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timlich einen Zusammenhang zwischen zwei Unternehmen vermuten, wie z.B. einen sol-
chen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen, hierzu
gehoren aber auch Sponsor— oder Finanzbeziehungen oder ein personeller Zusammen-

hang.
IV. Bekanntheitsschutz

Fiir den Bekanntheitsschutz wird auf Rdnr. 2441 verwiesen.

V. Benutzung des eigenen Namens

Das Gesellschaftsgesetz enthilt keine Bestimmungen iiber die Benutzung des eigenen
Namens. Insofern wird auf Rdnr. 2442f. verwiesen.

C. Schutzumfang von Domains

Der Schutzumfang von Domains ist nicht gleichzusetzen mit dem Schutzumfang von
Unternehmenskennzeichen, da das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb besondere
Bestimmungen tiber Domains enthilt, vgl. Rdnr. 2331.

D. Schutzumfang von Werktitel

Vgl. Rdnr. 2242 ft., 2333.

E. Schutzumfang geographischer Herkunftsangaben

Vgl. Rdnr. 2245 ff., 2334 ff.

F. Schutzumfang von Namen

Es wird auf die obigen Ausfuhrungen, Rdnr. 2249, im Zusammenhang mit einer Regist-
rierung als Marke verwiesen. Eine Person hat ein Recht an ihrem Namen, das als Person-
lichkeitsrecht ausgestaltet ist, und kann nach Art. 709 des Zivilgesetzbuchs Schutz begeh-
ren, falls ihr Name absichtlich oder fahrlissig durch Dritte in rechtswidriger Weise
beeintrichtigt wurde.
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A. Nichtbenutzung

I. Marken

Ein Beklagter kann die Nichtbenutzung einer eingetragenen Marke durch einen Mar-
keninhaber nicht sinnvoll einwenden, da ein solcher Einwand den Markeninhaber eher
dazu einlddt, seine Marke zu benutzen, und ihm die Mdéglichkeit erdffnet, ein wegen
Nichtbenutzung beantragtes Loschungsverfahren abzuwenden. Ein Beklagter sollte stattdes-
sen ein Loschungsverfahren einleiten, ohne auf die Nichtbenutzung durch den Anmelder
Bezug zu nehmen. Im Zusammenhang mit Loschungsverfahren wegen Nichtbenutzung

wird auf Rdnr. 2304 f., 2358 ff. verwiesen.

Andererseits kann der Einwand der Nichtbenutzung in einem Markenverletzungsprozess
dann zielfiihrend sein, wenn der Markeninhaber Schadensersatz fordert. In einem solchen
Fall wird das Unternehmen oder der Ruf des Markeninhabers normalerweise nicht geschi-
digt und die Hohe des Schadenersatzes herabgesetzt. Dartiber hinaus kann die Nichtbenut-
zung einer Marke beim Einwand des Missbrauchs eines Markenrechts durch den Marken-
inhaber berticksichtigt werden.

II. Unternehmenskennzeichen

Hierzu wird auf Rdnr. 2320f. verwiesen.

B. Namen, Adressen, und beschreibende Angaben

In Bezug auf Marken sieht das Jap. MarkenG ausdriicklich vor, dass ein Markenrecht sich
nicht auf den eigenen Namen, ein bekanntes Pseudonym, einen Kinstler- (professional
name) oder Schriftstellernamen oder eine bekannte Abkiirzung derselben und ihnliches er-
streckt, wenn diese in tiblicher Weise verwendet werden, Art. 26 Abs. 1 (i). Das Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb regelt, dass der Gebrauch des eigenen Namens nicht wett-
bewerbswidrig ist, wenn der Name ohne unlautere Absicht bereits vor dem Zeitpunkt
benutzt wurde, in dem die Marke oder das Zeichen des anderen bekannt wurde, Art. 2
Abs. 1 (i) und (ii).

Nach einer Auslegung des Obersten Gerichtshofs umfasst der Begrift des ,,eigenen Na-
mes* in Art. 26 Jap. MarkenG auch Geschiftsbezeichnungen einer Franchise-Organisation,
die von einer Rethe von Franchisenehmern zusitzlich zu ihren formalen Firmennamen
oder Personennamen verwendet wurden!#07. Die gleiche Auslegung des Begriffs ,,eigener
Name* findet sich in der entsprechenden Bestimmung des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb. Die praktischen Auswirkungen dieses Urteils sind von tragender Bedeutung.

Obwohl Adressen oder beschreibende Angaben keine besondere Erwihnung finden,
konnen sie weder Marken sein noch die Herkunft von Waren, Dienstleistungen oder sons-
tigen geschiftlichen Aktivititen bezeichnen. Sie konnen auch keine Geschiftsbetriebe
kennzeichnen. Thre Benutzung kann folglich weder eine Marken- noch eine Wettbewerbs-
verletzung begriinden.

C. Erschopfung

I. Marken

Die Erschopfung (exhaustion theory) bezieht sich sowohl auf den inlindischen wie auf den
auslindischen Markt. Die Frage der Erschopfung im auslindischen Markt betrifft den Paral-
lelimport von echten Erzeugnissen.

1407 Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 11.3.1996, Oberster Gerichtshof Zivilrechts-
sachen 51.3.1055.
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Die Erschopfung von Marken im inlindischen Markt wurde in Japan nicht oft diskutiert.
Anerkannt ist allerdings, dass ein Markeninhaber nicht berechtigt ist, einem Kiufer, der mit
der Marke des Inhabers gekennzeichnete Waren gekauft hat, den Weiterverkauf oder die
Lizenzierung der fraglichen Waren an Dritte zu verbieten.

Vor kurzem erwihnte der Oberste Gerichtshof in einer patentrechtlichen Entscheidung
in einem obiter dictum, dass das Gericht die Erschopfung auf dem inlindischen, nicht aber
auf dem auslindischen Markt annehmen kann!4%8.

Die Erschépfung von Marken im auslindischen Markt wird anders beurteilt als die Er-
schopfung im inlindischen Markt. Im ersten, hierzu ergangenen Fall, wurde der Parallel-
import von Originalwaren gepriift und fiir rechtmiBig gehalten. Das Bezirksgericht Osaka
erklarte ausdriicklich, dass die Entscheidung nicht auf die Lehre von der Erschopfung des
Markenrechts gestiitzt werden kann, obwohl es hierzu keine Griinde angab!4””. Die Ent-
scheidung stellte die Funktion einer Marke und den Zweck des Jap. MarkenG heraus und
nahm an, dass durch den Parallelimport von Originalwaren keine Interessen verletzt wer-
den, weder des Markeninhabers in den USA oder in Japan, seines ausschliefSlichen Lizenz-
nehmers in Japan noch jene von Durchschnittsverbrauchern oder Gewerbetreibenden in
Japan. Die Funktion der Marke, die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu kenn-
zeichnen und die eigenen Waren von denen anderer zu unterscheiden sowie die Giite von
Waren anzugeben, werde durch den Import nicht beeintrichtigt.

Die Markenfunktionen werden in Japan in diesem Sinne allgemein anerkannt. Seit dem
,,Parker*-Fiillfeder-Fall wird der Import von Originalwaren akzeptiert, wenn die folgenden
Voraussetzungen erfiillt sind:

1. die betreffende Marke wurde rechtmiBig auf den Waren angebracht oder in sonstiger
Weise vom Markeninhaber oder einem Lizenznehmer im Ausland benutzt,

2. der Markeninhaber im Ausland und in Japan ist dieselbe Person oder eine Person, die
diesem in rechtlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht gleichkommt, so dass die Marke die
gleiche Herkunft der Waren in Japan kennzeichnet, und

3. der Markeninhaber in Japan hat einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Giite von
Waren, so dass die betreffenden Waren im Wesentlichen keine andere bitte aufweisen als
die, die der japanische Markeninhaber durch Kennzeichnung der Waren mit der Marke
zugesichert hat.

Der oberste Gerichtshof hat diese drei Voraussetzungen im unten erwihnten
FRED PERRY-Fall, Rdnr. 2483, bestitigt!#!0.

Im La Chemise Lacoste-Fall beantragten ein Markeninhaber in Frankreich und Japan und
sein japanischer Lizenznehmer eine einstweilige Verfligung gegen einen Importeur, der
Waren von der amerikanischen Gesellschaft 1zod Limited kaufte, die eine Lizenznehmerin
der amerikanischen Gesellschaft Lacoste Alligator war. Die genannten Waren waren mit der
aus den Marken ,,]JZOD* and und ,,LACOSTE® kombinierten Marke gekennzeichnet. La-
coste Alligator war ein amerikanischer Markeninhaber, der indirekt von dem franzosischen
Unternehmen Lacoste gegriindet und beherrscht wurde und von diesem die franzésische
Marke ,,Lacoste® erworben hatte. Dariiber hinaus handelte es sich bei dem Generaldirektor
von Lacoste Alligator und jenem des franzdsischen Unternehmens Lacoste um die dieselbe
Person. Obwohl die von Izod hergestellten Waren sich in Grof3e, Stoftf und Stil von jenen
des franzosischen Unternehmens Lacoste unterschieden, vertrat das Gericht die Ansicht,
dass die dhnliche Marken aufweisenden Waren beider Unternehmen vom franzésischen
Unternehmen Lacoste hergestellt und verkauft wurden, das die berithmte Herkunft der
Waren sei. Die Kliger verloren den Prozess und das Gericht entschied, dass es sich bei den

1408 Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 1.7.1997, Oberster Gerichtshof Zivilrechtssachen
51.6.2299.

1409 Entscheidung des Bezirksgerichts Osaka vom 27.2.1970, Parker Fiillfeder, 2 Fille, in denen es
um Immaterialgiiterrechte ging Nr. 1-71.

1410 Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 27.2.2001, Oberster Gerichtshof Zivilrechts-
sachen 57.2.125.
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importierten Waren um Originalwaren handelte!#!!. Dieses Urteil wurde als zu weit ge-
hend kritisiert.

Heute wird die Bedeutung von Originalwaren heftig diskutiert. Der Oberste Gerichts-
hof hat im weltbekannten FRED PERRY-Markenfall entschieden, dass von einem Lizenz-
nehmer hergestellte Waren keine Originalwaren sein konnen, wenn ihre Herstellung gegen
eine Lizenzvereinbarung verstoft, die die Produktionsstaaten und Zulieferfabriken be-
grenzt!'412,

In Japan wurde die Aufteilung oder das Umpacken von Waren unter dem Gesichtspunkt
der Markenfunktionen betrachtet.

II. Unternehmenskennzeichen

Die Erschépfung von Rechten aus Unternehmenskennzeichen (corporate designations)
wurde nicht besonders diskutiert.

III. Sonstige Zeichen

Das Konzept der Erschopfung findet auf Marken, geschiftliche Zeichen (business indica-
tion) und sonstige Zeichen Anwendung, die nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb Schutz genieBen. Bei diesen sonstigen Zeichen wird hinsichtlich der Art der Er-
schopfung kein besonderer Unterschied gemacht.

D. Verwirkung
I. Marken

Die Verwirkung ist im Jap. MarkenG nicht eigens geregelt. Zum Schutz des Inhabers ei-
ner ilteren Marke wurde ein Vorbenutzungsrecht eingefiihrt, das sich mit dem Instrument
der Verwirkung tiberschneidet. Der Markeninhaber kann nimlich gegen die Registrierung
eines spiteren Markeninhabers mittels eines Nichtigkeitsantrags vorgehen; er kann aber,
ohne diesen Weg zu beschreiten, auch die Registrierung dulden und sich mit dem Vorbe-
nutzungsrecht zufrieden geben. Somit ist ein Vorbenutzungsrecht ein guter Einwand in ei-
nem Verletzungsverfahren.

Hat eine Person vor Anmeldung einer Marke in nicht wettbewerbswidriger Absicht ein
mit der spiteren Marke tibereinstimmendes Zeichen fiir die von der Marke geschiitzten
oder fiir hiermit dhnliche Waren oder Dienstleistungen genutzt und in dem Sinne bekannt
gemacht, dass die Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen im Zeitpunkt der Mar-
kenanmeldung ihrem Unternehmen zuordnen, kann sie die Bezeichnung weiternutzen,
vorausgesetzt, dieses geschieht fortlaufend, Art. 32 Jap. MarkenG. Allerdings kann der In-
haber des Markenrechts oder eines ausschlieSlichen Benutzungsrechts verlangen, neben der
Marke einen Hinweis aufzunehmen, der verhindert, dass es zwischen den Waren oder
Dienstleistungen des Markeninhabers und dem Inhaber des Weiterbenutzungsrechts zu
Verwechslungen kommt, Art. 32 Abs. 1 und 2 Jap. MarkenG. Der flir das Vorbenutzungs-
recht erforderliche Bekanntheitsgrad der vorbenutzten Marke kann geringer sein, als wenn
die Eintragung einer angemeldeten Marke aufgrund der Vorbenutzung einer identischen
oder dhnlichen Marke zu verhindern wire, Art. 4 Abs. 1 (x) Jap. MarkenG.

Der Einwand des Vorbenutzungsrechts ist in zahlreichen Entscheidungen von zentraler
Bedeutung gewesen.

1411 Entscheidung des Bezirksgerichts Tokio vom 7.12.1984, Intellectual Property Cases 16.3.760.
1412 Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 27.2.2001, Oberster Gerichtshof Zivilrechts-
sachen 57.2.125.
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II. Unternehmenskennzeichen

Es gibt in Bezug auf Unternehmenskennzeichen keine der Situation bei Marken ver-
gleichbare Vorschriften oder Ansitze. Allerdings ist auf die Erorterung der Haftung einer
Gesellschaft zu verweisen, die einem Dritten die Benutzung ihres Firmennamens gestattet
hat, Rdnr. 2320f.

III. Sonstige Kennzeichen und Rechte

Ohne Markeneintragung gibt keine speziellen Vorschriften tiber die Duldung sonstiger
Kennzeichen oder Rechte.

E. Verjahrung

Es gibt keine Vorschrift tiber die Verjahrung von Unterlassungsanspriichen (injunctive re-
lief). Allerdings verjahrt das Recht auf Schadenersatz, wenn es nicht innerhalb von drei Jah-
ren ab dem Zeitpunkt geltend gemacht wird, in dem der Rechtsinhaber oder sein gesetzli-
cher Vertreter von dem Schaden und der Person des Schidigers Kenntnis erlangt hat.
Gleiches gilt, wenn ab dem Zeitpunkt der Verletzungshandlung zwanzig Jahre vergangen
sind, Art. 724 Zivilgesetzbuch. Der Rechtsinhaber kann nach Ablauf der vorgenannten
Dreijahresfrist innerhalb von zehn Jahren nach der Verletzungshandlung eine bereiche-
rungsrechtliche Entschidigung vom Verletzer verlangen, Art. 703 und 167 Zivilgesetzbuch.

F. Rechtsmissbrauch

Der Begrift des Gesetzesmissbrauchs ist in Japan nicht bekannt, wohl aber der Begrift des
»Rechtsmissbrauchs®, der wahrscheinlich dasselbe Konzept bezeichnet. Rechtsmissbrauch
ist ein wichtiger Einwand und eine wirksame Waffe.

Waurde eine Marke unter Verletzung der Registrierungsbestimmungen eingetragen, kann
die Eintragung mit Hilfe eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Patentamt fiir ungiiltig er-
klirt werden.

Gegen eine Verletzungsklage aus einer Marke kann der Beklagte einwenden, dass ein
Grund fiir die Loschung der Marke vorliegt und die Klage nach Art. 39 Jap. MarkenG ab-
zuweisen ist. Art. 39 Jap. MarkenG beruht auf der Gesetzesnovelle im Jahre 2004 und trat
am 1. April 2005 in Kraft.

Unabhingig von Art. 39 Jap. MarkenG kann der Rechtsmissbrauchseinwand erhoben
werden, wenn der Kliger sein Markenrecht in einer Weise ausiibt, die gegen die 6ffentliche
Ordnung, die guten Sitten oder den Zweck des Jap. MarkenG versto8t. Durch den Schutz
von Marken sollen ,,die Wahrung des geschiftlichen Ansehens von Markenbenutzern
sichergestellt, zur Entwicklung der Wirtschaft beigetragen und die Interessen der Verbrau-
cher geschiitzt werden® (Art. 1 des Gesetzes Jap. MarkenG). Der Inhaber der fiir die
Planung, Erstellung und Wartung von Computerprogrammen geschiitzten Marke ,,VI-
RUS BUSTER* etwa verlangte Unterlassung von einem Beklagten, der unter der Be-
zeichnung ,,VIRUS BUSTER* Disketten mit Antivirussoftware verkaufte. Das Gericht
wies die Klage mit der Begriindung ab, dass ,,virus buster” nur schwach unterscheidungs-
kriftig sei und der Beklagte die Bezeichnung bereits vor dem Anmeldezeitpunkt der regist-
rierten Marke verwendet und bekannt gemacht habe. Ein Verbot der Markenbenutzung des
Beklagten wiirde daher die Funktion von dessen Marke verletzen, seine Waren von jenen
anderer im Verkehr (trade) zu unterscheiden, das Verbraucherinteresse betrichtlich schidi-
gen und somit den Zweck des Gesetzes vereiteln!#13.

1413 Entscheidung des Bezirksgerichts Tokio vom 28.4.1999, 1006 Hanrei Times 252.
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G. Fremdes Gegenrecht

Es gibt nichts, das an dieser Stelle besonders zu erwihnen ist. In Japan kann sich der Be-
klagte auf ein Vorbenutzungsrecht berufen, wenn er seine Marke vor der Eintragung der
Kligermarke benutzt und bekannt gemacht hat. Eine missbriuchliche Rechtsausiibung
kann dem Kliger nur in Extremfillen entgegengehalten werden, wenn dieser gegen die 6f-
fentliche Ordnung, die guten Sitten oder den Zweck des Markengesetzes verstoBen hat
und andere nach dem Gesetz vorgesechene Rechtsbehelfe erschopft sind oder ohne Rechts-
schutz fiir den Beklagten nur mit unzumutbaren Schwierigkeiten wirksam in Anspruch ge-
nommen werden konnten. Dies kann etwa der Fall sein, wenn der Beklagte Widerklage
auf Erklarung der Ungiiltigkeit oder des Verfalls wegen Nichtbenutzung der Marke erhe-
ben konnte und daher auf den Rechtsweg zu verweisen wire, der ihm aber nicht of-
fensteht, weil die Frist fiir die Klageerhebung abgelaufen ist oder weil der Anmelder insol-
vent geworden und kein Vermogensverwalter bestellt worden ist. Hat der Kliger die
fragliche Marke auf unbekanntem Weg zu dem Zweck erworben, den Beklagten an seiner
geschiftlichen Titigkeit zu hindern, wird das Gericht einen Antrag des Kligers auf Erlass
einer Unterlassungsverfligung wahrscheinlich nach dem Grundsatz des Rechtsmissbrauchs
zuriickweisen.

H. Irrefithrung

Auf eine Irrefuhrung kann keine Verteidigung geschiitzt werden. Wird aber eine einge-
tragene Marke in einer Weise benutzt, die tiber die Beschaffenheit von Waren oder Dienst-
leistungen tduscht oder zu Verwechslungen mit den Waren oder Dienstleistungen eines an-
deren fithren kann, kann gegen sie eine Loschungsklage erhoben werden, Art. 53 Jap.
MarkenG. Werden Kennzeichen verwendet, um iiber die Beschaffenheit von Waren oder
Dienstleistungen zu tduschen, oder um falsche Vorstellungen tiber die Beschaffenheit, den
Inhalt, die Herkunft und dhnliches von Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen, liegt
ein verbotenes wettbewerbswidriges Handeln vor, Art. 2 Abs. 1 (xiii) Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb.

I. Sonstige Einwendungen
Wie unter Rdnr. 2475ff. dargelegt, kann sich ein Beklagter wirksam damit verteidigen,

dass er seine Marke oder sonstige Zeichen nicht zur Kennzeichnung seiner Waren, Dienst-
leistungen, Geschiftsaktivititen oder seines Unternehmens benutzt.
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A. Unterlassungsanspruch

Art. 36 Jap. MarkenG hat folgenden Inhalt:

(1) Der Inhaber eines Markenrechts oder eines eingetragenen Rechts auf ausschlieBliche
Benutzung (im Folgenden umfassend als ,,Registrierter” bezeichnet) kann von denjeni-
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