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Sie sind européischer Patentvertreter und arbeiten in der Rechtsabteilung Thres Arbeitgebers, der
irischen Firma Gobbleup Pharmaceuticals plc. Gestern wurden Sie zu einer Besprechung mit dem

Generaldirektor gerufen.

Gobbleup hat vor kurzem die Firma Sadly-Resources Limited iibernommen und muB nun in Erfah-
rung bringen, ob die Produkte und Verfahren dieser Firma patentrechtlich hinreichend geschiitzt sind
und ob es Patente gibt, die der Vermarktung ihrer Produkte entgegenstehen konnten. Sie sind kiinftig
zustindig fiir die Bearbeitung aller anhiingigen Patentanmeldungen, die weiterhin unter dem Namen
von Sadly-Resources Limited laufen werden. Sie sind bevollmichtigt, im Namen von Sadly-Resour-

ces Limited zu handeln.

Sadly-Resources Limited ist ein britisches Unternehmen, dem nur geringe Geldmittel fiir seine Pa-
tentanmeldungen zur Verfiigung standen. Die Firma hat Thnen die Akten aller Patentanmeldungen
libergeben; die Akten enthalten jeweils eine Kopie der Anmeldungsunterlagen, alle bekannten Doku-
mente iiber den Stand der Technik sowie den vollstindigen Schriftwechsel zwischen den Patentim-

tern und Sadly-Resources Limited.

Im AnschluB} an die Besprechung haben Sie die Akten durchgesehen; daraufthin sind nun eine Reihe
von Fakten und Fragen von Thnen zu priifen. Jetzt miissen Sie ein Memorandum fiir die niichste Be-

sprechung erstellen, in der Sie den Generaldirektor umfassend beraten werden.
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SAD-FORM

SAD-FORM ist eine pharmazeutische Formulierung zur Verabreichung therapeutischer Mengen
eines beliebigen Arzneimittels an Menschen und Tiere. Bei der Herstellung dieser Formulierung
werden einige wenige Molekiile des Arzneimittels in einer winzigen Seifenblase verkapselt. Die
Formulierung wird angewandt, indem die Seifenblasen beispielsweise in die Lungen gespriiht

werden, wo das Arzneimittel dann absorbiert wird.

Am 24. Juli 1998 wurde beim britischen Patentamt eine nationale Patentanmeldung, FORM-UK]1,
eingereicht, in der SAD-FORM, seine Herstellung und seine Verwendung ausfiihrlich beschrieben

sind.

Als Erfinder von FORM-UKI1 sind Dr. Fairy, der Forschungsdirektor von Sadly-Resources Limited,
sowie Professor Blowit von der Universitit London genannt. Die Akte enthilt eine Kopie einer For-
schungsvereinbarung zwischen Sadly-Resources Limited und Professor Blowit, in der alle Rechte an
seinen Erfindungen auf Sadly-Resources Limited iibertragen werden. Aus der Vereinbarung geht her-
vor, daf} Professor Blowit Informationen iiber Forschungsergebnisse erst offenbaren darf, nachdem

eine Patentanmeldung eingereicht worden ist.

Am 26. Juli 1999 wurde beim britischen Patentamt eine européische Patentanmeldung, FORM-EU?2,
eingereicht, in der die Prioritit von FORM-UK1 beansprucht wird. FORM-EU2 beinhaltet auch eine
weitere Ausfithrungsart der Erfindung, genannt SAD-FORM/2. SAD-FORM?/2 ist aber in FORM-

UK1 nicht offenbart. SAD-FORM/2 ist von groBer kommerzieller Bedeutung. Es wurden keine wei-

teren Anmeldungen eingereicht.

Jiingste Arbeiten bei Gobbleup deuten darauf hin, daB die Seifenblasen - und zwar vor allem diejeni-
gen, die in der Ausfithrungsart SAD-FORM/2 Anwendung finden - unerwarteterweise stabiler und
wirksamer gemacht werden konnen, wenn das darin enthaltene Arzneimittel mit einem Ol vermischt
wird. Wenn sich dies als richtig erweist, werden die Erfindungen und vor allem die Ausfiihrungsart
SAD-FORMY/2 sicherlich von groBem Wert sein. Die Erfindungen miissen so umfassend wie moglich
geschiitzt werden, wobei aber zu beriicksichtigen ist, daB der kommerzielle Wert der Erfindungen erst

in rund 18 Monaten abgeschitzt werden kann.
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Der veroffentlichte Recherchenbericht fiir FORM-EU?2 enthilt als einzige Entgegenhaltung einen
Artikel vom 1. April 1999 im Journal of Soap Chemistry, in dem Professor Blowit als Autor genannt
wird. Der Artikel entspricht genau der Beschreibung von FORM-UK.

1.  Wird es angesichts der Entgegenhaltung méglich sein, in Europa ein rechtswirksames
Patent fiir den Gegenstand der Anmeldung FORM-EU2 zu erhalten?

2.  Welche MaBinahmen wiirden Sie angesichts der Entgegenhaltung und der UngewiBheit in
bezug auf den kommerziellen Wert der Erfindungen ergreifen, damit Ihr Arbeitgeber die
bestmdgliche Chance erhiilt, sich Patentschutz in Europa, Japan, den USA und in mog-
lichst vielen anderen Liindern zu sichern?

SAD-PROT

Sadly-Resources Limited unterhielt ein Forschungsprogramm iiber Moglichkeiten zur Reinigung von
Proteinen. Die Forschungsarbeiten wurden an einem Proteingemisch durchgefiihrt, das aus Bierhefe
gewonnen worden war, Es wurde ein besonderes Verfahren entwickelt, mit dem jedes der Proteine
des Gemisches isoliert wurde. Die isolierten Proteine erwiesen sich als rein und ihre Wirksamkeit als
Girungshilfe wurde nachgewiesen. Sadly-Resources Limited ist kein Stand der Technik beziiglich der
isolierten Proteine bekannt.

Am 14. Januar 1997 wurde eine europdische Patentanmeldung, PROT-EU1, eingereicht, in der die
Forschungsergebnisse offenbart sind und die einen einzigen Anspruch enthilt. Der Anspruch ist auf
das Isolierungsverfahren als solches gerichtet. Er ist nicht auf ein bestimmtes Proteingemisch be-
schriankt. Weil im Recherchenbericht umfangreicher, das Verfahren betreffender Stand der Technik
aufgefiihrt war, wurden nur fiir das Vereinigte Konigreich, Frankreich und Deutschland Benennungs-
gebiihren gezahlt. Es wurden keine Anmeldungen eingereicht, in denen die Prioritit von PROT-EU1

beansprucht wird.

Die Priifungsabteilung erklérte in einem Bescheid vom 4. September 1999, daB sie beabsichtige, die
Anmeldung zurlickzuweisen, und setzte eine Frist von vier Monaten fiir die Erwiderung. Sadly-Re-
sources Limited beantragte eine Verldngerung um zwei Monate, reichte jedoch keine Erwiderung ein,
weil sie der Meinung war, der Wert des beanspruchten Verfahrens sei nicht hoch genug, um die Aus-

gaben fiir eine Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zu rechtfertigen.
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In einem letzte Woche vertffentlichten Artikel der amerikanischen Luftwaffe, in dem iiber For-
schungsarbeiten im Jahr 1999 berichtet wird, werden Einzelheiten eines Proteins beschrieben, das die
Symptome des Jet-lag verringert. Dieses Protein ist eines der im Rahmen der Arbeiten von Sadly-Re-
sources Limited isolierten Proteine und ist in der Anmeldung PROT-EU1 beschrieben und dort als
SAD-PROT bezeichnet. Ein Patent auf SAD-PROT und das Verfahren fiir seine Isolierung wire ganz

eindeutig von groflem kommerziellem Wert.

3.  Wird es miglich sein, fiir das Isolierungsverfahren im allgemeinen und fiir SAD-PROT
als solches rechtswirksame Patente in allen EPU-Vertragsstaaten zu erhalten, und wenn

ja, welche MaBnahmen miiiten dann in den niichsten sechs Monaten ergriffen werden?

4. Welche Folgen wiirde es haben, wenn die amerikanische Luftwaffe fiir ihre Arbeiten
Patentanmeldungen eingereicht hiitte - konnte sie ein europiisches Patent erhalten und
Ihren Arbeitgeber daran hindern, SAD-PROT zu verkaufen?

SAD-ENZ

SAD-ENZ ist ein Enzym, das im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Sadly-Resources Limited

und dem Forschungsinstitut Fat-Cat in Miinchen entdeckt wurde. Fat-Cat fiihrte im Auftrag von Sad-
ly-Resources Limited die Herstellung und Priifung von Enzymen durch. Dabei wurde festgestellt, daB
SAD-ENZ die Ablagerung und Ansammlung von Fettzellen bei Sdugetieren hemmt. Damit steht die-

sem Enzym ein potentiell riesiger Markt als Schlankheitsmittel fiir Menschen und Haustiere offen.

Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen Fat-Cat und Sadly-Resources Limited erlaubt es
beiden Parteien, Patentanmeldungen fiir Erfindungen ihrer Arbeitnehmer einzureichen, ohne Bezug-

nahme auf die andere Partei.
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Der Patentvertreter der Firma Sadly-Resources reichte am 12. April 1999 beim britischen Patentamt
eine europdische Patentanmeldung, ENZ-EU, ein, ohne eine Prioritit zu beanspruchen. Dr. Plump,
ein Arbeitnehmer, ist als Erfinder und Sadly-Resources Limited als Anmelder angegeben. Die An-
melde- und die Recherchengebithr wurden per Einzugserméchtigung vom laufenden Konto gezahlt,
die den Anmeldeunterlagen beigefiigt war. In ENZ-EU wird die Struktur des Enzyms und seine Ak-
tivitét offenbart, zusammen mit Detailangaben, wie es an Menschen und Tiere zu verabreichen ist.
ENZ-EU enthilt keine Angaben dariiber, wie SAD-ENZ herzustellen ist.

Ein fiir Fat-Cat handelnder Vertreter hat ebenfalls eine européische Patentanmeldung, FAT-EU, ein-

gereicht, und zwar am 7. April 1999 direkt beim EPA in Miinchen, aber er hat fiir die Anmeldung

keine Gebiihren entrichtet. In der Anmeldung wird ein neues und erfinderisches Verfahren mit hoher

Ausbeute fiir die Herstellung des Enzyms beansprucht. Es wird zwar die Struktur des Enzyms be-

schrieben, nicht jedoch seine Aktivitit. In der Anmeldung ist Herr Puss, der Direktor des Instituts, als }

Erfinder genannt, als Anmelder Fat-Cat.

Das Fat-Cat-Institut hat schriftlich erklért, daB es seine Anmeldung nicht weiterverfolgen méchte und
gerne alle Rechte an der Patentanmeldung FAT-EU sowie die daraus ableitbaren Rechte an Sadly-Re-
sources Limited libertragen wiirde; als Entschédigung fiir die Ubertragung méchte es lediglich eine

einmalige Zahlung von einer Million Euro.

Der vom EPA fiir die Anmeldung ENZ-EU erstellte Recherchenbericht enthilt zwei Entgegenhaltun-
gen. Eine davon betrifft einen Zeitungsbericht vom 9. April 1999 iiber ein Interview vom Vortag mit
Herrn Puss, in dem dieser die Herstellung und die Struktur des Enzyms erdrtert, ohne jedoch seine
Aktivitit zu offenbaren. Bei der zweiten Entgegenhaltung handelt es sich um eine PCT-Anmeldung,
die 1996 in den USA ohne Priorititsanspruch im Namen der Firma Gene-Genie Inc. eingereicht wor-
den war; in ihr sind alle PCT-Mitgliedstaaten bestimmt. Die Anmeldung enthélt die Strukturen einer
groBen Zahl von Enzymen sowie deren Herstellung und Isolierung unter Einsatz eines Verfahrens mit
niedriger Ausbeute. Eines der in der PCT-Anmeldung beschriebenen Enzyme ist, wie sich nun he-
rausgestellt hat, SAD-ENZ. Fiir keines der Enzyme wird eine Verwendung oder eine Aktivitit be-
schrieben, und die Firma Gene-Genie hat uns wissen lassen, daB ihre Anmeldung weder in die regio-

nale europdische Phase noch in die nationale amerikanische Phase eingetreten sei.
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Natiirlich besteht ein gewisses Risiko, da SAD-ENZ nicht so erfolgreich sein wird wie erhofft, und
deswegen sollten die Kosten in den nichsten beiden Jahren moglichst niedrig gehalten werden, bis
die Ergebnisse der klinischen Versuche zur Verfiigung stehen. Die Aktivitit von SAD-ENZ ist der
Offentlichkeit noch nicht offenbart worden.

S.  Welche Mafinahmen sind in den niichsten zwei Jahren zu ergreifen, um sicherzustellen,
daB} Ihr Arbeitgeber die besten Chancen hat, in Europa rechtswirksame Patente fiir SAD-

ENZ selbst, seine Herstellung und seine Verwendung als Schlankheitsmittel zu erlangen

a) unter der Voraussetzung, dal Ihr Arbeitgeber bereit ist, Fat-Cat eine Million Euro zu

zahlen, und alternativ

b) unter der Voraussetzung, daB} Thr Arbeitgeber nicht bereit ist, Fat-Cat Geld zu zahlen?
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MITTEILUNGEN DES
EUROPAISCHEN
PATENTAMTS

Mitteilung des Priisidenten des
Europiischen Patentamts vom
30. September 1999 iiber die
Tage, an denen die
Annahmestellen des EPA im
Jahr 2000 geschlossen sind

1. Nach Regel 85(1) EPU
erstrecken sich Fristen, die an
einem Tag ablaufen, an dem
zumindest eine Annahmestelle des
EPA zur Entgegennahme von
Schriftstiicken nicht gedffnet ist
(geschlossene Tage), auf den
nichstfolgenden Tag, an dem alle
Annahmestellen zur
Entgegennahme von Schriftstiicken
gedffnet sind und an dem
gewohnliche Postsendungen
zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in
Miinchen, Den Haag und Berlin
sind an allen Samstagen und
Sonntagen zur Entgegennahme von
Schriftstiicken nicht gedffnet. Die
weiteren geschlossenen Tage des

2000 Anhang
JANUAR FEBRUAR MARZ
SMDMDTF S SMDMDTF F S SMDMDTFS
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 91011 12 5 6 7 8 91011
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 26 27 28 29 30 31
30 31
APRIL MAI JUNI
SMDMDF S SMDMDF S SMDMDF S
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 91011 12 13 4 5 6 7 8 910
910 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30
JULI AUGUST SEPTEMBER
SMDMDF S SMDMDEF S SMDMDFEF S
1 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 91011 12 3 45 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31
OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
SMDMDTF S SMDMDEF S SMDMDEFS
1 2 3 4 58 6 17 1 2 3 4 1 2

8 910111213 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

56 78 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

34567809
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

Jahres 2000 werden in der 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
nachfolgenden Ubersicht 31
bekanntgegeben.
Tage/Days/Jours Miinchen | Den Haag Berlin
Munich | The Hague
La Haye

EPA geschlossen - EPO closed - OEB fermé 03.01.00 X X

[EPA geschlossen - EPO closed - OEB fermé 04.01.00 X

Heilige Drei Koénige - Epiphany - Epiphanie 06.01.00 X

Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 21.04.00 X b

Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Piques 24.04.00 X X

Maifeiertag - May Day - Féte du travail 01.05.00 X X

Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération 05.05.00 X

Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 01.06.00 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecte 12.06.00 X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 22.06.00 X

Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.00 X

Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte Nationale 03.10.00 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.00 X

1. Weihnachtstag - Christmas Day - No&l 25.12.00 X

2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.00 X
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