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Japan, das Land der aufgehenden Son-
ne. Dies ist nicht etwa ein Werbe-
spruch, sondern die Bedeutung, die
hinter dem japanischen Landesnamen
»,Nihon“ oder ,,Nippon* steht.

In der zweiten Halfte des zwanzigs-
ten Jahrhunderts, als Japan zur Spitze
der Industrienationen aufstieg und
seine Produkte in die ganze Welt zu
exportieren begann, erhielt der ein-
gangs erwahnte Satz im Westen eine
zweite Bedeutung: Japan, das Land
des wirtschaftlichen Aufstiegs und der
Macht.

Heute mag Japan einige wirtschaft-
liche und politische Biirden zu schul-
tern haben. Der Blick auf die Zahlen
zeigt aber, dass Japan nach wie vor
stark ist. Zum Beispiel ist Japans Brut-
toinlandprodukt pro Kopf ca. 14% ho-
her als dasjenige Deutschlands. Fer-
ner liegt die Arbeitslosenquote mit
3.9% (2014) um einen runden Prozent-
punkt unter derjenigen Deutschlands.

Auch wenn in Japan die Zahl der
Patentanmeldungen im Verlauf der
letzten zehn Jahre um tber 20% ge-
sunken ist, so sind die dortigen An-
meldezahlen immer noch beeindru-
ckend. Mit 328°000 Patentantragen
pro Jahr schlagt das japanische Pa-
tentamt das Europaische um 25%.

Innovative Unternehmen aus der
ganzen Welt kommen also nicht um
japanische Patentanmeldungen her-
um. Worauf muss man sich als Anmel-
der japanischer Patente einstellen?

Werner A. Roshardt
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Neuheit

Gesetz

Merkpunkte

Wann gilt eine Erfindung in Japan als
neu?

Im Jahr 2000 hat Japan den Neuheits-
begriff substanziell verscharft. Wah-
rend vorher die weltweite Neuheit nur
gegenliber dem druckschriftlichen
Stand der Technik ndtig war, gilt seit-
her diese Anforderung auch bezuglich
offenkundiger Vorbenutzungen und
offentlichem Bekanntsein. Insoweit
stimmt das japanische Recht nun mit
dem Europaischen Uberein.

Es gibt aber nach wie vor Unter-
schiede. Anders als in Europa, wo der
Tag die kleinste Zeiteinheit ist, wird in
Japan auf den genauen Zeitpunkt der
Ereignisse abgestellt. Ist eine Erfin-
dung zum Beispiel eine Stunde vor
dem Einreichen der Patentanmeldung
an einer Messe ausgestellt worden, so
ist die japanische Patentanmeldung
deswegen nicht mehr neu.

Ein weiterer Unterschied besteht
darin, dass eine oOffentliche Druck-
schrift nur dann neuheitsschadlich ist,
wenn sie ,verbreitet® worden ist. So
ist zum Beispiel eine Gerichtsakte
zwar Offentlich, aber nicht verbreitet.

Priifungspraxis

> Weltweite Neuheit gegeniiber
Dokumenten, offentlichen Vorbe-
nutzungen und offentlichem Wissen

> Zeitrang wird exakt nach Tageszeit
bestimmt, sofern bekannt

Merkpunkte

Wie wird die Neuheit beurteilt, wenn
der genaue Zeitpunkt einer Veroffent-
lichung nicht bekannt ist?

Rein statistisch gesehen passiert es
selten, dass eine inhaltlich relevante
Druckschrift eines Dritten genau an
dem Tag veroffentlicht wird, an dem
die eigene Anmeldung eingereicht
worden ist. Und in den meisten dieser
seltenen Falle wird es zudem schwie-
rig sein, die genaue Tageszeit der
Drittpublikation zu beweisen.

Solange der genaue Veroffentli-
chungszeitpunkt nicht bekannt ist,
wendet das japanische Patentamt
deshalb eine grossziigige Regelung an.
Ist namlich nur der Tag der Veroffentli-
chung bekannt, wird unterstellt, dass
die Veroffentlichung in der letzten
Stunde des Tages bzw. in der letzten
Minute der Stunde erfolgt ist. Somit
wird der Hinterlegungszeitpunkt einer
Patentanmeldung in Japan praktisch
immer friher als die datumsgleiche
Publikation sein.

> Die Tageszeit der Veroffentlichung
bestimmt sich nach der Lokalzeit
am Ort der Veroffentlichung

> Bei unbekannter Tageszeit der Ver-
offentlichung gilt die letzte Minute
des Tages
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Erfindungshdhe

Grundsatz Merkpunkte
Nach welchen Kriterien wird die Artikel 29(2) des japanischen Patent- > Der erreichte technische Fort-
Erfindungshohe festgelegt? gesetzes besagt, dass Erfindungen schritt hat erhebliche Bedeutung

nicht patentfahig sind, wenn der Fach-

mann angesichts des Standes der > Der Priifer hat einen relativ grossen
Technik leicht in der Lage gewesen Ermessensspielraum
ware, die Erfindung zu machen. Damit

sollen solche Neuerungen vom Patent-

schutz ausgeschlossen werden, die

ein gewohnlicher Ingenieur mit seiner

Kreativitat leicht hatte erschaffen kon-

nen und die deshalb keinen Nutzen fiir

den technologischen Fortschritt hat-

ten, sondern ihn behindern wiirden.

Bei der Priifung wird ein besonde-
res Augenmerk auf die Problemstel-
lung und die Losung gerichtet. Wel-
ches Problem will die Erfindung I6sen?
Welche besonderen Effekte sind mit
der erfindungsgemassen Losung ver-
bunden?

In der Regel wird davon ausgegan-
gen, dass der Fachmann verschiedene
Entgegenhaltungen in geeigneter Wei-
se kombinieren wiirde. Anders als in
Europa ist es nicht notig, dass in den
Entgegenhaltungen ein konkreter Hin-
weis enthalten ist, der den Fachmann
zur Kombination anregen wiirde.

Praktische Beispiele Merkpunkte

Was sind typische Argumente fiirund  Viele Erfindungen sind durch die be- > Besondere Effekte im beanspruch-
wider die Erfindungshohe? sondere Wahl eines Parameters cha- ten Parameterbereich belegen
rakterisiert. Beispielsweise kommt es
auf den Wertebereich fiir die Zugfes- > Hindernisse und Widerspriiche
tigkeit eines Stahls an. Oder es ist beim Kombinieren von Stand der
wichtig, dass Signale in einem be- Technik aufzeigen
stimmten Frequenzbereich benutzt
werden. Wenn mit dem Parameterbe-
reich kein unerwartet starker Effekt
verbunden ist, wird in Japan angenom-
men, dass der Fachmann leicht zum
beanspruchten Bereich gelangt ware.
Es kommt auch haufig vor, dass
sich die Anspruchsmerkmale puzzlear-
tig aus einer Reihe von Entgegenhal-
tungen  zusammentragen  lassen.
Wenn der Anmelder in einem solchen
Fall nicht Uberzeugend darlegen kann,
dass technische Hindernisse bestan-
den bei der Kombination der Entge-
genhaltungen, wird der Anspruch zu-
rickgewiesen.
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Folgerungen fur die Praxis

Was ist wichtig beim Ausarbeiten
einer Patentanmeldung fiir Japan?

Wer erfolgreich durch das japanische
Prifungsverfahren kommen will, muss
schon beim Schreiben der Anmeldung
auf gewisse Punkte achten.

Ganz generell ist vorab eine fun-
dierte Recherche nach Stand der
Technik zu empfehlen. Hat man nicht
die wirklich relevante Entgegenhal-
tung, kann man in der Patentanmel-
dung auch nicht den vorteilhaften Ef-
fekt richtig darstellen. Dagegen kann
man mit einem sorgfaltig dokumen-
tierten technischen Vorteil im Pri-
fungsverfahren punkten.

Die japanischen Priifer wissen es
ferner zu schatzen, wenn in der Be-
schreibung konkrete Ausflihrungsbei-
spiele in verstandlicher Weise darge-
stellt sind. So kdnnen sie sich ein Bild
vom praktischen Nutzen der Erfindung
machen.

Angesichts der Tatsache, dass der
japanische Prifer nur die japanische
Ubersetzung der Anmeldung kennt,
und dass es ungemein schwierig ist,
einen deutschen Text verstandlich ins
Japanische zu Ubersetzen, kommt der
Klarheit und dem Facettenreichtum
des Anmeldetextes eine grosse Be-
deutung zu. Wenn namlich der Priifer
die Ubersetzung nicht versteht, kann
dies zu einer Zuriickweisung fuhren.

Als Anmelder darf man sich von der
Zurtckweisung im ersten Prifungsbe-
scheid nicht abschrecken lassen.
Wichtig ist es dann, dem Prifer die
richtigen Argumente zu liefern, die fir
die Patentfahigkeit sprechen.

> Mit Vorabrecherche die relevantes-
te Entgegenhaltung ermitteln

> Vorteile der Erfindung moglichst
mit Messwerten belegen

> Facettenreiche Detailbeschreibung
erstellen, um sprachliche und tech-
nische Hiirden zu iberwinden

Lassen Sie sich von unserem grips®
anregen und nutzen Sie die Mdoglich-
keiten des gewerblichen Rechtsschut-
zes, um lhre Ziele zu erreichen.
Unternehmerischer Erfolg stellt sich
nicht schon aufgrund grosser Anstren-
gung ein. Er setzt auch eine Portion
Clerverness oder eben ,Grips“ vo-
raus. Und dabei wollen wir Ihnen
helfen mit praktischen Tipps fur
griffige |IP-Strategien (grips®).

Auf unserer Homepage finden Sie
noch weitere, vertiefende Informatio-
nen zum Thema dieses grips®.
Halten Sie sich auf dem Laufenden
uber unsere Welt des geistigen Eigen-
tums und richten Sie sich einen RSS-
Feed zu den NEWs auf unserer Home-
page ein (www.kellerpatent.ch/
rss.xml).

Wir freuen uns natirlich auch auf
lhren Anruf!

Keller & Partner Patentanwalte AG
Eigerstrasse 2

CH-3000 Bern 14

Telefon/Fax: +41 3131080 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch





