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Sie sind ein européischer Patentanwalt. Heute kommt Herr Renoir, Geschiftsfihrer einer franzosischen

Gesellschaft X, zu Ihnen. Er schildert Thnen folgenden Sachverhalt und bittet Sie, seine Fragen zu

beantworten:

«Wir stellen Pappe und insbesondere Wellpappe her. Wellpappe wird ublicherweise aus Papierlagen
hergestellt, die in einer Wellenmaschine gewellt und beidseitig mit glatten Papierbahnen verklebt werden.
Pappe hat den Nachteil, daB sie feuchtigkeitsempfindlich ist, was bei einigen Anwendungen, z. B. als
Verpackungsmaterial, nachteilig ist. Um dieses Problem zu beseitigen, wird Wellpappe mit einem
wasserabweisenden Mitte] behandelt, und zwar in einem diskontinuierlichen Verfahren, bei dem die Bogen

aus Wellpappe in einem geschlossenen Gefial mit einem heifen Impragniermittel behandelt werden.

Wir haben ein Impriignierverfahren entwickelt, das ohne solche Gefie auskommt. Dabei wird die Pappe
beim Durchlauf durch die Wellenmaschine kontinuierlich behandelt; hierzu wird eine an der Maschine
angebrachte und an sie angepalite Vorrichtung benutzt, die einen Streichzylinder aufweist, um das

Imprigniermittel aufzubringen.

Im Juli 1998 haben wir (Gesellschaft X) eine franzdsische Patentanmeldung A-FR fiir die Vorrichtung und
das Verfahren zur Aufbringung des Imprigniermittels mittels Streichen eingereicht. Auf Vorschlag von
Herrn Goya, einem Entwicklungsingenieur unserer spanischen Schwestergesellschaft ¥, der
voriibergehend in unserer Firma arbeitete, nahmen wir in die Beschreibung von A-FR eine
Alternatividsung mit einer Vorrichtung und einem Verfahren auf, bei denen anstelle des Streichzylinders
Spriihdiisen zum Einsatz kommen. Die Alternativiosung wurde nur in allgemeinen Worten beschrieben,
war aber doch so konkret, daB8 ein Fachmann sie ausfithren konnte. Als Erfinder wurden Herr Goya und

ich genannt.

Zu unserer Enttduschung erfuhren wir von der Existenz einer PCT-Anmeldung B-PCT, die in RuBland
vom Moskauer Institut fiir Pappe eingereicht worden war und in der die EP-Staaten und USA bestimmt
waren. B-PCT beschreibt ein Zylinderstreichverfahren, das identisch mit unserem eigenen
Zylinderstreichverfahren ist, sowie eine Vorrichtung, die fast die gleiche wie die in A-FR beschriebene
Vorrichtung ist. Diese Anmeldung wurde auf russisch im Februar 1999 veréffentlicht und hat als
Anmeldetag August 1998 und beansprucht die Prioritit einer russischen Anmeldung, die ein Jahr zuvor

eingereicht worden war.
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Angesichts dieser Umstdnde beschlossen wir, uns nunmehr auf den Schutz der Sprithvorrichtung zu
konzentrieren, die Herr Goya in Spanien mit unserer Hilfe noch weiterentwickelt hatte. Die spanische
Gesellschaft Y reichte letzte Woche in aller Eile, nur im eigenen Namen, eine europiische
Patentanmeldung A1-EP ein, in der die Prioritit von A-FR beansprucht und Herr Goya als einziger
Erfinder genannt wurde, wobei die Absicht bestand, spéter einen Teil des Patents auf unsere Gesellschaft

X zu tibertragen und mich als Miterfinder zu nennen.

Diese europiische Patentanmeldung A1-EP betrifft eine verbesserte Vorrichtung mit mehreren Reihen von
Spriihdiisen in Verbindung mit einer Vakuumkammer, die unter dem zu behandelnden Pappbogen und
genau unter den Diisen plaziert ist. Das Vakuum erleichtert das Eindringen des Imprigniermittels in die
Pappe. Es wurde beschlossen, das in A-FR beschriebene Zylinderstreichverfahren wegen der élteren
Rechte des Moskauer Instituts fiir Pappe nicht in A1-EP aufzunehmen. Fiir die europiische Anmeldung
Al-EP, die auf spanisch abgefaBt wurde, sind noch keine Gebiihren entrichtet worden.

Wir schrieben auch Herm Soutine, den Direktor des Moskauer Instituts fiir Pappe, an, um unser Interesse
an einer ausschlieBlichen Lizenz an der B-PCT zu bekunden. Vor kurzem hat uns Herr Soutine nun
telefonisch geantwortet, daB sein Institut die Anmeldung B-PCT mangels finanzieller Mittel nicht
weiterverfolgt habe. Insbesondere als der Patentanwalt des Instituts ihn darauf hingewiesen habe, daf3
spétestens am 15. Mirz 1999 eine bestimmte Entscheidung getroffen werden miisse, habe Herr Soutine
ihm geantwortet, daB er nichts unternehmen solle. Herr Soutine erinnerte sich noch, daf die betreffende
Frist nicht verlangerbar war. Er hielt die Anmeldung B-PCT inzwischen fiir verloren, wollte dies aber noch

nachpriifen.

Wir bedauern nun, daB wir den die Streichzylindertechnik betreffenden Gegenstand nicht in A1-EP
aufgenommen haben, zumal die in A-FR beschriebene Streichvorrichtung einige wirtschaftlich vorteilhafte
Merkmale aufweist, die in B-PCT nicht enthalten sind.

Der Vollstindigkeit halber erwiihne ich noch, da3 wir zusammen mit ¥ eine Wellenmaschine mit der
Sprithvorrichtung gemif A1-EP auf der internationalen Pappausstellung im Januar 1999 in Monaco
vorgestellt haben. Unser Marketing-Vertreter vor Ort hat uns bestatigt, daB die Vakuumkammer fiir die
Offentlichkeit nicht zu sehen war. Bei der miindlichen Prisentation der Wellenmaschine hat er auch kurz
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die Sprithvorrichtung vorgestellt, ohne aber Informationen beziiglich der in A1-EP beschriebenen
verbesserten Vorrichtung zu geben. Fiir den allgemeinen Ausstellungsbericht, der Ende 1999 veroffentlicht
werden soll, muB er noch eine kurze schriftliche Zusammenfassung direkt an die Redaktion schicken.

Kann A1-EP weiterverfolgt werden und wie konnen wir die Streich- und die Spriihtechnik

betreffenden Erfindungen am besten schiitzen?

Kann das Moskauer Institut fiir Pappe B-PCT weiterverfolgen? Benétigen wir eine Lizenz, um

seine die Zylinderstreichtechnik betreffenden Erfindungen zu verwenden?

Wir haben mit einem Forschungslabor Z in Belgien eine Vereinbarung iiber eine Zusammenarbeit bei der
Entwicklung neuer wasserabweisender Mittel getroffen. Z ist Inhaber eines europiischen Patents Z1-EP
mit Anspriichen, die auf ein Mittel Z1 und das Verfahren zu seiner Herstellung gerichtet sind. Z hat uns
mitgeteilt, daB Z1-EP vom EPA nach einer miindlichen Verhandlung am 20. Januar 1999 vor der
Einspruchsabteilung leider wegen mangelnder erfinderischer Titigkeit widerrufen wurde. Der Einspruch
gegen das Patent war von unserem Hauptkonkurrenten M eingelegt worden. Z hatte erfolglos die
Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang mit Anspriichen beantragt, die auf das
Herstellungsverfahren fiir Z1 beschrankt waren, um die in der Verhandlung erhobenen Einwinde gegen
die Patentierbarkeit auszurdumen. Nun hat Z jedes Interesse an dem Patent verloren, da es unsere
Konkurrenten, selbst wenn es mit den eingeschrinkten Anspriichen aufrechterhalten werden sollte, kaum
berithren wiirde, weil Z1 mittlerweile durch ein nicht in den Schutzbereich der Verfahrensanspriiche
fallendes Verfahren hergestellt werden kann. Unser Konkurrent M benutzt ein nach einem solchen
Verfahren hergestelltes Mittel Z1 seit nunmehr einem Jahr fiir seine Papperzeugnisse; begonnen hat er
damit, nachdem Z die eingeschriinkten Anspriiche eingereicht hatte. Wir méchten darauf hinweisen, daB3
wir nun tiber neue Beweismittel und Argumente verfiigen, die belegen, daB das im erteilten Patent
beanspruchte Mittel Z1 nicht naheliegend ist und patentierbar sein sollte.

Kann irgend etwas untermommen werden, um noch etwas aus Z1-EP zu retten und Schadenersatz
von M zu erhalten?

Z hat eine neue Zusammensetzung Z2 entwickelt, die als Papierzusatz von Nutzen ist, aber auch
ausgezeichnete Eigenschaften als wasserabweisendes Mittel in Pappe aufweist. Z reichte im April 1998
fiir Z2 eine Erstanmeldung BE-Z2 in Belgien ein. Obwohl Herr van Dongen, der Ingenieur, der Z2

99/DIV/d/3 A




-4-

entwickelt hatte, vor kurzem nach einer Auseinandersetzung mit seinen Kollegen aus der Firma
ausgeschieden ist und keine weitere Hilfestellung leisten kann, denken wir und Z nun daran, auch in
anderen Lindern entsprechende Anmeldungen einzureichen. Unserer Vereinbarung zufolge werden wir,
X, uns als gemeinsamer Vertreter um die Patente und Anmeldungen im Ausland kiimmern und sollen
Inhaber aller Patente sein, die unser technisches Gebiet (Pappe) betreffen, wihrend Z Inhaber der Patente
auf allen anderen technischen Gebieten ist. Wir und Z méchten in verschiedenen Staaten Patentschutz

erlangen: wir in allen EP-Staaten und den USA, Z in allen EP-Staaten und Ost-Europa.
Wir mdchten uns in Europa wie auch in den USA bestmoglich gegen unsere Konkurrenten

schiitzen und gleichzeitig natiirlich unsere Kosten in den niichsten Jahren so niedrig wie méglich

halten; welche Vorgehensweise wiirden Sie uns fiir die niichste Zeit empfehlen?»
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1999

MITTEILUNG DES e
EUROPAISCHEN JANUAR FEBRUAR MARZ
PATENTAMTS SMDMDTF S SMDMDF S SMDMDF §
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Mitteilung des Priisidenten des 3 4 5 6 7 8 9 7 8 91011 12 13 7 8 91011 12 13
Europ#iischen Patentamts vom 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17. September 1998 tiber die 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
Tage, an denen die 2425 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
Annahmestellen des EPA 1999 31
geschlossen sind
APRIL MAI JUNI
1. Nach Regel 85(1) EPU SMDMDTF S SMDMDTF S SMDMDTF S
erstrecken sich Fristen, die an einem 1 2 3 1 1 2 3 4 5
Tag ablaufen, an dem zumindest 4 5 6 7 8 910 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 91011 12
eine Annahmestelle des EPA zur 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
Entgegennahme von Schrifistticken 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
nicht gedffnet st (geschlossene 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
Tage), auf den niichstfolgenden 30 31
Tag, an dem alle Annahmestellen
201 Enigegonnabime von JULI AUGUST SEPTEMBER
Schriftstiicken gedffnet sind und an SMDMDF S SMDMD F § SMDMDF §
dem gewohnliche Postsendungen 1 2 3 1 23 45 6 7 1.2 3 4
zugestellt werden. 4 5 6 7 8 910 8 910111213 14 5 6 7 8 91011
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
2. Die Annahmestellen des EPA in 13 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
Minchen, Den Haag und Berlin 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
sind an allen Samstagen und
Sonmy ahmy
Schrifttickon mialy coaffnct D OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
weiteren geschlossenen Tage des SMDMDF S SMDMDF § SMDMDF §
Jahres 1999 werden in der 1 2 1 23 4 5 6 1 2 3 4
nachfolgenden Ubersicht 34 56 789 7 8 91011 1213 56 7 8 91011
bekanntgegeben. 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
Tage/Days/Jours Miinchen | Den Haag Berdin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.1999 X X X
Heilige Drei Konige - Epiphany - Epiphanie 06.01.1999 x
Karfieitag - Good Friday - Vendredi Saint 02.04.1999 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 05.04.1999 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte National 30.04.1999 X
Ta_t& der Befieiung - Liberation Day - Journée de la Libération 05.05.1999 X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 13.05.1999 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 24.05.1999 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 03.06.1999 X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.1999 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de No#l 24.12.1999 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.1999 X X X
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