (2023) 52. Wie die
Kommentatoren erwihnen, gibt es sowohl befiirwortende wie ablehnende Theorien
und Entscheidungen zur Markenrechtsverletzung durch die Entfernung einer Marke
in Japan. Z.B. wurden die Entfernung der originalen Marke und die Umverpackung
der Waren in einem Fall als Markenrechtsverletzung gewertet: DG Osaka, 24. Febru-
ar 1994, Fall 1992 wa 11250, Hanrei Jiho 1522, 139 — MAGAMP K. Fiir einen Kom-
mentar zum MAGAMP K-Fall, sieche A. ARAI, in: Nakayama u.a. (Hrsg.), Sho-
hyo/isho/fusei kyoso hanrei hyakusen [100 ausgewéhlte Félle Marke/Geschmacks-
muster/unlauterer Wettbewerb] (1. Aufl., 2007) 56. Auf der anderen Seite gibt es
auch Fille, wonach die Entfernung oder Abdeckung der Marke nicht als verletzend
angesehen wurde: DG Tokyo, 22. Juli. 2011, Fall Nr. 2009 wa 24540, Webseite der
Gerichte, https://www.courts.go. jp/app/files/hanrei_jp/520/081520_hanrei.pdf —
elegance Himiko; DG Osaka, 9. November 2021, Fall Nr. 2020 wa 3646, Hanrei Jihd
2240, 135 — PANAVAC. Zu diesem Punkt, siche auch ONO/MIYAMA, supra Fn. 19,
309. Streng genommen handelt die Roller Sticker-Entscheidung nicht von der Ent-
fernung als solcher, und die Ausfiihrungen des DG dazu sind obiter dictum.

23 DG Osaka, 12. September 2022, Fall Nr.2021 wa 6974, Hanrei Jiho 2563, 46.
Dieser Fall betrifft die Benutzung einer Marke in Bezug auf einen Metatag, d.h. ei-
ne Benutzung im Internet. Die Benutzung der Marke in einem Metatag mit Ver-
wechselungsgefahr wird normalerweise als Markenrechtsverletzung angesehen.
Siehe auch FURUTA / HEATH, supra Fn. 1, 191.
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5. Bezeichnung der Waren und fehlende Benutzung

Das OGE hat am 22. Mérz 2022 den Beschluss des JPA zur Nichtigkeit
einer Marke aufgrund fehlender Benutzung bestétigt. Das JPA und das
OGE haben beide entschieden, dass die bekl. Markeninhaberin ein franzo-
sisches Design-Unternehmen war, aber die Kleidung der Markeninhaberin
nicht in Frankreich hergestellt wurde und deshalb die Marke nicht fiir die
bezeichneten Waren, ,,7 7 » 28O R” (in Frankreich hergestellte Klei-
dung) benutzt worden war.?*

6. Keine Ahnlichkeit zwischen OLYMBEER und OLYMPIAD

Das OGE hat am 26. Dezember 2022 die Entscheidung des JPA in einem
Einspruchsverfahren gegen die Marke ,,OLYMBEER / #V > &7 —* auf-
gehoben. Das JPA hat nach Art. 4. Abs. 1 Nr. 6 MarkenG [Nichteintragbar-
keit einer Marke, die dhnlich mit der beriihmten Marken einer 6ffentlichen
gemeinniitzigen Organisation ist] entschieden, dass die Marke
»OLYMBEER® mit der beriihmten olympischen Marke ,,OLYMPIAD®
dhnlich sei. Das OGE war hingegen der Auffassung, die beiden Marken
seien unterschiedlich in Erscheinungsbild und Aussprache bei ,,t* (,,BI®)
und ,, & (,,PI), den Enden des langen Vokals und des Konsonanten ,, K
(,DO%), ein Vergleich zur Bedeutung sei unmdglich, weil das Wort
,,OYMBEER* eine Neuschopfung ohne besonderes Konzept sei.?

7. Rechtsmissbrauch nach Aufspaltung des Geschiifts

Im Morihan-Fall hat das OGE am 30. November 2022 die Entscheidung
des DG Tokyd vom 29. Januar 2020 teilweise abgedndert und entschieden,
dass die Durchsetzung des Rechts an der Marke ,,571>*“ (Morihan) gegen-
iber dem benutzten Zeichen der Bekl. ,,s7: D& (Morihan no nori, ja-
panischer Seetang aus Morihan) rechtsmissbrauchlich sei, gegeniiber dem
Zeichen ,,5F-HAARE (Morihan So-honpo, Morihan Hauptniederlassung)
hingegen nicht. Das OGE war wie das DG Tokyo davon ausgegangen, dass
die Bekl. sich wie die KI. aus demselben Geschift fiir Nori abgespalten und
zur Bekanntheit und zum Ruf des Zeichens Morihan beigetragen hatte, und
dass es ferner eine stillschweigende Lizenz gebe. Aber das benutzte Zei-
chen Morihan So-honpo suggeriere mit ,,So-honpo* (,,Hauptgeschift oder

24 OGE, 22. Mérz 2022, Fall Nr. 2021 gyo-ke 10087, Webseite der Gerichte, https://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/091070 hanrei.pdf — I R O Paris. Fiir ei-
nen Kommentar zu diesem Fall, siche S. TAKATA, Chizai Kanri 73-8 (2023) 948.

25 OGE, 26. Dezember 2022, Fall Nr. 2022 gyo-ke 10067, Webseite der Gerichte, At
ps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/091704_hanrei.pdf — OLYMBEER.
Fiir einen Kommentar zu diesem Fall, siche N. Ko1zuml, Jurisuto 1586 (2023) 8.
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,»Begriinder) kein abhéngiges, einfaches Lizenzverhéltnis mehr und sei
deshalb verletzend.?

8. Geographische Angabe

Der Hatcho Miso-Fall ist nicht zum japanischen MarkenG, sondern zum
Gesetz iiber geographische Angaben (Chiriteki hydji-héd) ergangen.?’ In
diesem Fall hatte das Landwirtschaftsministerium am 15. Dezember 2017
die Eintragung der geographischen Angabe ,,/\ TBEM* (Hatcho Miso) fir
den Aichi-ken Miso Shoyu Verein von sechs Unternehmen mit der Herkunft
Aichi-Préafektur und der zugehdrigen Spezifikation anerkannt. Der Hatcho
Miso Verein von vier anderen Unternehmen in der Hatcho-Kleinstadt
(Hatcho-cho ist eine Kleinstadt in Okazaki-shi Aichi-ken und der Ur-
sprungsort des Namens Hatcho Miso) hat am 14. Mérz 2018 ecine Be-
schwerde im Wege eines Verwaltungsverfahrens vor dem Ministerium
eingereicht. Das Ministerium hat die Beschwerde am 19. Mirz 2021 zu-
riickgewiesen, weil die Spezifikation der Eigenschafen wie Qualitit von
Miso und das Publikumsverstindnis keine groBen Unterschiede aufweise
und der Name Hatchoé Miso in der ganzen Aichi-Prafektur benutzt werde.
Damit verstoBe die Eintragung nicht gegen die Vorschriften zur Nichtein-
tragbarkeit, Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 (a) [Produkte sind keine Landwirtschafts-
oder Fischereiprodukte im Sinne der Definition nach Art.2 Abs. 2 (be-
stimmter Produktionsort und mit diesem Ort verkniipfte Eigenschaften des
Produkts)] oder Nr. 4 (a) [der Name ist ein gebrduchlicher Name oder ein
Name, der nicht mit Produkten nach Art. 2 Abs. 2 verkniipft ist]. Das DG
Tokyo hat die Klage gegen die Entscheidung des Landwirtschaftsministeri-
ums am 28. Juni 2022 abgewiesen. Das OGE hat die weitere Berufung am
8. Mirz 2023 abgewiesen. Beide Gerichte haben diese Abweisung der Kla-
ge mit der Uberschreitung der gesetzlichen 6-Monatsfrist fiir die Klage
gegen cine Verwaltungsentscheidung begriindet, aber sie haben auch als
obiter dictum die RechtméBigkeit der Verwaltungsentscheidung bestitigt,
da der Produktionsort der geographischen Angabe Hatcho Miso nicht nur
Hatcho-Kleinstadt, sondern die ganze Aichi-Priafektur umfasse, die KI.
durch ein siebenjahriges Weiterbenutzungsrecht ab dem 1. Februar 2019

26 DG Tokyo, 29. Januar 2020, Fall Nr. 2018 wa 11046 & 2019 wa 716, Hanrei Jiho
2541, 65 = Hanrei Taimuzu 1506, 219; OGE, 30. November 2022, Fall Nr. 2020 ne
10017, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/
091601 hanrei.pdf — Morihan. Zur Entscheidung des DG Tokyd, sieche auch
FURUTA/HEATH, supra Fn. 6, 151.

27 Gesetz zum Schutz von Namen bestimmter Landwirtschafts- oder Fischereiproduk-
te (Tokutei no-rin-sui-sanbutsu-t6 no meisho no hogo ni kansuru horitsu), Gesetz
Nr. 84/2014.
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geschiitzt sei und die Angabe danach in einer Art und Weise weiterbenut-
zen konne, die nicht zu Irrfiihrungen Anlass gebe.?

IV. ENTSCHEIDUNGEN ZUM UNLAUTEREN WETTBEWERB
1. Louboutin Rote Sohle

In zwei Entscheidungen des DG Tokyd vom 11. Mérz 2022 und des OGE
vom 26. Dezember 2022 haben sich die Gerichte mit der Schutzfahigkeit
der roten Sohle der Kl. Louboutin als weithin bekannte Angabe beschiftigt
und diese nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 1| UWVG? verneint. Das DG Tokyo war
der Auffassung, dass eine schiitzbare Angabe besondere Merkmale aufwei-
sen miisse und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung Bekanntheit fiir ein
bestimmtes Unternehmen erlangt haben sollte. Die rote Farbe als solche
werde allerdings schon seit langer Zeit und auch fiir hochhackige Schuhe
benutzt. Die Werbungsaufwendungen der KI. seien nicht genug. Die Waren
der Bekl. und KI. seien unterschiedlich im Material und Logo der eigenen
Marke, und eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Das OGE hat auch
beriicksichtigt, dass es keine ausschlieSliche Benutzung von roten Sohlen
fiir hochhackige Schuhe durch die Kl. gab und ein Bekanntheitsgrad von
51.6 % fiir dieses Merkmal nicht ausreiche. Das OGE hat in diesem Fall die
Klage nicht zuletzt deshalb abgewiesen, weil die Waren der KI. und Bekl.
im Hinblick auf Preis, Marken und Kundenkreis unterschiedlich seien und
keine Verwechselungsgefahr allein durch die dhnliche Farbe der Sohle
hervorgerufen wiirde.*

28 DG Tokyo, 28. Juni 2022, Fall Nr. 2021 gyo-ke 381, Hanrei Jiho 2541, 65 = Hanrei
Taimuzu 1506, 219; OGE, 8. Mérz 2023, Fall Nr. 2022 gyo-ke 10002, Webseite der
Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/091882 hanrei.pdf —
Haccho Miso. Fiir die Entscheidung vom 19. Mérz 2021 (Nr. 2 Shokusan 6461) des
Landwirtschaftsministeriums im Verwaltungsverfahren, siche Webseite, https.//
www.malff.go.jp/j/shokusan/gi_act/attach/pdf/saiketu-1.pdf. Fiir das Gesetz zu geo-
graphischen Angaben, siche auch die Webseite des Landwirtschaftsministeriums,
https://www.malff.go.jp/j/shokusan/gi_act/. Fir einen Kommentar zu diesem Fall,
sieche K. MUROTANI, Chizai Purizumu [Prisma des Geistigen Eigentums] 248 (2023)
23. Dieser ist der erste Fall zur geographischen Angabe in Japan.

29 Gesetz zur Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs (Fusei kyosé boshi-ho),
Gesetz Nr. 47/1993.

30 DG Tokyo, 11. Mérz 2022, Fall Nr. 2019 wa 11108, Hanrei Jiho 2523, 103 = Han-
rei Taimuzu 1505, 231; OGE, 26. Dezember 2022, Fall Nr. 2022 ne 10051, Websei-
te der Gerichte, https://'www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/091695 hanrei.
pdf — Louboutin Rote Sohle. Fiir Kommentare zu diesem Fall, siche K. KURODA, Ju-
risuto 1574 (2022) 8; M. IsHII, Tokkyo Kenkyt 74 (2022) 60; S. TsuTsul, AIPPI
(Englische Ausgabe) 48-1 (2023) 3; M. YAMAMOTO, Tokkyo Kenkya 75 (2023) 75;
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Das OGE hat kurz darauf am 31. Januar 2023 auch die Klage gegen die

zuriickweisende Entscheidung des JPA fiir die Markenmeldung der roten
Sohle der KI. bestitigt [d.h. keine Eintragung der Farbmarke].?!

Fig. 4. Die rote Sohle der KI.

31

M. YAMAMOTO, Rinjizokan Jurisuto 1583 (2023) 249; H. AOKI, Law & Technolo-
gy 99 (2023) 98; M. NISHIMURA, Hatsumei 120-6 (2023) 48; K. KURODA, Jurisuto
1587 (2023) 8; S. IMADA, Chizai Purizumu [Prisma des Geistigen Eigentums] 249
(2023) 8; K. Izumi, Shin Hanrei Kaisetsu Watch 33 (2023) 285. Eine neuere DG-
Entscheidung von 2023 hat demgegeniiber neben einer Markenverletzung festge-
stellt, dass die gelbe, optisch abgesetzte umlaufende Naht bzw. Fersenschlaufe mit
dem schwarze Schuhrahmen von Dr. Martens-Schuhen durch etwa 35 Jahre aus-
schliefliche Benutzung eine schiitzbare Angabe nach UWVG geworden ist: DG
Tokyo, 24. Mérz 2023, Fall Nr. 2022 wa 31524, Webseite der Gerichte, https://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/091998 hanrei.pdf — Dr. Martens gelbe
Naht/Fersenschlaufe. Auch wenn die Entscheidung auf den Kontrast mit dem
schwarze Schuhrahmen abgestellt hat, mag diese Entscheidung eine neue Entwick-
lung andeuten. Andererseits haben das JPA und auch das OGE vor kurzen gegen Dr.
Martens entschieden, dass nur eine aus einer gelben Naht bestehende Marke (d.h.
Marke einer Farbe ohne schwarze Schuhrahmen) nicht eintragbar sei: OGE, 10. Au-
gust 2023, Fall Nr. 2023 gyo-ke 10003, Webseite der Gerichte, https://www.courts.
go.jp/app/files/hanrei_jp/311/092311 hanrei.pdf — Marke einer gelben Naht.

OGE, 31. Januar 2023, Fall Nr. 2022 gyd-ke 10089, Webseite der Gerichte, https://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/091784 hanrei.pdf — Louboutin Rote
Sohle als Marke. Zu der strengen Position des JPA und der japanischen Gerichte im
Hinblick auf Farbmarken siche auch FURUTA/HEATH, supra Fn. 6, 150.
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2. Weithin bekannte Angabe und kombinierte Angabe

Das DG Tokyo hat 28. Januar 2022 einer Klage gegen die Angaben der
Bekl. wie ,,\\\\XE— KU A T A 20— (IIBESA White Rice Power,
Guter Reis/ Weile Kraft) fiir Kosmetik wegen der weithin bekannten An-
gabe der Kl. ,,7 1 AU —* (Rice Power) nach Art. 2 Abs. 1 Nr. | UWVG
stattgegeben. Das DG Tokyd hat die irrefiihrende Ahnlichkeit der beiden
Angaben damit begriindet, dass [IBESA und White Rice Power getrennt
ausgesprochen wiirden, das Wort ,,White* nur die Qualitdt, Effekt oder
Farbe der Waren zeige, und der Teil ,,Rice Power* einen grofle Kennzeich-
nungskraft bei Verbrauchern habe.3

3. Publicity zu Namen der Sdngergruppe

Das DG Tokyo hat am 28. April 2022 Schadensersatz in Hohe von 220.000
Yen zugesprochen, weil die Abmahnungen des bekl. Managerunternehmens
als Verletzung der Geschéftsfreiheit eine unerlaubte Handlung darstelle.
Die Abmahnungen richteten sich gegen eine Gruppe von Séngern, die vor-
mals bei der Bekl. unter Vertrag waren und trotz eines nachvertraglichen
Auffithrungsverbotes ihren Namen weiter benutzten. Das Gericht hielt das
Auffithrungsverbot fiir rechtens, die Berufung darauf, dass sich die Bekl.
das Namensrecht hatte iibertragen lassen, hingegen nicht. Auf die Berufung
hin hat das OGE mit Urteil vom 26. Dezember 2022 den Schadensersatz fiir
alle Abmahnungen erhoht, weil das Auffithrungsverbot als Versto gegen
die offentliche Ordnung und Moral ungiiltig sei, das Publicity Right grund-
sdtzlich ein uniibertragbares Personlichkeitsrecht darstelle und eine allge-
meine vertragliche Klausel zur Zugehorigkeit des geistiges Eigentums kei-
ne Auswirkungen auf das Publicity Right bzgl. des Namens der Sanger-
gruppe habe .3

32 DG Tokyo, 28. Januar 2022, Fall Nr. 2020 wa 31138 & 2021 wa 6132, Webseite
der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/090975 hanrei.pdf —
Rice Power. Das DG Toky0 hat in diesem Fall auch die Verletzung der Marken-
rechte bestitigt. Dieser Fall zu einer kombinierten Wortmarke ist mit dem obigen
Bodejii Fall vergleichbar.

33 DG Tokyo, 28. April 2022, Fall Nr.2019 wa 35186, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/091718 hanrei.pdf, OGE, 26. De-
zember 2022, Fall Nr. 2022 ne 10059, Webseite der Gerichte, https://www.courts.
go.jp/app/files/hanrei_jp/677/091677 hanrei.pdf — Publicity Right bzgl. des Na-
mens einer Sdngergruppe. Fir Kommentare zu diesem Fall, siche T. KOBAYASHI,
Jurisuto 1585 (2023) 8; I. YAMADA, Chizai Purizumu [Prisma des Geistigen Eigen-
tums] 246 (2023) 61; N. Koizumi, Law & Technology 100 (2023) 19; K. ANDO,
Shin Hanrei Kaisetsu Watch 33 (2023) 281. Es gibt auch einen anderen DG-Fall mit
vergleichbarem Ergebnis: DG Tokyo, 8. Dezember 2022, Fall Nr. 2021 wa 13043,
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V. ENTSCHEIDUNGEN ZUM URHEBERRECHT
1. Ahnlichkeit und Urheberrechtverletzung

DG Tokyo hat am 22. April 2022 entschieden, dass die Figur der Eule im
Online-Spiel Mobile Legends der Kl. und die Figur der Bekl. durch die
groBe Ahnlichkeit das Urheberrecht der Kl. verletze, aber den beiden Af-
fenfiguren ,,$#1&7=“ (Songokii, eine berithmte Figur im chinesischen Roman
L PaiEEL” Saiyuki, Reise nach Westen) nur das gemeinsame Konzept eines
Affen mit langem Stab, Gebetsperlen und Giirtel zugrunde liege und inso-
weit keine Urheberrechtsverletzung vorliege. Das DG Tokyo hat den An-
trag auf Abweisung der Klage aufgrund besonderer Umstdnde nach Art. 3-9
ZPG verneint und die japanische Gerichtsbarkeit zwischen den chinesi-
schen Parteien bejaht, weil die sich die Klage auf das an Japaner gerichtete
Spiel der Bekl. bezog, der Schaden in Japan entstanden war und der angeb-
lich im Zusammenhang stehende chinesische Fall andere Parteien und ei-
nen anderen Streitgegenstand hatte.>*

Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/091714
hanrei.pdf — Biihnenname einer Entertainerin [das Verbot der Benutzung eines
Bithnennamens nach dem Vertragsende sei ungiiltig]. N. KoizuMi vergleicht die
beiden Fille miteinander. Vor diesem Sdngergruppe-Fall gab es bereits ein einst-
weiliges Verfligungsverfahren bzgl. des Namens der Sdngergruppe zwischen den-
selben Parteien. Dort hatte das OGE den Schutz gegen eine Storung durch das Ma-
nagerunternehmen bei der Benutzung des Namens erst nach dem Vertragsende auf-
grund des Publicity Right als Personlichkeitsrecht festgestellt: DG Tokyd, 10. Okto-
ber 2019, Fall Nr. 2019 yo 2495, Hanrei Jiho 2486, 47; OGE, 10. Juli 2020, Fall
Nr. 2022 ne 10059, Hanrei Jihd 2486, 44 — Einstweilige Verfiigung iiber den Namen
einer Sdngergruppe. Die OGE-Entscheidung von 2022 hat weiter klargestellt, dass
das Publicity Right fiir einen Gruppennamen grundsitzlich ein uniibertragbares Per-
sonlichkeitsrecht ist. Fiir Kommentare zum einstweiligen Verfiigungsfall, siche M.
MOTOYAMA, 760 Hanrei Hydron (2022) 12; M. FucHl, Law & Technology 98
(2023) 72. Das die vermogensrechtlichen Aspekte des Personlichkeitsrechts regeln-
de Publicity Right griindet sich auf richterrechtliche Rechtsfortbildung: OGH,
2. Februar 2012, Minshii 66-2, 89 = Hanrei Jiho 2143, 72 = Hanrei Taimuzu 1367,
97 — Pink Lady. Und zum Publicity Right siche auch FURUTA/HEATH, supra Fn. 6,
156.

34 DG Tokyo, 22. April 2022, Fall Nr. 8969 (Wa) aus 2019, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/091123 _hanrei.pdf — Mobile Le-
gends. Fir einen Kommentar zu diesem Fall, siche Y. TANEMURA, Jurisuto 1585
(2023) 143.
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Fig. 5: Die Figuren des Spiels der KI. Fig. 6: Die Figuren des Spiels der Bekl.

In einem anderen Fall zum Foto einer Friihlingsrolle auf einer Verpackung
hat das DG Tokyo am 30. Mérz 2022 die Urheberrechtverletzung aus den
Griinden verneint, dass die Fotos der Kl. und Bekl. keinen urheberrecht-
schutzfahigen schopferischen Ausdruck aufwiesen und nur in den iiblichen
Punkten wie der Position der Friithlingsrollen iibereinstimmten.?

35 DG Tokyd, 30. Mirz 2022, Fall Nr.2020 wa 32121, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/091077 hanrei.pdf — Foto einer
Friihlingsrolle. Fir einen Kommentar zu diesem Fall, siche N. Koizumi, Jurisuto
1575 (2022) 8. Diese beiden Fille beziehen sich auf die Trennung von Idee und
Ausdruck in Japan, wonach eine Urheberrechtverletzung bei Werken eine Uberein-
stimmung im schopferischen Ausdruck voraussetze, der von Idee, Konzept oder all-
taglichen Darstellungen zu trennen sei. Siehe auch FURUTA/HEATH, supra Fn. 1,
194 und T. TSUKAMOTO, ZJapanR/J.Japan.L. 54 (2022) 205 zum Goldfisch-Tele-
fonzelle-Fall: OG Osaka, 14. Januar 2021, Webseite der Gerichte, https://www.
courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/090019 hanrei.pdf; DG Nara, 11.Juli 2019,
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Fig. 7: Das Foto der KI. Fig. 8: Das Foto der Bekl.

2. Zitat durch Twitter

Das DG Tokyo hat am 18. Mirz 2022 in einem Fall zum Auskunftsan-
spruch nach dem Gesetz zur Beschrankung der Haftung von Internetdienst-
anbietern®® die Anwendung der Zitierausnahme verneint. In diesem Fall hat
die Bekl. einen auf der YouTube Plattform verfiigbaren Film der. Kl. ge-
kiirzt und auf ihrem eigenen Twitter Konto gezeigt und dazu einen kriti-
schen Bericht fiir einen anderen Webdienst mit einem Link zu dem gekiirz-
ten Film geschrieben. Das DG Toky0 hat festgestellt, dass der Film als
solcher auf dem Twitter Konto unabhingig angesehen werden konnte und

Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/088837
hanrei.pdf— Goldfisch-Telefonzelle.

36 Gesetz zur Beschrinkung der Haftung von Internetdienstanbietern (Tokutei denki
tstishin ekimu teikyo-sha no songai baisho sekinin no seigen oyobi hasshin-sha joho
no kaiji ni kansuru horitsu), Gesetz Nr. 137/2001.
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dies kein rechtméfiges Zitat mehr sei. Das DG Tokyo hat den Auskunftsan-
spruch fiir die Zeit bis etwa drei Monate nach der Sendung der verletzenden
Information anerkannt.?’

In einem anderen Fall zum Auskunftsanspruch gegen Twitfer hat das
OGE am 19. Oktober 2022 eine die Urheberrechtverletzung bejahende
Entscheidung des DG Tokyd vom 23. Dezember 2021 aufgehoben, da es
sich um ein berechtigtes Zitat handele. In diesem Fall hatte der Benutzer an
seinem Twitter-Konto die Bilder von sich iiberlappenden oder nebeneinan-
der gestellten Abbildungen von der Kl. und einer dritten Person mit Sétzen
wie ,,p5—< h L& 2% (,Ist das eine Nachahmung?*) gezeigt. Das OGE
hat entschieden, dass der Benutzer die Abbildungen zum Zweck der Uber-
priifung einer Nachahmung und deshalb als Zitat benutze und die Art und
Weise der Benutzung fiir diese Art von Vergleich hilfreich sei und nicht
iiber diesen Zweck hinausgehe .’

Das OGE hat am 2. November 2022 in einem anderen Fall auch ent-
schieden, dass die Zitierung bei Twitter nicht nur fiir die Retweet-Funktion,
sondern auch durch einen Screenshot einer Tweet-Aufstellung als rechtmaé-
Bige Benutzung nach dem UrhG mdglich sei. In diesem Fall hat das DG
Tokyd am 2. Februar 2022 aufgrund der fehlenden Beziehung zwischen der
verletzenden Aufstellung und der Bekl. die Urheberrechtverletzung ver-
neint. Das OGE hat dagegen den Auskunftsanspruch aufgrund einer Ver-
leumdung teilweise zugelassen.*

37 DG Tokyo, 18.Mirz 2022, Fall Nr.2021 wa 27488, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/091254_hanrei.pdf — SONY Net-
work Communications.

38 DG Tokyo, 23. Dezember 2021, Fall Nr. 2020 wa 24492, Webseite der Gerichte,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/090845 hanrei.pdf, OGE, 19. Ok-
tober 2022, Webseite der Gerichte, Attps.//www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/
469/091469 hanrei.pdf — Tweet zur Uberpriifung der Nachahmung.

39 DG Tokyd, 2. Februar 2022, Fall Nr. 2021 wa 6266, Webseite der Gerichte, https://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/091078 hanrei.pdf; OGE, 2. November
2022, Fall Nr.2022 ne 10044, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/
app/files/hanrei_jp/494/091494 hanrei.pdf — TOKAI Communications / NTT Doco-
mo. Zu diesem Punkt hat das DG Tokyo, in einem anderen Fall, am 10. Dezember
2021 entschieden, dass die Zitierung durch einen Screenshot gegen die Nutzungs-
bedingungen von Twitter und deshalb gegen die lauteren Gepflogenheiten im UrhG
verstofe, aber das OGE hat am 13. April 2023 mit den gleichen Griinden in Bezug
auf die Zitierung diese Entscheidung des DG Tokyd aufgehoben: DG Tokyo,
10. Dezember 2021, Fall Nr.2021 wa 15819, Webseite der Gerichte, https://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/090826 hanrei.pdf; OGE, 13. April 2023,
Fall Nr. 2022 ne 10060, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/
hanrei_jp/019/092019 hanrei.pdf — NTT Docomo. Fiir Kommentare zu dieser NTT
Docomo-Entscheidung des DG, siche T. KOBAYASHI, Jurisuto 1572 (2022) 8;
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M. SAWADA, Kopiraito [Copyright] 734 (2022) 31. Fiir einen Kommentar zur Ent-
scheidung des OGE, siche M. SAWADA, Kopiraito [Copyright] 749 (2023) 38. Ein
anderes Beispiel mit gleichem Ergebnis: DG Tokyo, 15. September 2022, Fall
Nr. 2022 wa 14375, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/
hanrei_jp/572/091572_hanrei.pdf, OGE, 17. April 2023, Fall Nr. 2022 ne 10104,
Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/092027
hanrei.pdf — Rakuten Mobile. Anderseits gibt es auch Fille, wo der Screenshot zu
Zwecken des kritischen Zitats nicht nétig sei: DG Tokyd, 14. Dezember 2022, Fall
Nr. 2022 wa 8410, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/
hanrei_jp/622/091622 hanrei.pdf — Excite. Fiir einen Kommentar zu diesem Excite
Fall, siehe N. Ko1zuml, Jurisuto 1584 (2023) 8. Fiir die Zitatausnahme gibt es die
Leitentscheidung des OGH, 28. Mai 1980, Fall Nr. 1976 0 923, Minsht 34-3, 244 =
Hanrei Jiho 967, 45 = Hanrei Taimuzu 415, 100 = GRUR Int. 1981, 698 m. Anm.
WALTER — Fotomontage [das zitierende Werk und das zitierte Werk sollten sich
klar unterscheiden, die Bearbeitung solle im Vordergrund stehen, das zitierte Werk
solle eine untergeordnete Rolle einnehmen, was vorliegend nicht der Fall war]. Fiir
einen Kommentar zur Fotomontage-Entscheidung, siche M. SHIMIZU, in: Koizumi
v.a. (Hrsg.), Chosaku-ken hanrei hyakusen [100 ausgewihlte Fille Urheberrecht]
(6. Aufl., 2019) 138. Nach Kritik zur Unklarheit und Inflexibilitdt der durch den
OGH aufgestellten Bedingungen gibt es fiir das neue UrhG unterschiedliche Theo-
rien. Siehe z.B. N. NAKAYAMA, Chosaku-ken-ho [Urheberrecht] (3. Aufl., 2020)
402. In diesen 10 bis 20 Jahren haben die Gerichte auch eine umfassende Beriick-
sichtigung der in Art. 32 UrhG genannten Bedingungen vorgenommen, namentlich
[(i) lautere Gepflogenheiten (kosei na kanké ni gatchi); (ii) im rechtmiffigen Um-
fang fiir die Zwecke der Zitierung wie Nachrichten, Kritik, Forschung (hodo, hihyo,
kenkyii sono ta no inyé no mokuteki-jo seito na han’i-nai): z.B. OG Tokyo,
11. April 2002, Fall Nr.2001 ne 3677, Webseite der Gerichte, https://www.
courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/011915_hanrei.pdf — Absolute Tonhohe; OGE,
13. Oktober 2010, Fall Nr. 2010 ne 10052, Hanrei Jihd 2092, 135 = Hanrei Tai-
muzu 1340, 257 — Gemdldezertifikat. Fiir Kommentare zu diesen Féllen aus 2001
und 2012, siche M. MASUDA/K. FUKUI, in: Koizumi v.a. (Hrsg.), Chosaku-ken han-
rei hyakusen, 140, 142 (ibid). Die hier aufgenommenen Entscheidungen liegen auf
dieser Linie. In einem Fall von Kurzzitaten von 7weet-Aufstellungen in einem Buch
hat das DG Tokyo die zwei Bedingungen der OGH-Entscheidung zur klaren Unter-
scheidbarkeit und zum Verhiltnis von Vordergrund und untergeordneter Rolle zum
,.Zitat“ als solchem angewandt und im Lichte obiger Bedingungen wie lautere Ge-
pflogenheiten und Zweck ausgelegt. Das OGE hat diese Entscheidung bestitigt: DG
Tokyo, 26. Mai 2021, Fall Nr.2022 wa 19351, Webseite der Gerichte, https://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/090478 hanrei.pdf; OGE, 9. Mérz 2022,
Fall Nr.2021 ne 10060, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/
files/hanrei_jp/240/091240 hanrei.pdf — #KuToo. Generell wire es im Sinne einer
kritischen Auseinandersetzung mit urheberrechtlichen Werken wiinschenswert, den
Bereich erlaubter parodistischer Bearbeitung weit zu fassen: ,,In the absence of any
specific legal provisions, the lawfulness of parodies should be judged by balancing
the rights of intellectual property owners with those of freedom of expression and
art. Parodies of works protected under copyright law are lawful to the extent that
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3. Landkarte und Urheberrechtsschutzfihigkeit

Das DG Tokyd hat am 27. Mai 2022 die Urheberrechtsverletzung bei
Landkarten anerkannt: Die Urheberrechtsschutzféhigkeit einer Landkarte
solle dabei mit Beriicksichtigung auf Auswahl der Information und Metho-
de der Darstellung beurteilt werden, weil die Personlichkeit, Kenntnisse,
Erfahrung usw. bei der Auswahl und Methode eine wichtige Rolle spielen
konnten und die Urheberschaft dadurch ausgedriickt werden kdnne, auch
wenn der Schutzfahigkeit einer Landkarte als objektiver Ausdruck be-
stimmter Gegebenheiten Grenzen gesetzt seien und fiir einen personlichen
Ausdruck normalerweise nicht viel Raum bleibe. In diesem Fall hat das DG
Tokyo beriicksichtigt, dass die Landkarten der KI. Besonderheiten wie
Namen der Stralen, Umrisslinien der Hauser, Abbildungen verwendet hat-
te. Deshalb sei die Landkarte urheberrechtsschutzfihig.*’

4.  Auskunftsanspruch gegeniiber Registrar von Domainamen

DG Tokyo hat am 10. Juni 2022 gegen den bekl. Internetdienstleister ent-
schieden, dass die Informationen iiber dessen Nutzer fiir zwei Webseiten
offenzulegen sei. Fiir andere 7 Webseiten sei die Bekl. als Registrar von
Domainnamen weder ,,bestimmter Telekommunikationsdienstleister noch
,zur Offenlegung verpflichteter Dienstleister gemil dem Gesetz zur Be-
schrinkung der Haftung von Internetdienstanbietern, weil ein Registrar
lediglich die Registrierung von Domainamen vermittele, aber keine Kom-
munikation als solche.!

they do not substitute commercial demand for the original, do not take undue ad-
vantage of the protected achievements of a copyrighted work and reveal their paro-
distic character to a person of sufficient intellectual capacity.: C. HEATH, Parodies
Lost, in: Ganea/Heath/Schricker (Hrsg.), Urheberrecht Gestern — Heute — Morgen
(2001) 401-413.

40 DG Tokyd, 27. Mai 2022, Fall Nr. 2019 wa 26366, Webseite der Gerichte, https.//
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/091250_hanrei.pdf — Zenrin Landkarte.
Fiir einen Kommentar zu diesem Fall, siche T. KOBAYASHI, Jurisuto 1578 (2022) 8.
Dieser Fall bezieht sich auf eine durch das Urheberrecht geschiitzte Landkarte, bei
der es normalerweise nicht viel Raum fiir schopferische Gestaltung gibt. Ein altes
Beispiel ist DG Toyama, 22. September 1978, Fall Nr. 1971 wa 33 & 71, Mutai-shi
10-2, 454 = Hanrei Taimuzu 375, 144 [es gebe zwar Urheberschutz fiir Landkarten,
aber keine Ahnlichkeit zwischen den Landkarten der Parteien]. Zu diesem Punkt,
siche z. B. N. NAKAYAMA, supra Fn. 39, 113.

41 DG Tokyo, 10. Juni 2022, Fall Nr. 2021 wa 15535, Webseite der Gerichte, https.://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/091371 hanrei.pdf— GMO Internet.
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5. Auskunftsanspruch zur IP-Adresse

Das DG Tokyo hat am 20. Januar 2022 in einem Fall den Auskunftsan-
spruch fiir alle IP-Adressen in einem Zeitraum von mehreren Jahren gegen
die Bekl. Twitter bejaht. Auf die Berufung hin hat das OGE hat am 29. No-
vember 2022 diese Information auf die Zeit direkt vor Klageerhebung be-
grenzt, weil die in der Verordnung nach dem Gesetz zur Beschrankung der
Haftung von Internetdienstanbietern genannten, ,,im Zusammenhang mit
der verletzenden Information stehenden IP-Adressen* auf den notwendigen
und verniinftigen Umfang fiir die Identifikation begrenzt werden sollten.*?

6. Verein ohne Rechtspersonlichkeit

Das DG Tokyo hat am 22. September 2022 in einem Fall das Recht eines
nicht rechtsfahigen Vereins auf Auskunftslegung gegen Twitter wegen
Urheberrechtverletzung aus den Griinden bejaht, dass der Verein einen
satzungsgemdfen Reprdsentanten habe, und deshalb auch ohne Rechtsper-
sonlichkeit als juristische Person nach Art. 2 Abs. 6 UrhG* gelte [als juris-
tische Person nach diesem Gesetz gilt ein Verein mit einem Reprédsentanten
oder Verwalter]. Das vorzulegende Dokument beziehe sich auf durch Ar-
beitnehmer geschaffene Werke nach Art. 15 Art. 1 [der Urheber eines
durch einen Arbeitnehmer einer juristischen Person geschaffenen Werks ist
grundsitzlich die juristische Person].*

42 DG Tokyo, 20 Januar 2022, Fall Nr. 2021 wa 5668, Webseite der Gerichte, htt
ps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/090997 hanrei.pdf. OGE, 29. No-
vember 2022, Fall Nr. 2022 ne 10033, Webseite der Gerichte, Attps://www.courts.
go.jp/app/files/hanrei_jp/586/091586_hanrei.pdf — Auskunftsanspruch gegen Twit-
ter. Dieser Fall ist vor der Gesetzinderung 2021 ergangen (in Kraft ab 1. Oktober
2022), die einen Auskunftsanspruch vor und nach der Verletzung klar ermdglicht.
Das OGE hat in einem obiter dictum ausgesprochen, dass die neue Regel nach wie
vor eine Beziehung zur Verletzungshandlung erfordere und dass es keinen allge-
meinen Auskunftsanspruch gebe. Fiir diese Gesetzédnderung und andere zusammen-
hiangenden Fille, siche auch FURUTA/HEATH, supra Fn. 6, 142; FURUTA/HEATH,
supra Fn. 1, 200. In einem kiirzlichen Fall nicht zum Urheberrecht, aber zur Ver-
leumdung hat der OGH klargestellt, dass ein Auskunftsanspruch zu Telefonnum-
mern (dieser wurde durch die obige Gesetzanderung 2021 begriindet) nach dem Tag
des Inkrafttretens ohne Ubergangsbestimmung méglich sei, auch wenn die verlet-
zende Information als solche vor dem Tag verdffentlicht wurde: OGH, 30. Januar
2023, Fall Nr. 2021 ju 2050, Hanrei Taimuzu 1510, 158 — Auskunftsanspruch und
Zeit der Verletzung. Fiir einen Kommentare zu dieser OGH-Entscheidung, siehe
K. RO, Jurisuto 1586 (2023) 88.

43 Urheberrechtsgesetz (Chosaku-ken-ho), Gesetz Nr. 48/1970.

44 DG Tokyo, 22. September 2022, Fall Nr. 2019 wa 8969, Law & Technology 98 (2023)
108 — Urheberrecht bei einem Verein ohne Rechtspersonlichkeit. Dies ist ein typi-
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7. Auffiihrung von Werken in einer Musikschule

Der OGH hat am 24. Oktober 2022 die Entscheidung des OGE zur Auffiih-
rung in einer Musikschule bestdtigt. In diesem Fall hat die JASRAC [japa-
nische Verwertungsgesellschaft fiir Musikwerke] die Musikschulen auf
Zahlung einer Vergiitung verklagt. Das DG Tokyd hatte in seiner Entschei-
dung vom 28. Februar 2020 entschieden, dass die Auffithrung sowohl von
Studenten als auch von Lehrern in der Musikschule nach dem UrhG vergii-
tungspflichtig sei. Das OGE hat am 18. Médrz 2021 in seiner Entscheidung
die Auffassung vertreten, dass die Auffithrung von Lehrern fiir Studenten
eine o6ffentliche Wiedergabe sei, die Auffithrung von Studenten (nur) fiir
Lehrer hingegen nicht, und daher in Bezug auf die Auffiihrung von Studen-
ten keine Vergiitung beansprucht werden konne. Das OGH hat im Ergebnis
wie das OGE entschieden. Die Benutzung eines Werkes im Rahmen einer
Wiedergabe solle unter Beriicksichtigung aller Umstédnde wie Zweck und
Modalitit der Auffithrung, Inhalt und Grad der Beziehung zwischen den
Beteiligten beurteilt werden. Die Auffithrung der Studenten habe den
Zweck der Verbesserung der Auffiihrungstechnik, geschehe zu Selbst-
iibungszwecken und sei auch ohne Lehrer denkbar. Letztere seien nur fiir
die Anleitung anwesend. Die Gebiihr der Musikschule sei ein Entgelt fiir
die Unterrichtung und nicht fiir die Auffiihrung als solche.*

scher Fall zur unterschiedlichen und besonderen Behandlung eines Vereins ohne
Rechtspersonlichkeit im Zusammenhang zum Recht des geistigen Eigentums. Das
UrhG sieht einen solchen Verein mit einem Représentanten als eine juristische Person
nach Art. 2 Abs. 6 an. Das PatG, MarkenG usw. erlauben einem solchen Verein be-
schriankte Handlungen, namentlich die Einlegung eines Einspruchs oder einer Klage
auf Nichtigkeit des Patents Dritter nach Art. 6 Abs. 1, nicht aber eine Patentanmel-
dung im Namen des Vereins. Aber das ist praktisch durch eine gemeinsame Anmel-
dung der Mitglieder oder eine Anmeldung allein durch den Représentanten moglich.
45 DG Tokyd, 28. Februar 2020, Fall Nr. 2017 wa 20502 & 25300, Webseite der Ge-
richte, https://'www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632 hanrei.pdf, OGE,
18. Mérz 2021, Fall Nr. 2020 ne 10022, Hanrei Jiho 2519, 73 = Hanrei Taimuzu
1497, 133; OGH, 24. Oktober 2022, Fall Nr. 2021 ju 1112, Minsha 76-6, 1348 =
Hanrei Taimuzu 1505, 37 = Hanrei Jiho 2561/2562, 85 — Musikschule. Fir Kom-
mentare zur OGH-Entscheidung, siehe z.B. N. KOo1zumli, Jurisuto 1579 (2023) 8; S.
IKEMURA, Jurisuto 1580 (2023) 63; M. TAKABE, Kopiraito [Copyright] 742 (2023)
29; M. SUMIDA, AIPPI (Englische Ausgabe) 48-2 (2023) 51; H. YOKOYAMA, Rinji-
zokan Jurisuto 1583 (2023) 243; T. UENO, Hogaku Kyoshitsu 511 (2023) 48; K.
KaMiyA, Law & Technology 100 (2023) 96; Y. YAMAGUCHI, Chizai Kanri 73-8
(2023) 937; K. KAMIYA, Jurisuto 1588 (2023) 82. Die vielen Kommentatoren sind
sich darin einig, dass der OGH den sog. Karaoke-Ansatz aufgegeben hat. An die-
sem hatte sich viel Kritik entziindet, namentlich, dass hierdurch nur der Geschéfts-
gewinn von Verwertungsgesellschaften geschiitzt werde: OGH, 15. Mérz 1988,
Minsha 42-3, 199 = Hanrei Jiho 1270, 34 = Hanrei Taimuzu 663, 195 — Karaoke
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8. Haftung von Werbeagenturen fiir Urheberrechtsverletzungen im
Internet

Das OGE hat am 29. Juni 2022 die Berufung abgewiesen und die Entschei-
dung des DG Tokyd vom 21. Dezember 2021 zur Haftung von Werbeagen-
turen fiir Urheberrechtsverletzungen im Internet bestétigt. In diesem Fall
hat das DG Tokyo auf Schadensersatz in Héhe von 11 Millionen Yen er-
kannt, weil die Werbeagentur fiir die frithere Piraterie-Website Mangamura
eine Verantwortung wegen Beihilfe zur Urheberrechtsverletzung treffe.46

9. Unberechtigter Antrag auf Léschung im Videoportal

Das OG Osaka hat am 14. Oktober 2022 Schadensersatz in Hohe 261.1574
Yen fiir den unberechtigten Antrag auf Loschung im Videoportal und sché-
digende Handlungen wie herabsetzende Kommentare zu angeblichen Plagi-
aten auf dem YouTube-Kanal des Kl. zugesprochen und dabei die von der
ersten Instanz zugesprochene Summe erhoht [17.929 Yen fiir den entgan-
genen Gewinn, weitere 200.000 Yen fiir den immateriellen Schaden und
43.515 Yen fiir Rechtsanwaltsgebiihren]. In diesem Fall hatte das DG Kyo-
to in einer Entscheidung vom 21. Dezember 2021 Schadensersatz in Hohe
74.721 Yen [17.929 Yen + 50.000 Yen + 6.792 Yen] wegen eines unge-
rechtfertigten Antrages auf Loschung eines YouTube-Videos zugesprochen,
weil das Video zu einer Strickarbeit kein Urheberrecht verletze und den
Bekl. wegen des ungerechtfertigten Loschungsantrages eine Haftung aus
Fahrlissigkeit nach Deliktsrecht treffe.*’

[der Anbieter des Karaoke-Diensts war verantwortlich fiir den Gesang der Géste].
Zum Unterschied zwischen der Musikschule-Entscheidung (Zweck und Modalitét
der Auffithrung, Inhalt und Grad der Beziehung der Beteiligten) und der anderen
Rokuraku II-Entscheidung des OGH zur mittelbaren Urheberrechtsverletzung (Ge-
genstand und Art der Vervielféltigung, Beteiligung, Umfang), zum neuen Element
~Zweck geht die akademische und praktische Diskussion weiter: OGH, 20. Januar
2011, Minsht 65-1, 399 = Hanrei Jiho 2103, 128 = Hanrei Taimuzu 1342, 100 =
IIC 43 (2012) 236 (englische Ubersetzung) — Rokuraku I [der Anbieter eines Vide-
orekorderdienstes war verantwortlich fiir die Vervielfaltigungen der Kunden]. Fiir
diesen Fall, siehe auch siche FURUTA/HEATH, supra Fn. 1, 201.

46 DG Tokyo,21. Dezember 2021, Fall Nr. 2021 wa 1333, Webseite der Gerichte, https://
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/090901 hanrei.pdf, OGE, 29. Juni 2022,
Fall Nr. 2022 ne 10005, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/
hanrei_jp/273/091273 _hanrei.pdf— Mangamura Werbung. Fir die Entscheidung des
DG Tokyo, sieche auch siche FURUTA/ HEATH, supra Fn. 1, 200. Fiir den neuesten
Kommentar zu diesem Fall, sieche K. TAKANO, Rinjizokan Jurisuto 1583 (2023) 243.

47 OG Osaka, 14. Oktober 2022, Fall Nr. 2022 ne 265 & 599, Webseite der Gerichte, https:
//www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/091484_hanrei.pdf, DG Kyoto, 21. De-
zember 2021, Fall Nr. 2020 wa 1874, Webseite der Gerichte, https.//www.courts.go
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VI. FAzIT*

Das OGE hat sich mit seinen zwei Kommentaranzeige-Entscheidungen zur
Patentverletzung im Internet eine flexible Auslegung des PatG zu eigen
gemacht. Mit Beriicksichtigung der Modalititen der Handlung, Funktion
jedes Elements, Ort der erzielten Wirkung und Einfluss auf das wirtschaft-
liche Interesse des Patentinhabers werde das System oder Programm im
Wesentlichen in Japan hergestellt oder angeboten, auch wenn ein Teil der
patentierten Erfindung im Ausland ausgefiihrt werde.

Auf der anderen Seite hat das OGE im RICOH Tonerkartusche-Fall den
Kartellrechtseinwand zu recycelten Tonerkartuschen im Gegensatz zur
Entscheidung des DG Tokyd verneint. Die Beriicksichtigung des Kartell-
rechtseinwands ist sehr selten. Hier ist nicht zuletzt durch die Spannung
geistiger Eigentumsrechte mit den Interessen von Verbrauchern auf eine
weitere Entwicklung zu hoffen.

In den Louboutin-Fillen haben die japanischen Gerichte und JPA ihre
sehr strenge Linie im Hinblick auf Farb- oder Positionsmarken beibehalten.

Der OGH hat mit der Musikschule-Entscheidung die Abkehr des OGE
von dem Karaoke-Ansatz gebilligt. Eine mittelbare Urheberrechtsverlet-
zung ergebe sich nicht allein aus der Verwaltung und dem Geschéftsgewinn
eines Dienstleisters, sondern miisse aufgrund einer umfassenden Beriick-
sichtigung von Zweck, Modalitdt und dergleichen begriindet werden. Es
erscheint richtig, den Bereich von Urheberrechtsverletzungen angemessen
einzugrenzen.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag gibt einen kurzen Uberblick iiber gesetzliche Anderungen und stellt
ausgewdhlte wichtige Entscheidungen zur Entwicklung des geistigen Eigentums
in Japan im Jahr 2022 und der ersten Hilfte des Jahres 2023 vor. Sie schlief3t
an die Ubersicht fiir die Jahre 2021/2022 (ZJapanR/J.Japan.L. 54 (2022)

181 ff) an.
(Die Redaktion)

Jp/app/files/hanrei_jp/029/091029 hanrei.pdf — Antrag auf Léschung auf YouTube.
Fiir die Entscheidung des DG Kydto, siehe auch siehe FURUTA/HEATH, supra Fn. 1,
201.

48 Fiir einen Uberblick iiber die Entscheidungen zum geistigen Eigentum im Jahre
2022, sieche auch R. MIMURA u.a., 2022-nen hanrei no doko — hanrei no ugoki [Jahr
2022: Entwicklung — Trend der Entscheidungen], in: Takabayashi v.a. (Hrsg.), sup-
ra Fn. 7, 62; M. MIYAWAKI, Chiteki zaisan-ho hanrei no ugoki [Trend der Ent-
scheidungen zum geistigen Eigentum], Rinjizokan Jurisuto 1583 (2023) 233.
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SUMMARY

The article gives an overview of some important legislative developments and
decisions in the field of intellectual property covering 2022 and the first half of
2023 and thus continuing from where the overview for the year 2021
(ZJapanR/J.Japan.L. 54 (2022) 181 ff) left off-

(The editors)





