Sehr geehrter Herr Renoir,
ich mdchte Ihr Schreiben beantworten und zuerst auf Ihre Fragen zur B-PCT eingehen.
Das Moskauer Institut fiir Pappe kann die B-PCT noch weiterverfolgen. Denn:

Die B-PCT stiitzt sich auf eine Prioritat vom August '97. Damit laufen in der int. Phase alle Fristen gemaB
Art. 2 (xi) b) PCT vom Datum der Altesten in Anspruch genommenen Prioritat. Damit [auft auch die Frist
zur Stellung des Antrags auf int. vorfiufige Priifung ab dem August '97. Die B-PCT muB in die einzelnen
nationalen/regionalen Phasen nach Art. 22 (1) PCT {berfiihrt werden, sofern nicht nach Art. 40 (1) PCT
innerhalb von 19 Monaten ab August '97 die bestimmten Staaten ausgewéhit wurden. Damit lief die Frist
im Marz '99 ab. Sie ist unverlangerbar. Um diese Frist handelt es sich woh! bei der vom russischen
Anwalt genannten Frist zum 15.3.99.

Da diese Frist verstrichen ist muB die B-PCT jetzt innrehalb von 20 Monaten (Art. 22 (1) PCT) in den USA
nationalisiert und innerhalb von 31 Monaten (Art. 22 (1), (3) PCT, R. 104b (1) EPU) beim EPA
regionalisiert werden, wenn die Anmeldung nicht gemaB Art. 24 (1) (iii) PCT als zuriickgenommen gelten
soll.

Fristablauf: Da der 15.3.99 ein Montag war, weiB ich nun nicht, ob die 19-Monatsfrist bereits am 13.3.99
(Samstag + Verlangerung nach R 80.5 PCT bis Montag) oder wirklich erst am 15.3.99 verstrichen ist.

Fir die Nationalisierung in US sind daher sicherheitshalber bis

13.4.99
die folgenden MaBnahmen durchzufiihren:

- Einreichung einer englischen Ubersetzung
- Zahlung der nat. Gebiihr

Ich will hier noch erwihnen, daB statt der Nationalisierung in US auch eine "Continuation application”
eingereicht werden kdnnte, die sich voll auf B-PCT stiitzt, z. B. aufwandsparend als “file wrapper
continuation”.

Far die Regionalisierung im EP sind (sicherheitshalber) bis zum

13.5.99
folgende Handlungen vorzunehmen:
Einreichung einer deutschen, englischen )
oder franz@sischen Ubersetzung (R 104b (1) a)) EPU)

Zahlung der nat. Gebiihr aus

- nat. Grundgebiihr } )
- Benennungsgebiihren } R 104b (1) b) i) bis iii) EPU
- ogfs. Anspruchsgebiihren

(S

Zahlung der Recherchegebiihr R 104b (1) ¢) EPU
ermaBigt auf 80 % gemas Art. 157 (3) b) EPU in Verbindung mit Beschl. VerwRat 14.9.79, da der
Recherchebericht wohl vom russischen Patentamt erstelit wurde (Art. 16 (1), R 35 (1) PCT)

Damit kann also die B-PCT problemlos sowohl in US als auch in EP weiterverfoigt werden.




Zu lhrer Frage zur Lizenzzahlung wegen B-PCT:

In Europa gewahrt eine Patentanmeldung gemas Art. 67 (1) EPU einstweilen den Schutz nach A(t. 64
EPU, d. h. die Rechte aus dem europ. Patent, gegebenenfalls in den einzelnen Staaten bis zur Erteilung
von B-PCT in Europa beschrankt auf

- angemessene Entschadigung (Art. 67 (2) EPU) (z. B. in AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, SE)
oder .
- in CH, FR, GR, IE, IT, LI, GB wird voller Schadensersatz gewahrt.

Die B-PCT ist eine Euro PCT-Anmeldung. Fiir diese tritt der einstweilige Schutz gemaB Art. 158 (3) E_PU
erst ab dem Tag der Verdffentlichung der dem EPA zugeleiteten Ubersetzung nach Art. 158 (2) EPU in
eine der Amtssprachen des EPA ein.

Wie oben geschrieben hat das Moskauer Institut fiir diese Zuleitung noch Zeit bis mindestens 13.5.99.
Ab der Verdffentlichung durch das EPA tritt dann der Schutz ein.

Nun zum Schutzumfang:

Ich gehe davon aus, daB die Priorititsunterlagen der B-PCT, die russische Voranmeldung denseiben
inhalt hat und folglich der Zeitrang der Anspriiche der B-PCT nicht in Frage steht.

Weiter:

Sie schreiben, daB B-PCT das Zylinderstreichverfahren identisch und die Zylindervorrichtung fast
identisch beschreibt. Ich gehe davon aus, daB sich die Zylindervorrichtung der B-PCT von der in der
A-FR-beschriebenen Zylindervorrichtung in der von Ihnen genannten "wirtschaftlich vorteilhaften
Merkmalen" unterscheidet.

Weiter gehe ich also davon aus, daB die Vorrichtung nach der A-FR eine verbesserte Version der B-PCT-
Vorrichtung ist und nicht eine andere. Solite ich dies Ihrem Brief falsch entnommen haben miiBten Sie
mich aufkiaren!

Da ich nichts ber die Anspriiche der B-PCT wei8 muB ich Sie darauf hinweisen, daB das Moskauer
Institut gemaB Art. 123 (2) EPU aus der vollen Offenbarung schépfen darf in der regionalen/nationalen
Phase.

Da wir mit Anspriichen auf das

- Streichverfahren

und auf die

- einfache Streichvorrichtung

rechnen miissen, sollten sie daher eine Lizenz an der B-PCT erwerben.

Denn diese umfaBt das auch von Ihnen identisch eingesetzte Streichverfahren und auch die einfache
Zylinderstreichvorrichtung.

Sofern lhre "wirtschaftlich vorteilhafte Zylinderstreichvorrichtung” lediglich eine Verbesserung der
einfachen Streichvorrichtung ist, bendtigen Sie auch hier eine Lizenz der B-PCT, da diese dann vom
Schutzumfang mit erfaBt ist (Art. 69 + Protokoll Art. 69 EPU).




Solite jedoch ein Merkmal der "wirtschaftlich vorteithaften Merkmale" der A-FR-Vorrichtung ein anderes
als das der B-PCT-Vorrichtung sein, so ware zu Gberlegen, ob die A-FR-Vorrichtung dennoch in den
Schutzumfang eines moglichen aus B-PCT hervorgehenden EP-Patentes gemaB Art. 69, Prot
Art. 69 EPU fallt. Wenn nein, so brauchten Sie fiir die Vorrichtung nach der A-FR keine Lizenz.

@

Doch nun zu lhrer Frage, ob die A1-EP weiterverfolgt werden kann.
Die A1-EP ist von der Y angemeldet worden. Sie nimmt die Prioritat der A-FR in Anspruch.

Gemas Art. 87 (1) steht das Prioritatsrecht nur dem Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger der A-FR
zu. Am Anmeldetag hatte die Y das Prioritatsrecht nicht von der X (bernommen. Damit ist der
Prioritatsanspruch unwirksam.

Allerdings ist die verbesserte Vorrichtung mit mehreren Reihen Spriihdiisen und die Vakuumkammer
nicht in der A-FR beschrieben, auch nicht in der B-PCT.

Damit kdnnte der A1-EP nur noch die Ausstellung im Januar 1999 entgegenstehen als Stand der Technik
nach Art. 54 (2) EPU, da die Ausstellung vor dem Zeitrang der A1-EP vor Méarz '99 erfolgte, als
offenkundige Vorbenutzung.

Dort wurde jedoch nur die Spriihvorrichtung der Offentlichkeit zuganglich gemacht, nicht jedoch die
Vakuumkammer. Auch die Erliuterungen vermittelten der Offentlichkeit keine Kenntnis der Spriihvor-
richtung oder der Vakuumkammer. Letztere war auch nicht sichtbar.

Da die Offentlichkeit durch die miindl. Vorstellung lediglich von der vereinfachten Spriihvorrichtung
Kenntnis bekam und der Rest fiir sie nicht sichtbar war, ist die Sprithvorrichtung mit Vakuumkammer
nach der A1-EP bei der Masse nicht der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden.

Damit kann die A1-EP weiterverfolgt werden.

Ich will Sie jedoch darauf hinweisen, daB Sie noch in nachster Zeit folgende Schritte zu unternehmen
haben

- Zahlung der Anmeldegebiihr Art. 78 (2) EPU
Frist: 1 Monat ab Anmeldetag
ErmaBigung um 20 % gemaB Art. 14 (2), R 6 (3) EPU, Art. 12 (1) GebO sowie G 6/91

- Zahlung der Recherchegebiihr
Frist 1 Monat ab Anmeldetag

- Einreichung einer Ubersetzung in eine der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch Art. 14 (1))
Fiir die Frist gilt hier, daB diese gemaB R 6 (1), Art. 14 (2) 3 Monate ab Anmeldetag, d. h. bis ca.
Mitte Juni 1999 auf alle Fille bis 13 Monate ab Priotag, d. h. bis ca. August '99.
D. h. hier ist die Frist von Mitte Juni 1999 einzuhalten.

Zu lhrer Frage zur besten Schutztechnik fiir die Spriih- und Streichtechnik. Dabei wiinschen Sie die
Kosten in den nichsten Jahren so gering wie mdglich zu halten und Schutz in Europa und USA zu
erhalten.

Hier empfehle ich die Einreichung einer PCT-Anmeldung bis 1 Jahr nach dem Einreichungstag der A-FR,
also bis ca. 7/99.




Dabei kdnnen Sie folgendermaBen vorgehen:

Entweder X und Y werden gemeinsame Anmelder fiir die Bestimmung EP und Goya, Renoir fir die
Bestimmung USA (R 4.5 d) PCT)

oder X 138t sich noch yor der Anmeldung der PCT-Anmeldung die A1-EP @ibertragen oder zumindest das
Prioritatsrecht der A1-EP und wird fiir EP Alleinanmelder.

Far USA missen immer die Erfinder Goya und Renoir als Anmelder genannt werden, da in den USA
gemiaB R 18.4 c¢) PCT und nat. Bestimmungen nur Erfinder anmelden k&nnen. AnschlieBend an die
Anmeldung kann diese auf X bzw. X und Y {ibertragen werden fir US.

Weiterhin sollten die Prioritaten von A-FR und A1-EP gemaB Art. 8 (1) PCT beansprucht werden (dazu
muB Y Anmelder sein oder vorher A1-EP oder deren Prioritatsrecht auf X (ibertragen worden sein).

Als Gegenstande sind zu beanspruchen

- der einfache Streichzylinder nach A-FR
- das Streichverfahren nach A-FR
- die verbesserte Streichvorrichtung nach A-FR
- das Spriihverfahren nach A-FR
- die Spriihvorrichtung nach A-FR

- die verbesserte Spriihvorrichtung
mit mehreren Spriihdisen und
Vakuumbehaiter nach A1-EP

Hier ist zu beachten, daB es darauf ankommt, ob B-PCT in die nationale Phase/regionale Phase vor der
US-PTO bzw. EPA tibergeleitet wird, ob B-PCT Stand der Technik fiir die neue PCT-Anmeldung wird.

Annahme 1: B-PCT wird Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPU

Dazu muB jedoch gemaB Art. 158 (1) § 1 EPO die B-PCT dem Europ. Patentamt in
einer seiner Amtssprachen zugeleitet worden sein. Weiterhin muB die nat. Gebihr
nach Art. 158 (2) EPU, Art. 22 (1) PCT, R 104b (1) (b) EPU gezahit werden. Diese
schlieBt die Benennungsgebiihren ein, so daB danach Art. 150 (2) EPU i.v.m.
R 23a EPU erfilllt sind.

Zu der Frist fiir diese Regionalisierung siehe oben (mindestens bis 13.5.99 md&glich!)

Unter der Annahme 1 stellt die B-PCT neuheitsschadlichen Stand der Technik dar
nach Art. 54 (3), da ihr Priorititstag gemaB Art. 150 (2), Art. 89 EPU vor dem
Anmeldetag oder A-FR und damit vor dem Prioritdtstag der neuen PCT-Anmeldung
liegt und die Verdffentlichung gemaB Art. 158 (1) § 1 wohl nach Einleitung der
regionalen Phase vor dem EPA erfolgen wird.

Damit steht die B-PCT der neuen PCT-Anmeldung bzgl. des Streichverfahrens
neuheitsschadlich entgegen.

Auch gegeniiber der einfachen Streichvorrichtung stellt die B-PCT eine neuheits-
schadliche Druckschrift dar, so daB in der neuen PCT nur noch die Zylinderstreichvor-
richtung mit den "wirtschaftlich vorteilhaften Merkmalen” verfolgt werden kann.




Das Spriihverfahren und die Spriihdiisenvorrichtung sind von der B-PCT nicht
betroffen.

Annahme 2: Fir B-PCT werden bis ca. Mai '99 nicht die Erfordernisse nach Art. 158 (2) EPU erfillit.
Dann ist B-PCT kein Stand der Technik.

Die neue PCT kann dann problemlos weitergefihrt werden.
Ich mdchte Sie darauf hinweisen, daB eine PCT-Anmeldung flr sie viele Vorteile hat.

1. Sie kdnnen die Einleitung der nat. Phasen in EP und US bis 20 bzw. 21 Monate fiir US bzw. EP
ab dem ersten Priotag im Juli '98 (A-FR) verzdgern (Art. 22 (1) PCT), d. h. bis 3/2000 fir US und
4/2000 fur EP (Art. 22 (1), (3) PCT, R 104b (1) EPU).
und so teure Ubersetzungskosten verschieben.

Die Fristen kdnnen bei Stellung eines int. Prifungsantrages sogar bis
1/2001 fir US (Art. 39 (PCT)

2/2001 fiir EP (R 104b (1) EPU, Art. 39 PCT)

verlangert werden.

2.  Wenn Sie das EPA als Anmeldeamt wahlen, brauchen Sie bei der spateren regionalen Phase keine
weitere Recherchegebiihr Art. 157 (3) b) EPU + Beschl. VerwRat vom 21.12.78 und gegebenentalis
bei int. vorl. Priifung nur 50 % der Priifungsgebiihr R 104b (6) EPU + Art. 12 (2) GebO EPU zu

entrichten, denn dann wird das EPA sowohl ISA als auch IPWA. Damit sparenSie wieder einen Teil
der zusatzlichen Kosten fiir die PCT-Anmeldung ein!

Zuletzt will ich thnen noch miitteilen, daB Sie selbstverstindlich statt einer PCT-Anmeldung auch eine EP-
Anmeldung und eine nationale US-Anmeldung einreichen kénnten. Die oben beschriebenen Vorteile der
PCT-Anmeldung sprechen jedoch fiir eine PCT-Anmeldung.

Zu lhrem Problem mit dem Patent Z1-EP

Das Patent wurde am 20.1.99 widerrufen. Es sollte hier noch mdglich sein, geméB Art. 106 Beschwerde
gegen diese Entscheidung einzulegen.

Denn die Entscheidung kann fr{ihestens am 20.1.99 das EPA in Schriftform verlassen haben. Sie gilt
dann nach R 78 (3) (ab 1.1.99: R 78 (2)) als am 10. Tage zugestellt, d. h. am 30.1.99.

Die Beschwerde ist gemaB Art. 108 innerhalb 2 Monaten nach Zustellung der Entscheidung also bis
zumindestens zum 30.3.99 eingelegt worden.

ich empfehle daher
- Beschwerdeeinlegung bis zum 30.3.99 durch Z, da nur Z Beteiligter i.S.d. Art. 167 EPU war.

- Beschwerdebegriindung durch Z bis 4 Monate nach Zustellung der Entscheidung (Art. 108 EPU),
d. h. Z hat hierzu bis mindestens (30.5.99 (Sonntag) R 85 (1)) — 31.5.99 Zeit.

- Zahlung der Beschwerdegebiihr (Art. 108 § 2 EPU).

Auch hierzu hat Z mindestens bis 30.3.99 Zeit.




In der Beschwerdebegriindung soliten die von Ihnen genannten Beweismittel und Argumente vorgebracht
werden.

Bzgl. der Argumente gibt es keine Probleme, da Argumente nicht dem Art. 114 (2) - verspdtetes
Vorbringen - unterliegen (T 92/92).

Bzgl. der neuen Beweismittel gilt, daB diese abgelehnt werden kénnen, sofern sie verspatet vorgebracht
werden (Art. 114 (2) EPU).

Sie werden gemaB T 1002/92, T 39/93 in der Beschwerdeinstanz nur zugelassen, wenn sie hochrelevant
sind und die Umsténde nicht entgegenstehen, d. h. die Verspatung geniigend entschuldigt wird.

Die Relevanz der Beweismittel, d. h. ihre Entscheidungserheblichkeit (s. T 164/89) scheint gegeben, da
durch die neuen Beweismittel die Entscheidung anders ausgefallen ware. Wenn wir nun noch Griinde
fir die Verspatung angeben, dann haben wir gute Aussichten auch die neuen Beweismittel in das
Verfahren einbringen zu kdnnen.

Die Beschwerde hat nach Art. 106 (1) § 2 EPU aufschiebende Wirkung. D. h. das Patent Z1-EP bieibt
in Kraft. Sie kénnen also nach Einlegung der Beschwerde weiterhin gemaB Art. 64, Art. 2 EPU
Schadensersatzanspriiche in den einzelnen Staaten gegen M geltend machen. Die Geltendmachung
unterliegt dabei nach Art. 2 EPJ nationalem Recht.

AbschlieBend will ich Sie noch darauf hinweisen, daB Z im Beschwerdeverfahren jederzeit zu seinen
urspriinglich erteilten Anspriichen zuriickkehren kann und Antrag auf volle Aufrechterhaltung stellen
kann.

Denn dies stellt - trotz der zwischenzeitlich eingeschrankten Antrage von Z im Einspruchsverfahren -
keinen VerstoB gegen Art. 123 (2) EPU dar.

Zu lhrem Problem mit Z2:

Ich gehe im folgenden davon aus, daB das Recht auf die Patente nach nationalem belgischen Recht von
Herrn van Dongen auf die Z Gbergegangen ist. Denn das Recht auf dieses Patent steht dem Erfinder und
sekundar seinem Rechtsnachfolger zu (Art. 60 (1) EPU) und ebenso in den USA dem Erfinder.

Auch in diesem Falle empfehle ich eine PCT-Anmeldung mit Bestimmung von
EP

us

osteuropdischen Staaten.

Dabei empfehle ich gine Anmeldung einzureichen, d. h. gerichtet auf den Papier- und den Pappeaspekt,
da so Kosten gespart werden kdnnen.

Spater, in der nationalen/regionalen Phase k6nnen Sie dann Teilanmeldungen gemaB Art. 4 G (2) PVU
jeweils gerichtet auf den lhnen oder Z zustehenden Bereich aus der PCT-Anmeldung abteilen.

So vermeiden Sie jetzt die Kosten mehrerer Anmeldungen.

Und Sie haben den Vorteil, daB bei nur einer PCT-Anmeldung, bei der die X als erster Anmelder
angegeben ist, die X gemaB R 90.2 b) PCT als gemeinsamer Vertreter aller Anmelder auftreten kann.
Sollte die X im Antrag an zweiter oder spaterer Stelle erscheinen, so kann die X nach R 90.2 a),
R 4.8 PCT von allen als gemeinsamer Vertreter benannt werden. Da jedoch - wie ich spéter ausfiihre -
auch Herr van Dongen als Anmelder genannt werden muB und dieser wohl eine solche Bestellung zum




gemeinsamen Vertreter nicht unterschreibt, solite die X an erster Anmelderstelle nach R 90.2b) PCT
stehen und damit als gemeinsamer Vertreter gelten.

Nun zu den Anmeidern.
Z will den Bereich Papier fiir Europa und Osteuropa. X will den Bereich Pappe fir Europa (EP) und US.

Da gemaB R 4.5 d) PCT fiir verschiedene Bestimmungsstaaten versch. Anmelder angegeben werden
kénnen, empfehle ich ‘

far EP X und Z als Anmelder zu nennen
fur Osteuropa (Einzelstaaten, ggfs. auch
fir Eurasisches Patent) Z als Anmelder zu nennen

wobei fiir die osteuropaischen Staaten Albanien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Rumanien, Slowenien
auch X und Z als Anmelder genannt werden sollten, um das giinstige Erstreckungsverfahren vor dem
EPA in Anspruch zu nehmen. Zu beachten ist, daB diese Staaten im PCT-Antrag trotzdem pational zu
bestimmen sind.

For US muB gemas R 18.4 PCT Herr van Donger als Anmelder genannt werden. Nach der Anmeldung
kann dann eine Ubertragung der US-Bestimmung auf die X erfolgen.

Dabei ergibt sich das Problem, daB Herr van Donger wohl nicht seine nach Art. 14 (1) a) i), R 4.1 d,
R 4.15 a) PCT erforderliche Unterschrift unter dem Antrag leisten wird.

Solite sich Herr van Donger weigern zu unterschreiben, so solite eine diesbezigliche Erklarung mit
Begriindung fir die fehlende Unterschrift von Herm van Donger gema8 T 24.15 b) PCT vorgelegt werden!

Weiterhin solite die Prioritat der BE-Z2 beansprucht werden gemaB Art. 8 (1) PCT. Dies geht auch fir
alle Vertragsstaaten, da ja die Anmelderin von BE-Z2 sowohl fiir die Bestimmungen EP und Osteuropa
Mitanmelder ist

und fiir

US der Erfinder der Anmelder ist, d. h. die Prioritat der BE-Z2 kann wirksam in Anspruch genommen
werden.

Noch ein Hinweis:

Da Sie in der PCT-Anmeldung EP, US und viele osteuropdische Staaten bestimmen wollen, empfehle
ich lhnen alle Staaten zu bestimmen, da die Bestimmungsgebiihren den Betrag von 10 Gebiihren (seit
1.1.99) nicht Gibersteigen (Nr. 2 GebVez PCT, T 2.4.9 a) PCT) und Sie 10 Gebiithren sowieso zahlen
miissen. Dadurch halten Sie sich den Weg zu nationalen Anmeldungen in allen PCT-Staaten bis zur Frist
nach Art. 22 oder Art. 39 PCT offen.

Als Anmeldeamt empfehie ich wie oben das EPA, da wiederum die spéatere regionale Recherchegebihr
entfalit (Art. 157 (3) EPU) und auch die spétere regionale Priifungsgebiihr auf 50 % reduziert wird
(Art. 126 GebO EPU), wenn das EPA auch internationale Recherchebehdrde und ggfs. internationale
Prifungsbehdrde wird.




Als Gebihren fallen bei Einreichung der PCT-Anmeldung an:

- Grundgebiihr R 15.2 a) PCT: 762 SFR
bis 30 Blatt
- Bestimmungsgeb. R 4.9 a) PCT: 185 SFR pro Bestimmung
maximal 10 Gebiihren (seit 1.1.99)
- Recherchegebiihr (R 16.1 PCT) 1124 Euro } Beschl.
} Pras. EPA
- Ubermittiungsgebiihr (R 14.1 a) PCT) 102 Euro } 27.1.99

Ich hoffe, ihnen mit Ihren drei groBen Problemkomplexen geholfen zu haben.

Mit freundlichen GriiBen

Europ. Patentvertreter




