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L EINLEITUNG

In den 50 Jahren nach dem Ende des zweiten Weltkrieges haben Japaner und Deutsche
zundchst einen eindrucksvollen Wiederaufbau und anschlieBend eine stete weitere wirt-
schaftliche und technische Entwicklung erlebt. Ein Unterschied zwischen Japan und
Deutschland liegt jedoch darin, daB die Japaner einen groBen Teil ihres vor 1945 bestehenden
Rechtssystems abgeschafft, widhrend die Deutschen nur das nationalsozialistische System
beseitigt haben. Betrachtet man das Patentnichtigkeitsverfahren in Japan, veranschaulicht sich
diese Entwicklung. Durch die Gesetzesinderung nach dem Krieg ist das japanische
Patentnichtigkeitsverfahren zu einem eigenartigen, aber nicht sehr niitzlichen System gewor-
den. Im folgenden mochte ich die rechtsgeschichtliche Entwicklung, die heutige Praxis und
mehrere Probleme des japanischen Patentnichtigkeitsverfahrens vorstellen, und zuletzt meine
Meinung zu einer moglichen Gesetzeséinderung darlegen.

II. RECHTSGESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG

Das Patentwesen in Japan hat eine 110-jahrige Geschichte. Die Monopolpatentverordnung
von 18851, die erste Regelung im Hinblick auf Patente in Japan, enthielt keine Vorschriften
iber das Patentnichtigkeitsverfahren, sondern nur materiellrechtliche Vorschriften. Seit der
Patentverordnung von 18882 hat es Vorschriften iiber das Patentnichtigkeitsverfahren vor
dem Patentamt gegeben. Das Verfahren der ersten Instanz vor dem Patentamt gibt es in Japan
noch heute. Weil es vom damaligen deutschen Patentnichtigkeitsverfahren iibernommen
wurde, gab es unter dem Patentgesetz von 18993 in Japan ein fast identisches Patentnichtig-
keitsverfahren wie in Deutschland. Fiir die Durchfithrung der ersten Instanz des Verfahrens
war der Nichtigkeitssenat des Patentamts zustindig. Gegen die Entscheidung des Senats
konnten die Beteiligten vor Gericht Revision einlegen.

Trotzdem hat sich das japanische System allmihlich weit vom deutschen entfernt.
Wihrend die Nichtigkeitsabteilung und Nichtigkeitssenate im deutschen Patentamt als Gericht
angesehen* und mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern besetzt wurden’, gab es
keine Beteiligung von rechtskundigen Mitgliedern im japanischen Patentamt. Je groBer das
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japanische Patentamt wurde, desto unklarer wurde die Stellung des Patentnichtigkeitsverfah-
rens im ganzen Rechtssystem. Bei der Gesetzgebung von 19226 erklirte die japanische Regie-
rung, daB das Patentnichtigkeitsverfahren ein bloBer Verwaltungsakt sei, und daB Patentnich-
tigkeitsfille nicht zur ordentlichen Gerichtsbarkeit gehérten’.

Entsprechend dieser Politik entstand das Gesetz von 19488, kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg. Bereits 1947 trat die neue Verfassung® in Kraft. Danach kénnen alle Verwaltungsakte
von den Gerichten gepriift werden, die eine einheitliche Gerichtsbarkeit unter dem Obersten
Gerichtshof bilden. Die Verfassung hat verschiedene Gerichtszweige und die Einrichtung von
Sondergerichten verboten (Art. 76 Verf.). Unter dem Einflufl der Vereinigten Staaten wurden
die Sonderbestimmungen fiir den VerwaltungsprozeB im Jahr 1948 in Kraft gesetzt!0, womit
auch das Patentgesetz geindert wurde. Alle Entscheidungen, die vom Patentamt getroffen
wurden, waren damit vor Gericht anfechtbar. Die Parteien des Patentnichtigkeitsverfahrens
konnen gegen die Entscheidungen des Nichtigkeitssenats beim Obergericht Tokyo klagen.
Dieses Gericht fungiert als Tatsacheninstanz. Gegen die Entscheidungen des Obergerichts
Tokyo kann jede Partei beim Obersten Gerichtshof Revision einlegen. Diese Struktur ist
grundsitzlich im Patentgesetz von 195911, das noch heute in Kraft ist, erhalten geblieben.

III. UBERBLICK UBER DAS GELTENDE PATENTNICHTIGKEITSVERFAHREN IN JAPAN

1. Nichtigkeitsgriinde

Es gibt im Vergleich zum deutschen Patentgesetz in Japan einen erheblich umfassenderen
Katalog von Nichtigkeitsgriinden, der hier nur thematisch aufgezahlt werden kann:

a)  Unzuldssige Erweiterung (nach der Patentanmeldung bzw. -erteilung), Art. 123
Abs. 1 Nr. 1, 5und §;

b)  Mangelnde Rechtsfahigkeit des Ausldnders, der in Japan keinen Wohnsitz hat
(Ausnahmen: i) Verbiirgung der Gegenseitigkeit, ii) entgegenstehende internationale
Ubereinkommen), Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 25, 123 Abs. 1 Nr. 7;

c) Keine Erfindung, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 29 Abs. 1;

d) Mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 29 Abs. 1;

e) Mangelnde Neuheit, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 29-2;

f) Mangelnde erfinderische Tétigkeit, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 29 Abs. 2;

g)  VerstoB gegen die guten Sitten, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 32;

h) Gesundheitsschidliche Erfindung, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 32;

i) Keine gemeinschaftliche Anmeldung bei gemeinschaftlichem Recht auf Patentertei-
lung, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 38;

j) Altere Anmeldung, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 4, 36 Abs. 4;

k)  VerstoB gegen internationale Ubereinkommen, Art. 123 Abs. 1 Nr. 3 und 7;

D) Keine Ausfiihrbarkeit, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 4, 36 Abs. 4;

m) Kein deutlicher, kein knapper und/oder kein von der Beschreibung umfafiter
Patentanspruch, Artt. 123, Abs.1, Nr. 4, 36, Abs. 6; und

n)  Widerrechtliche Entnahme, Artt. 123, Abs. 1, Nr. 6.

2. Verfahren vor dem Patentamt

1. Der Antrag auf Nichtigerklarung kann sofort nach der Patenterteilung eingereicht werden.
Obwohl seit dem 1.1.1996 das Einspruchsverfahren der Patenterteilung nachgeschaltet ist,
kénnen sowohl der Antrag auf Nichtigerkldrung als auch der Einspruchsantrag innerhalb von
sechs Monaten nach Erteilung des Patents eingereicht werden!2. Der Antrag auf Nichtig-
erkldrung kann auch nach dem Ablauf der Patentschutzdauer eingereicht werden, solange ein
rechtliches Interesse besteht.
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2. Das Patentnichtigkeitsverfahren beginnt, wenn ein schriftlicher Antrag beim Patentamt
eingereicht wird. Jede Person, die ein rechtliches Interesse an der Nichtigerkldrung hat, ist
befugt, den Antrag zu stellen. Das Verfahren ist also keine Popularklage. Ein rechtliches
Interesse besteht unter anderem fiir den Beklagten eines Patentverletzungsrechtsstreits, den
Verwarnten, den Benutzer der patentierten Erfindung denjenigen, der die patentierte Erfin-
dung benutzen méchte, und den Lizenznehmer. Dagegen sind ein Strohmann und ein Lizenz-
nehmer, der sich einer Nichtangriffsabrede unterworfen hat, wegen fehlenden rechtlichen
Interesses nicht antragsbefugt. Nur der Patentinhaber kann der Antragsgegner sein. Der
Prisident des Patentamts wihlt drei Schiedsrichter als Spruchkorper. Die Schiedsrichter sind
erfahrene Priifer, die eine technische Ausbildung haben. Keiner von ihnen ist Jurist.

3. Der Antrag ist dem Patentinhaber von Amts wegen zuzustellen und enthilt die Auffor-
derung, sich binnen bestimmter Zeit zu erkliren (Art. 134 Abs. 1). In dieser Frist kann der
Patentinhaber auch einen Antrag auf Beschrinkung stellen (Art. 134 Abs. 2). Der
Widerspruch seitens des Patentinhabers sowie der Beschrankungsantrag sind dem Antragstel-
ler von Amts wegen zuzustellen (Art. 134 Abs. 3). GemdB Art. 145 Abs. 1 findet eine
offentliche miindliche Verhandlung statt, es sei denn, daB der Vorsitzende des Spruchkdrpers
entweder auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen das schriftliche Verfahren
anordnet. In der Praxis ist die miindliche Verhandlung selten, das schriftliche Verfahren die
Regel. Normalerweise hat jeder Beteiligte drei bis vier Gelegenheiten, sich schriftlich zu
dufiern.

4. Fiir das Patentnichtigkeitsverfahren in Japan gelten der Dispositionsgrundsatz und die
Untersuchungsmaxime. Auch ein von den Beteiligten nicht behaupteter Grund fiir die
Nichtigerkldrung kann verhandelt werden (Art. 153 Abs. 3). Der Dispositionsgrundsatz gilt
fiir jeden Antrag zur Nichtigerklirung eines Patentanspruchs. Der Beweis kann sowohl auf
Antrag der Beteiligten wie von Amts wegen erhoben werden (Art. 156 Abs. 1). Die
Entscheidung wird schriftlich unter Mitteilung der Rechtsfolgen und der Griinde verkiindet
(Art. 157 Abs. 2). Sie ist von Amts wegen den Beteiligten, den Streitgenossen, sowie den
jenigen, dessen Antrag auf Streitgenossenschaft abgelehnt wurde, zuzustellen (Art. 157 Abs.
3).

5. Das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt wird durch Entscheidung oder
Zuriicknahme des Antrags beendet. Die Moglichkeit der Beendigung des Verfahrens durch
Vergleich besteht nicht. Wenn die Beteiligten aufieramtlich zu einem Vergleich gelangt sind,
in dem sich der Antragsteller zur Riicknahme des Antrags verpflichtet, verliert er sein recht-
liches Interesse an der Durchfithrung des Verfahrens.

Der Senat erkldrt jeden einzelnen Patentanspruch entweder fiir nichtig oder entscheidet,
daB der Antrag abzuweisen ist. Da es keine Teilnichtigerkldrung in Japan gibt, wird ein teil-
nichtiger Patentanspruch insgesamt fiir nichtig erkldrt, wenn nicht der Patentinhaber vor der
Entscheidung des Nichtigkeitssenats freiwillig den Anspruch beschrénkt.

Es gibt keine Moglichkeit der sogenannte Klarstellung des Patentanspruchs in Japan.

6. Ist die Entscheidung, die das Patent fiir nichtig erklart, nicht anfechtbar, so gilt das
Patentrecht als von Anfang an nicht existent (Art. 125 Satz 1). Wird die rechtskriftige, den
Antrag abweisende Entscheidung eingetragen, so konnen nicht nur der Antragsteller des
ersten Verfahrens, sondern auch alle anderen Interessenten keinen weiteren Antrag mehr auf
Nichtigerklarung stellen, sofern es sich um dieselben Tatsachen und dieselben Beweise
handelt (Art. 167). Diese Vorschrift wurde aus Osterreich iibernommen, ist allerdings in
Osterreich fiir verfassungswidrig erklart und abgeschafft worden!3.

3. Verfahren vor dem Obergericht Tokyo

1. Innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der Entscheidung des Patentnichtigkeitssenats
konnen die Beteiligten, Streitgenossen und jede Person, deren Antrag auf Streitgenossenschaft
im Nichtigkeitsverfahren abgewiesen wurde, beim Obergericht Tokyo gegen die Entschei-
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dung Klage erheben (Art. 178). Das Obergericht Tokyo hat drei Kammern, die auf
Immaterialgiiterrechtssachen spezialisiert sind. Fiir die Klage gegen Entscheidungen des
Nichtigkeitssenats sind diese Kammern zustindig. Ein Kammer besteht aus einem Vorsitzen-
den und zwei Beisitzern, die alle Juristen sind.

2. Diese Klage wird als Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt angesehen,
obwohl einer der Beteiligten des Nichtigkeitsverfahrens verklagt werden mufB (Art. 179).
Griinde der Klage sind die Tatsachen, die die Rechtswidrigkeit der Entscheidung des
Nichtigkeitssenats begriinden. Sowohl materiellrechtliche als auch prozessuale Fehler der
Entscheidung konnen als Klagegrund behauptet werden. Es ist die erste Tatsacheninstanz, in
der die Dispositionsmaxime und der Verhandlungsgrundsatz gelten, wie auch bei anderen
Verwaltungsklagen, die in Japan als SonderprozeB des Zivilprozefverfahrens anzusehen sind.
Verhandlungen finden einmal in zwei Monaten statt. Wahrend des Verfahrens duBert sich
jeder Beteiligte im Durchschnitt ca. fiinfmal schriftlich.

3. Das Verfahren vor dem Obergericht Tokyo wird entweder durch eine Entscheidung,
die Zuriicknahme des Antrags auf Nichtigerklirung oder durch Klageriicknahme beendet. Im
Falle der Klageriicknahme wird die Entscheidung des Patentamts rechtskraftig.

Hilt das Gericht die Klage fiir begriindet, so hebt es die Entscheidung des Nichtigkeits-
senats auf (Art. 181 Abs. 1). In der Praxis werden iiber 30% aller Entscheidungen des
Patentnichtigkeitssenats angefochten. Wird die anfechtende Entscheidung rechtskriftig, so
verhandelt der Patentnichtigkeitssenat die Sache weiter und entscheidet dariiber (Art. 181
Abs. 2). Nach den Bestimmungen des Gesetzes iber Verwaltungsklagen ist der Nich-
tigkeitssenat an die Begriindung des Gerichts gebunden. Hilt das Gericht die Klage fiir nicht
begriindet, so weist es die Klage ab.

4. Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof

Gegen die Entscheidung des Obergerichts Tokyo kann jede Partei, die durch die Entschei-
dung beschwert ist, Revision beim Obersten Gerichtshof einlegen. Das Gericht entscheidet
nur iiber Rechtsfragen.

5. Kosten

Die Verfahrensgebiihr fiir das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt belduft sich fiir
Anmeldungen bis zum 31.12.1987 auf eine Grundgebiihr von 27.500 Yen plus 27.500 Yen
pro Erfindung, fiir Anmeldungen ab dem 1.1.1988 auf eine Grundgebiihr von 55.000 Yen
plus 5.500 Yen pro Anspruch. Im Verfahren vor dem Obergericht Tokyo betrigt die Verfah-
rensgebiihr 8.200 Yen. Beim Obersten Gerichtshof betrédgt die Gebiihr 16.400 Yen.

Das Honorar des Anwalts betrdgt nach den Bestimmungen des Patentanwaltsvereins
400.000 Yen (plus 6.000 Yen pro Anspruch) fiir das Stellen eines Antrags auf Nichtigerkla-
rung, weitere 300.000 Yen pro Schriftsatz, 1.300.000 Yen fiir das Verfahren vor dem Ober-
gericht Tokyo, 1.400.000 Yen fiir das Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof und weitere
140.000 Yen pro Verhandlung vor dem Gericht. Das Honorar berechnet sich entweder nach
diesen Bestimmungen oder nach Stunden, je nach Vertrag und Schwierigkeit des einzelnen
Falls.
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IV. PROBLEMATIK DES PATENTNICHTIGKEITSVERFAHRENS IN JAPAN
1. Innerhalb des Nichtigkeitsverfahrens

a)  Die Rechtsmittelstruktur

Es ist bekannt, daB japanische Verfahren vor dem Patentamt sowie vor Gerichten sehr lange
dauern. Das Patentnichtigkeitsverfahren ist keine Ausnahme davon. Das Verfahren vor dem
Patentamt dauert mindestens drei Jahre ab Einreichung des Antrags. Vor dem Obergericht
Tokyo schwebt das Verfahren dann noch mindestens weitere eineinhalb Jahre. Wenn Revision
beim Obersten Gerichtshof eingelegt wird, muB man mit weiteren Jahren rechnen. Wenn die
Entscheidung des Patentamts durch das Gericht aufgehoben wird, verhandelt das Patentamt
die Sache weiter und entscheidet nochmals dariiber. Gegen diese zweite Entscheidung kann
ebenfalls beim Obergericht Tokyo Anfechtungsklage erhoben werden. Falls ein zweites
Gerichtsverfahren eingeleitet wird, dauert das gesamte Verfahren mehr als 10 Jahre, soda8
die Patentschutzdauer schon verstrichen sein kann. Das Patentamt und das Obergericht Tokyo
bemiihen sich zwar, die Verfahren zu beschleunigen. Meiner Auffassung nach muf aber auch
die Rechtsmittelstruktur gedndert werden, weil die Moglichkeit zur Verfahrensbeschleunigung
in einer solchen Struktur mit Wiederholungscharakter begrenzt ist. Hitten die Bemiihungen
Erfolg, jedes einzelne Verfahren innerhalb eines Jahres zu erledigen, miifte noch immer mit
einer Verfahrensdauer von drei Jahren gerechnet werden, bis ein zweites Verfahren vor dem
Patentnichtigkeitssenat rechtskriftig abgeschlossen wird, wenn dessen erste Entscheidung
beim Obergericht Tokyo angefochten wurde.

b)  Probleme des Streitgegenstandes bei Verfahren vor dem Patentamt und vor dem
Gericht

Das zweite Problem des japanischen Patentnichtigkeitsverfahrens ist der Streitgegenstand der
Verfahren vor dem Patentamt und vor dem Gericht.

Wie bereits dargestellt, konnen im Verfahren vor dem Patentamt alle Nichtigkeitsgriinde
und Beweise verhandelt werden, die entweder von den Beteiligten oder von Amts wegen
vorgebracht werden. Der Dispositionsgrundsatz gilt nur insoweit, wie der Antrag auf Nich-
tigerkldrung eines bestimmten Patentanspruchs reicht. Trotzdem ist es selten, daB der Patent-
nichtigkeitssenat von Amts wegen einen Grund fiir die Nichtigerklarung verhandelt und/oder
ein neues Beweismittel beriicksichtigt.

Der Senat ist nicht verpflichtet, von sich aus weitere Untersuchungen durchzufiihren.
Deshalb trifft den Antragsteller im Rahmen seines Antrags die formelle und materielle Darle-
gungs- und Beweislast fiir das Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes.

In der Praxis spielen die Beteiligten auch vor dem Patentamt eine wichtige Rolle. Dazu
wird Art. 167 so interpretiert, daB der Antragsteller aufgrund eines neuen Nichtig-
keitsgrundes und/oder desselben Grundes mit einem neuen Tatbestand nochmals einen Antrag
auf Nichtigerklarung einreichen kann, nachdem sein erster Antrag abgewiesen wurde.

Diese Tatsachen wirken auf den Streitgegenstand des Verfahrens vor dem Obergericht
Tokyo ein. Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 10.3.197614 ist der
gerichtlichen Streitgegenstand auf einen oder mehrere bestimmte Nichtigkeitsgriinde und auf
bestimmte zugrundeliegenden Tatsachen beschrinkt, die schon vor dem Patentamt verhandelt
wurden. Vor der Entscheidung gab es viele verschiedene Meinungen iiber den Streitgegen-
stand des Patentnichtigkeitsverfahrens vor dem Obergericht Tokyo.

Weil das Verfahren als Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt anzusehen ist, gilt
die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts, also die der Entscheidung des Nichtigkeitssenats,
‘als Streitgegenstand. Die Frage ist nur, welche Tatsache die Rechtswidrigkeit begriinden
kann. Nach der allgemeinen Lehre zur Anfechtungsklage in Japan kénnen alle Tatsachen, die
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zur Zeit des Verwaltungsakts existierten und derentwegen das Verwaltungsorgan den betref-
fenden Akt nicht hitte erlassen diirfen, die Rechtswidrigkeit dieses Verwaltungsakts begriin-
den.

Kurz nach der Gesetzesinderung von 1948 war der Oberste Gerichtshof der Meinung, da8
die Beteiligten auch neue Nichtigkeitsgriinde und neue Tatsachen vor dem Obergericht Tokyo
vorbringen konnen, die nicht vor dem Patentamt verhandelt wurden!5. Dagegen hatte sich die
Praxis vor dem Obergericht Tokyo dahin entwickelt, daB nur die Nichtigkeitsgriinde sowie
die Tatsachen verhandelt werden konnen, die schon vor dem Patentamt verhandelt wurden.
Gegen diese Praxis gab es ein Revisionsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof. Dabei
entschied der Gerichtshof 1968, daB der Streitgegenstand im Verfahren vor dem Obergericht
Tokyo auf die bestimmten Nichtigkeitsgriinde beschrankt werden solle, die schon vor dem
Patentamt verhandelt wurden, aber daB alle Tatsachen vor Gericht verhandelt werden konnen,
die zum Tatbestand eines vor dem Patentamt verhandelten Nichtigkeitsgrundes gehoren, indes
davor nicht verhandelt wurden!6. Trotzdem &nderte das Obergericht Tokyo seine Praxis
nicht.

SchlieBlich anderte der Oberste Gerichtshof durch die obengenannte Entscheidung vom
10.3.1976 seine Meinung iiber den Streitgegenstand und erkannte die Praxis des Obergerichts
Tokyo an. Diese Entscheidung wurde von den meisten Kommentatoren begriiBt!7, obwohl
auch Kritik geduBert wurde!8. Die Zuriickhaltung des Gerichts ist deswegen berechtigt, weil
das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt in Wahrheit nur die Nichtigkeitsgriinde
und die Tatsachen verhandelt, die der Antragsteller vorgebracht hat, und weil keiner der
Richter des Gerichts technische Kenntnisse hat ("Interesse der Beteiligten auf Verhandlung
vor dem Patentamt"19).

Nach dieser Entscheidung kann vor dem Obergericht Tokyo weder ein neuer Nichtigkeits-
grund noch eine neue Tatsache, die zum Tatbestand des vor dem Patentamt schon verhandel-
ten Grundes gehort, vorgebracht werden. Ist die Entscheidung des Patentamts angefochten
und beginnt das zweite Verfahren vor dem Patentamt, so kann der Beteiligte neue Nichtig-
keitsgriinde und/oder Tatsachen vorbringen. Ist sie nicht angefochten, so wird sie rechtskraf-
tig, aber der Beteiligte kann einen neuen Antrag auf Nichtigerklirung aufgrund neuer Griinde
und/oder aufgrund desselben Grundes mit neuen Tatsachen einreichen (Art. 167).

Diese Praxis kann man so zusammenfassen, dafl der Streitgegenstand des ganzen Patent-
nichtigkeitsverfahrens auf die behaupteten Nichtigkeitsgriinde mit den behaupteten konkreten
Tatsachen beschrinkt ist, obwohl Griinde sowie Tatsachen, die beim Antrag nicht behauptet
wurden, wahrend des Verfahrens vor dem Patentamt entweder von den Beteiligten oder von
Amts wegen vorgebracht werden konnen. Ein solch enger Streitgegenstandsbegriff kann eine
Wiederholung und Verzogerung des Verfahrens verursachen, insbesondere in Verbindung mit
der obengenannten Rechtsmittelstruktur.

2. Verhdltnis zum Verletzungsverfahren

Das japanische Patentsystem wird im Ausland oft kritisiert,weil die Auslegung des
Patentanspruchs durch die japanischen Gerichte sehr eng ist. Diese Kritik ist in einigen Fillen
richtig. Aber um das Patentverletzungsverfahren zu beurteilen, muf man auch beriicksichti-
gen, wie das Patentnichtigkeitsverfahren lduft. Dann konnte man in anderen Féllen zu der
Uberzeugung gelangen, daB die Auslegungen durch die japanischen Gerichte nicht immer zu
eng sind.

In Japan wird das Patentverletzungsverfahren als normale Zivilsache angesehen. Das
Distriktgericht ist fiir Patentverletzungsverfahren zustindig. Gegen die Entscheidung des
Distriktgerichts konnen die Beteiligten beim zustindigen Obergericht Berufung einlegen.
Diese zwei Instanzen sind Tatsacheninstanzen. Dazu kommt eine Revisionsinstanz beim
Obersten Gerichtshof. Die erste Instanz dauert ca. eineinhalb Jahre, ist aber viel kiirzer als
das Nichtigkeitsverfahren. Obwohl das Gericht des Verletzungsverfahrens abwarten kann, bis
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die Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens bestandskraftig wird (Art. 168 Abs. 2), wartet
das Gericht, um den Rechtsschutz der Beteiligten zu verwirklichen, selten darauf, weil das
Nichtigkeitsverfahren so lange dauert.

Deswegen muB das Gericht des Verletzungsverfahrens hiufig ohne eine Entscheidung tiber
die Patentnichtigkeit entscheiden. In Japan ist es traditionell unter dem EinfluB des deutschen
Systems so gedacht, daf das Patent nur dann nichtig ist, wenn es auf Antrag fiir nichtig
erklirt wird, und daB das Gericht des Verletzungsverfahrens dariiber nicht zu entscheiden
hat. Wegen des Dilemmas zwischen diesem System und der Dauer des Nichtigkeitsverfahrens
mubfte das Gericht des Verletzungsverfahrens einen Weg suchen, im Namen der Auslegung
des Patentanspruchs die Ausiibung des nichtigen Patentrechts zu vermeiden, ohne das Patent
fiir nichtig zu erkldren. Wenn ein Patentanspruch einen Teilnichtigkeitsgrund hat, legt das
Gericht des Verletzungsverfahrens den Anspruch so aus, als ob der nichtige Teil von Anfang
an nicht enthalten gewesen sei, auch wenn diese Auslegung enger ist als Wortlaut des
Anspruchs. Ist der Patentanspruch insgesamt nichtig, so legt das Gericht des Verletzungsver-
fahrens den Anspruch so aus, daB dessen Schutzbereich nur auf das Ausfithrungsbeispiel in
der Beschreibung beschrinkt werden miisse.

Diese Art der "Auslegung" des Patentanspruchs ist von der Rechtsfolge her betrachtet
keine Auslegung mehr. Der Patentnichtigkeitsgrund gilt hier genauso wie die Einrede im
Patentverletzungsverfahren nach US-amerikanischem Recht. Wenn ein subjektives Recht im
ordentlichen System nicht ausreichend geschiitzt wird, muB das Gericht durch seine
Rechtsprechung einen anderen Weg finden, um das Recht zu schiitzen. In den Vereinigten
Staaten, wo es kein Patentnichtigkeitsverfahren gab, ist die Patentnichtigkeit als Einrede im
Patentverletzungsverfahren entwickelt worden. Obwohl Japan das selbstdndige Patentnichtig-
keitsverfahren hat, gelingt es nicht, das Recht der Interessenten hinreichend zu schiitzen.
Diese Situation &dhnelt derjenigen in einem Land, das kein Nichtigkeitsverfahren kennt.
Solange sich das japanische Patentnichtigkeitsverfahren nicht dndert, braucht man daher die
japanische Art der "Auslegung" des Patentanspruchs.

V.  VORSCHLAG ZUR GESETZESANDERUNG

In letzter Zeit wird in Japan haufig dariiber diskutiert, ob das Gericht des Patentverletzungs-
verfahrens auch iiber die Patentnichtigkeit entscheiden kann. Mehrere Meinungen besagen,
daB auch Nichtigkeitsgriinde im Verletzungsverfahren behauptet werden kénnten20, weil es
im heutigen System einfach notwendig ist. Jenes wird aber seit langem von der Rechtspre-
chung als "Auslegung” des Patentanspruchs verstanden.

Wenn die Uberpriifung der Patentnichtigkeit vor dem Gericht des Verletzungsverfahrens
nicht nur als "Auslegung" des Patentanspruchs, sondern 6ffentlich als Einrede anerkannt
wiirde, hitte ein Wettbewerber kein groBes Interesse mehr, ins langwierige Patentnichtig-
keitsverfahren einzutreten. Dann wiirden nichtige Patente eingetragen bleiben und alle Gegner
des Patentinhabers miifiten selbstindig die Patentnichtigkeit behaupten. Da das Gericht des
Verletzungsverfahrens ein Gericht des unteren Rechtszuges ist (Distriktgericht), konnten
Stabilitdt und Voraussehbarkeit der Entscheidungen gefihrdet sein.

Es ist deshalb wichtig, zundchst iiber das Patentnichtigkeitsverfahren nachzudenken und es
antragstellerfreundlicher zu organisieren. Das Patentnichtigkeitsverfahren sollte daher wie
folgt gedndert werden.

1. Das Verfahren vor dem Obergericht Tokyo sollte keine Anfechtungsklage sein,
sondern eine Berufung. Der Streitgegenstand vor dem Gericht solite die Beschwer des Beru-
fungsantragstellers sein. Das Gericht sollte nicht nur tiber die Rechtswidrigkeit der Entschei-
dung des Patentamts, sondern selbst liber die Sache entscheiden. Wenn die Richter der
Kammern des Obergerichts Tokyo auf Patentsachen nicht geniigend spezialisiert sind, muB
dariiber nachgedacht werden, ob technische Richter wie im deutschen Bundespatentgericht zu
berufen sind und ob dafiir eine Anderung des Gerichtsgesetzes erforderlich ist.
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2. Jeder Nichtigkeitssenat des Patentamts sollte wenigstens ein rechtskundiges Mitglied
haben. Diese Mitglieder sollten entweder von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht
entsandt werden, wie bei der Kartellbehorde in Japan. Die Mitgliedschaft eines Juristen im
Nichtigkeitssenat ist aufgrund der zivilrechtlichen Natur der Patentnichtigkeitssachen erfor-
derlich. Sie ist auch deshalb von Vorteil, weil die Anfechtungsquote der Entscheidungen des
Senats vor Gericht zuriickgehen konnte, wenn im Patentnichtigkeitssenat bereits ein Jurist
iiber die Sache entschieden hat.

3. Das Patentamt und das Obergericht Tokyo sollten das Patent auch fiir teilnichtig erkla-
ren konnen, ohne daB der Patentinhaber selbst das Patent beschrinkt. Dafiir ist eine Speziali-
sierung des Richters unbedingt erforderlich.

VI. SCHLUSSBEMERKUNG

Durch die Diskussion tiber die Patentnichtigkeit als Einrede im Verletzungsverfahren wurden
die Probleme des japanischen Patentnichtigkeitsverfahrens in letzter Zeit verstirkt offenge-
legt. Die japanische Regierung miifite daher in der Lage sein, den Reformbedarf des Nich-
tigkeitsverfahrens zu erkennen.

Mein Vorschlag ist fiir den konservativen Gesetzgeber in Japan vermutlich zu weitgehend.
Es ist aber zu bemerken, daB die Tendenz zur engen "Auslegung" des Patentanspruchs und
die Bejahung der Nichtigkeitseinrede im Patentverletzungsverfahren erheblich weitgehender
sind. Durch die vorgeschlagene Gesetzesdnderung konnte Japan das von Deutschland iiber-
nommene Patentnichtigkeitssystem behalten und es unter dem neuen Rechtssystem nach dem
Zweiten Weltkrieg weiterentwickeln.
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