Fall Al:

Um Patentschutz fiir Ihre Erfindung des elektronischen Steuersystems zu erhalten sollte sofort, auf
jeden Fall noch vor Ende Mirz 1997 eine PCT-Anmeldung mit Bestimmung EP und US beim
europiischen Patentamt als Anmeldeamt (Art. 151(1) EPU) eingereicht werden.

Die Anspriiche sollten auf das elektronische Steuersystem, das Antiblockiersystem mit dem
Elektronischen Steuersystem und auf ein Kraftfahrzeug mit dem elektronischen Steuersystem fiir das
ABS gerichtet werden. Anmelder und Erfinder sollte Donna Overtake sein (wegen USA). Zunéchst
ist die Zuganglichmachung des elektronischen Steuersystems durch Willy Reckitt an Pastawinna als
miindliche Beschreibung Stand der Technik gemaB Art. 54 (2) EPU fiir eine aus der PCT-Anmeldung
hervorgehende Patentanmeldung.

Ich meine aber, daB es sich hier um eine Offenbarung der Erfindung aufgrund eines offensichtlichen
MiBbrauchs zum Nachteil von Thnen, Overtake handelt.

Die Offenbarung der Erfindung hat, wenn die PCT-Anmeldung jetzt eingereicht wird, frithstens im
Oktober 96, also weniger als 6 Monate vor der Einreichung der PCT-Anmeldung stattgefunden.
Ein MifBbrauch liegt aber nur dann vor, wenn Reckitt tatsdchlich eine schadigende Absicht verfolgt
hitte.

Ich gehe davon aus, daB zumindest eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung zwischen
Thnen und den Mitarbeitern Threr Firma bestand, was tblich ist. Die Testreihen wurden heimlich
durchgefiihrt und Dipstick war Ihr Vertrauter.

Wenn Reckitt also tatséchlich das ABS-Steuersystem gestohlen hat und an Pastawinna offenbart hat,
so hat er diese Geheimhaltungsvereinbarung gebrochen. Auch wenn er dies nach seiner Entlassung
getan hat, dndert dies nichts an der UnrechtmiBigkeit, da Angestellte auch nach ihrer Entlassung
keine Betriebsgeheimnisse verwerten diirfen. Dies ist auch in England nach nationalem Recht
unlauter. Ich wiirde das Verhalten von Reckitt als durchaus mibréauchlich bezeichnen und ihm eine
Schadigungsabsicht unterstellen. Reckitt hat vermutlich so gehandelt, da er iiber seine Entlassung
erbost war. Damit wire die Vorbenutzung oder Vorbeschreibung des Steuersystems an Pastawinna
als unschadliche Offenbarung gemaf Art. 55(1) a) anzusehen (sieche auch T 585/92: es kommt auf
die Schadigungsabsicht an)

Sollte Threm aus der PCT-Anmeldung entstehenden européischen Patent spiter diese Offenbarung
als Stand der Technik entgegenhalten werden, so sind Sie allerdings beweispflichtig, daB Reckitt die
Handlung tatsichlich in Schidigungsabsicht ausgefiihrt hat. Hierzu konnte aber Dipstick
moglicherweise als Zeuge benannt werden.

In Bezug auf die USA konnten Sie geltend machen, daB3 Sie die Erfindung zuerst gemacht haben

(35 USC § 104). Hierfiir sind Sie aber beweispflichtig. Dies lauft dann auf eine Beweispflicht wie
beim européischen Patent hinaus.

Fall A2

Falls Reckitt oder Pastawinna bereits eine europdische Patentanmeldung eingereicht haben, besteht
folgende Moglichkeit, Ihre Erfindung zu retten:




Wir kénnten zuerst gemiB Art. 128(5) EPU obwohl eine solche Anmeldung noch nicht veroffentlicht
ist, feststellen, ob Reckitt oder Pastawinna in den letzten Monaten eine europdische Anmeldung

eingereicht haben.

Gemif Richtlinien DV 3.2.2. ist eine durch offensichtlichen Mif8brauch entstandene Offenbarung, hier
die Vorbeschreibung an Pastawinna kein Stand der Technik. Eine Einwendung gemi8 Art. 115 EPU
kommt daher nicht in Betracht.

Allerdings steht nach Art. 60(1) EPU dem Erfinder, also Ihnen das Recht auf das Patent zu.

Sie sollten also Reckitt oder Pastawinna oder beide, je nachdem wer Anmelder ist verklagen, daf3
Thnen das Recht auf das Patent zusteht.

GemiB Art. 4 Anerkennungsprotokoll miite Reckitt in England verklagt werden (da er Arbeitnehmer
war zum Zeitpunkt als er das Steuersystem gestohlen hatte und Pastawinna in Italien (Art. 2
Anerkennungsprotokoll).

Mit einer rechtskraftigen Entscheidung konnen Sie dann gemiB Art. 61(1) EPU innerhalb von 3
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft gemiB Art. 61 (1) b) eine neue europidische Anmeldung
einreichen, die dann den Anmeldetag der Reckitt-Pastawinna Anmeldung erhilt. Die Reckitt-
Pastawinna Anmeldung gilt dann als zuriickgenommen.

Fiir die USA empfehle ich dann eine nationale Anmeldung unter Inanspruchnahme der Prioritét der
nach Art. 61 (1) b) eingereichten neuen Anmeldung einzureichen um den Zeitrang zu sichern. Da fur
die Prioritit nur eine 12-Monatsfrist zur Verfligung steht, sollte die rechtskriftige Entscheidung daB
Ihnen das Recht auf das Patent zusteht moglichst schnell erwirkt werden. Eventuell sollte eine
einstweilige Verfligung gegen Reckitt und Pastawinna erwirkt werden.

Unabhingig davon empfehle ich trotzdem schnellstméglich die obengenannte PCT-Anmeldung zu
tatigen.

Fall B

Eine Vertreterbestellung ist nicht erforderlich, da Sie beide, Wohnsitz bzw. Sitz in England haben
(Art. 133(1) (2) EPU). Wenn Sie mochten, werde ich mich aber als Vertreter bestellen und die
nachfolgenden Handlungen fiir Sie vornehmen.

Eine von Thnen gewiinschte Teilung der Anmeldung ist bis zur Einverstindniserklarung in Antwort
auf die Mitteilung nach R 51(4) EPU moglich (R 25(1) EPU, G 10/92). Die Mitteilung nach R 51(4)
war vom Datum 1.11.96. Nach R 78(3) gilt sie am 11.11.96 als zugestellt. Die 4-Monatsfrist endete
daher am 11.3.96 (Montag). Diese Frist ist bereits abgelaufen. Die Anmeldung wird dann gemaf8
R 51(5) zuriickgewiesen.

Bei Fristversiaumnis ist jedoch Weiterbehandlung nach Art. 121 EPU méglich (sieche auch RiLi
CVI 15.5). Der Antrag auf Weiterbehandlung kann unmittelbar nach Versaummung der Frist gestellt
werden, also gleich jetzt (Rechtsauskunft 13/82).

Ich schlage also vor, einen Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen, die erforderliche Gebiihr von
DM 150,- zu entrichten und auf die Mitteilung nach R 51(4) zu antworten.

Der Fassung nach der Mitteilung gem. R 51(4) EPU sollte nicht zugestimmt werden, sondern nur der
Teil, der sich auf die Krafistoff-Einspritzpumpe bezieht sollte in der Anmeldung weiterverfolgt
werden. Der Teil, der sich auf das Kraftstoffeinspritzsystem bezieht sollte in einer Teilanmeldung
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verfolgt werden, die unverziglich eingereicht werden sollte.
Gleichzeitig sollte auch die Umschreibung der anhingigen Anmeldung auf Dipstick alleine und der
Teilanmeldung (die zunichst im Namen beider eingereicht wird) auf Sie beantragt werden. Hierfiir

werden Erklarungen (schriftlicher Art) gemiB Art. 72 R. 20 EPU benotigt.
Beide miissen unterschreiben.

Folgende Gebiihren sind zu entrichten:
a) fiir die anhingige Anmeldung:
* die Jahresgebiihren fiir das 3. Jahr: fillig am 30. November 96 mit Zuschlag zthbar bis
31. Mai 97 (Samstag) also bis 2. Juni 97 zahlbar (R 85 (1), Art. 86 (2), R 37 (1) EPU J 4/91)
die Jahresgebiihr fiir das 4. Jahr kann ebenfalls bereits entrichtet werden, obwohl sie erst am
30.11.96 fillig wird.

* Falls die anhingige Anmeldung erteilt wird, sind die Gebithren fiir die Erteilung
(Druckkosten und Erteilungsgebiihr) zu entrichten, ggf. Anspruchsgebiihren

*  Weiterbehandlungsgebiihr (Art. 121 (2) EPU
*  Verwaltungsgebiihr fiir Umschreibung
b) Fir die Teilanmeldung:
*  Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebiihren (Art.76(3) EPU)
*  gof sollte gleich Priifungsantrag gestellt werden und die Priifungsgebiihr entrichtet werden.
*  GemiB R 37(3) EPU ist die dritte Jahresgebiihr auch fiir die Teilanmeldung zu  entrichten.
*  Verwaltungsgebiihr fiir die Umschreibung
* Die Recherchengebithr sollite auf Antrag riickerstattet werden, da sich der

Recherchenbericht mit Sicherheit zu 100 % auf den alten Recherchenbericht stiitzen kann
(Art. 10(3) GebO).

USA
Die Anmeldung ist bereits offfengelegt, da sie schon am 1.11.94 eingereicht wurde (Art. 93 (1) EPU).
Damit ist das Kraftstoffeinspritzsystem bereits druckschriftlicher Stand der Technik und somit wiirde

er einer Anmeldung in den USA entgegenstehen. Eine Anmeldung in den USA wurde also nicht zu
einem rechtsbestandigen Patent fithren.

FallC:

a) Die PCT-Anmeldung wurde am 20.9.94 eingereicht. Eine Verlingerung der internationalen
Phase ist nur moglich, wenn vor Ablauf von 19 Monaten seit dem Prioritits- oder Anmeldetag
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ein Antrag auf internationale vorldufige Priifung gestellt wird (Art. 39 (1) und Art. 31 PCT).
Diese Frist von 19 Monaten endet somit am Samstag, den 20.4.96 (eigentlich Montag 22.4.96,
R 80.5 PCT Art. 150 (2) EPU).

Der Antrag wurde am 19.4.96 also noch innerhalb der 19-Monatsfrist gestellt.

Damit verlangert sich die internationale Phase vor dem USPTO auf 30 Monate (Art. 39(1)a)
PCT) und vor dem EPA auf 31 Monate (Art. 39 (1) b) PCT R 104 b) EPU).

Die Fristen fiir das Einleiten der nationalen bzw. regionalen Phase enden somit fur

USA am Donnerstag 20.3.97 )
EP am Sonntag 20.4.97, also am Montag den 21.4.97 (R 80.5 PCT, R 85(1) EPU).

b) Das Schreiben, welches Sie vom EPA erhalten haben ist hochstwahrscheinlich der internationale
vorlaufige Priifungsbericht (Ubermittlung: Art. 36PCT, internationaler vorldufiger Priifungs-
bericht Art. 35 PCT).

¢) Handlungen, die in nichster Zeit erforderlich sind:

i) USA:
Bis 20.Mirz 97 Zahlung der nationalen Gebiihren und Ubermittlung eines Exemplars der
Anmeldung an das USPTO. Dies ist per Telefax einreichbar.

ii) EP:
GemiB R 104b) EPU ist bis 21.4.97 folgendes erforderlich:
Das EPA verlangt vom Anmelder keine Ubermittlung eines Exemplars (PCT Gazette 14/86
S. 2367), auBBerdem liegt ja die Anmeldung schon beim EPA als internationaler vorlaufger
Priifungsbehoérde vor.

* Es ist jedoch Priifungsantrag zu stellen (R 104b(1) d EPU). Es sind also innerhalb der
nichsten 6 Monate die folgenden Gebiihren zu entrichten:

* nationale Gebithr 104b (1) b) EPU
- nationale Grundgebiihr,
- Benennungsgebithren
- eventuell Anspruchsgebiihren

* Recherchengebiihr (R 104b(1)c))
Wenn jedoch das europiische Patentamt bereits den Recherchenbericht erstellt hat (was
sehr wahrscheinlich ist ), wird keine ergéinzende Recherche durchgefithrt, womit die
Recherchengebiihr entfillt.

* Prifungsgebiihr
Falls das EPA internationale vorldufige Priifungsbeh6rde war und einen internationalen
vorldufigen Priifungsbericht erstellt hat, reduziert sich die Priifungsgebithr um 50 %
R 104b (6) EPU, Art. 12(2) GebO).

* Jahresgebiihr fiir das 3. Jahr. Diese wird am 30.9.96 fillig, ist also zu entrichten.




d) Lizenzen fiir Champion:

Lizenzen konnen bei Eintritt in die regionale Phase EP ins européische Patentregister eingetragen
werden (Art. 73, R 20, 22 EPU). Sie sollten dies baldméglichst tun.

Damenill:

Fiir den Stoff ngenill selbst konnen sie keinen Patentschutz bekommen, da der Stoff nicht neu ist
(Art. 54(2) EPU. Er ist im Handel erhiltlich und damit der Offentlichkeit zugénglich.

Neue Verwendung:

Wenn die neue Vewendung als kraftstoff- und hitzebestindiges Material eine verborgene Wirkung
ist, die sich erst, wie Sie ausfiihren, bei speziellen Versuchen gezeigt hat, dann ist ein Anspruch, der
auf eine Verwendung des bekannten Stoffes als krafistoff- und hitzebestindiges Material gerichtet
ist, nicht durch Art. 54(1) als zum Stand der Technik gehérend zu beanstanden (G 2/88, G 6/88).

Ich schlage vor, in der PCT-Anmeldung vom 20.9.94 einen solchen Verwendungsanspruch
aufzunehmen, da diese Anmeldung gegeniiber der Anmeldung, die auf das Kraftstoffeinspritzsystem
und die Pumpe gerichtet ist, alteres Recht gemifB Art. 54 (3), (4), Art.158 (1) (2) EPU ist.

Eine Aufnahme eines neuen Anspruchs in der regionalen Phase EP ist geméB R 86 (2) und Art.123(1)
EPU méoglich, solange man nicht gegen Art.123(2) EPU verstoBt. Da die Verwendung in der
Beschreibung ausreichend beschrieben ist, sollte die Aufnahme eines solchen Anspruchs moglich sein.




