EUROPAISCHE EIGNUNGSPRUFUNG 2002

PRUFUNGSAUFGABE D — TEIL Il

Diese Prifungsaufgabe enthalt:

* Schreiben des Mandanten 2002/Dll/d/1-4

* Anlage — Kalender fiir 2001 und 2002 mit
Angabe der Tage, an denen zumindest eine der
Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme
von Schriftstiicken nicht geéffnet ist 2002/Dll/d/5-6

45 % der verfigbaren Punkte fir die Prifungsaufgabe D werden
fur Teil I, 55 % far Teil Il vergeben
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Sie sind zugelassener Vertreter vor dem Europédischen Patentamt und hatten heute eine
Besprechung mit Herrn Dr. Wichtig, dem Geschéftsfihrer ihrer neuen Mandantin SILWAFE AG,
Miinchen, DE, fiir die Sie in Verfahren vor dem EPA vertretungsberechtigt sind. Dr. Wichtig
hat Ihnen folgenden Sachverhalt dargelegt:

,Die SILWAFE AG ist Zulieferer fur Silicium-Scheiben (,Wafer) an die elektronische Industrie.
Diese Wafer sind diinne Scheiben von ca. 0.5 mm Dicke und 15 oder 20 cm Durchmesser. Sie
werden in unserem Werk durch Zerségen von Einkristallstdben aus Silizium hergestellt. Fur die
Entwicklung und Verbesserung unserer Sageverfahren ist die Entwicklungsabteilung meines
Unternehmens zustandig; die Sagevorrichtungen fir die Produktion stellen wir jedoch nicht

selbst her, sondern lassen sie von externen Maschinenbaufirmen fertigen.

Mit den Patentangelegenheiten meiner Firma war bisher unser Angestellter Dr. Zornig betraut.
Ende letzten Monats teilte ich ihm mit, daf3 ab 2003 seine Aufgaben aus Rationalisierungsgrin-
den von einem externen Patentanwalt Gbernommen wirden. Dr. Zornig war aufder sich. Er
rédumte umgehend seinen Arbeitsplatz und wird der Firma nicht mehr zur Verfigung stehen.
Seit dem Ausscheiden von Dr. Zornig konnten wir inzwischen lediglich eine Bestandsaufnahme

der aktuellen Situation erstellen, mit folgendem Ergebnis:

Unsere Entwicklungsabteilung hatin den letzten Jahren ein neues Sageverfahren MULTISAW
entwickelt, bei dem die Siliziumstébe nicht mehr wie bisher tblich mit einem einzigen, sondern
gleichzeitig mit mehreren parallelen Sageblattern zersagt werden. Dadurch erhalt man pro
Sagevorgang nicht mehr nur einen einzigen, sondern mehrere Wafer gleichzeitig. Dieses Ver-
fahren wird die Sagetechnologie auf dem Wafergebiet revolutionieren und uns — so hoffen
wir — einen deutlichen Vorsprung vor unseren Wettbewerbern verschaffen. Wir haben auch
eine neue Kiuhlmittelzusammensetzung COOLMIX entwickelt, die sich als besonders gut
geeignet fur diesen Prozel} erwiesen hat. Diese Zusammensetzung wird beim Sagevorgang

in den Sagespalt eingespritzt, um die Warme und abgetragenes Material abzufihren.

Dr. Zornig hatte am 29. November 2000 namens der SILWAFE AG eine Anmeldung
MULTISAW-DE, die das Sageverfahren und die zugehorige Vorrichtung zur Durchfiihrung
des Verfahrens beansprucht und beschreibt, sowie eine Anmeldung COOLMIX-DE, die die

Kiahimittelzusammensetzung beansprucht und beschreibt, beim Deutschen Patent- und
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Markenamt eingereicht. Beide Anmeldungen sind noch anhéangig. Am 27. November 2001
wurden dann unter Beanspruchung der jeweils entsprechenden Prioritat die folgenden An-
meldungen eingereicht: Die Anmeldungen MULTISAW-EP und COOLMIX-EP beim Europé-
ischen Patentamt unter Benennung aller Vertragsstaaten; die Anmeldungen MULTISAW-US
und COOLMIX-US in den USA, und in Japan die Anmeldungen MULTISAW-JP und
COOLMIX-JP. Dr. Zornig hatte beabsichtigt, daf3 der Inhalt dieser MULTISAW-Anmeldungen
dem der prioritdtsbegrindenden Anmeldung entspricht. Nur im Falle der Anmeldung
COOLMIX-EP wurden noch weitere Ausfihrungsformen beschrieben, bei denen COOLMIX
mit mehreren Arten von Netzmitteln gemischt ist. Es sollte auch beachtet werden, dal3 die
COOLMIX-Anmeldungen keinen Verweis auf den MULTISAW-Prozel enthalten. Bei keiner
der vorgenannten Anmeldungen haben wir in unseren Akten einen Hinweis gefunden, daf}

bisher ein Amtsbescheid ergangen oder ein Recherchenbericht erstellt worden ist.

Bei der Durchsicht unserer internen Akten bemerkten wir auch, daf3 Dr. Zornig bei der Einrei-
chung der MULTISAW-EP und COOLMIX-EP ein Fehler unterlaufen war. In beiden Féllen ent-
hielten die Anmeldungsunterlagen zwar jeweils den korrekt ausgefullten Erteilungsantrag. Im
Falle der COOLMIX-EP wurden auch die richtigen Anspriiche, Beschreibung und Zeichnun-gen
eingereicht. Unglucklicherweise wurden aber die zu COOLMIX-EP gehdérigen Anspriiche,
Beschreibung und Zeichnungen irrtimlich auch im Falle der MULTISAW-EP eingereicht, und
zwar anstatt der korrekten Anspriche, Beschreibung und Zeichnungen. Die jeweiligen Prioritats-
daten waren in beiden Féllen korrekt ausgefullt, aber offenbar waren am Anmeldetag keine
Prioritatsbelege eingereicht worden, da sich die beglaubigten Abschriften von MULTISAW-DE
und COOLMIX-DE nach wie vor in unseren internen Akten befinden. Wir hoffen, dald wir mit
dem korrekten Prioritdtsdokument fur MULTISAW-EP in Handen nachweisen kénnen, was wir
eigentlich anmelden wollten, so daf® wir die Sache wie geplant weiterfihren kénnen. Im
Gegensatz zu den EP-Verfahren wurden die richtigen Anmeldeunterlagen und die
beglaubigten Abschriften der MULTISAW-DE und der COOLMIX-DE in den entsprechenden
US- und JP-Verfahren ordnungsgemaf eingereicht.

Einige unserer herkdmmlichen S&gevorrichtungen werden von der japanischen Firma
NIPPON SAWS KK hergestellt. Diese hat uns kurzlich informiert, daf} sie am 2. Oktober 2000
in japanischer Sprache beim Japanischen Patentamt eine internationale Patentanmeldung
CLEAN-PCT als Erstanmeldung und fur alle Vertragsstaaten eingereicht hat. Die Anmeldung

bezieht sich auf die Reinigung gebrauchter Sageblatter. Sie offenbart unter anderem eine
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Mischung einer mit COOLMIX identischen Zusammensetzung mit einem Netzmittel, das nicht
in unserer COOLMIX-EP beschrieben wurde. Wir sind nun beunruhigt, da wir vor kurzem
festgestellt haben, daly Mischungen von COOLMIX mit beliebigen Netzmitteln nicht nur beim
Kihlen sehr wirksam sind, sondern auch bei der nachfolgenden Reinigung der Wafer
hervorragende Eigenschaften haben. Wir sind daher der Ansicht, daf® wir uns Mischungen
von COOLMIX mit beliebigen Netzmitteln schitzen lassen sollten. Wir haben grof3es

Interesse an einem solchen Schutz, jedoch nur in den EPU-Vertragsstaaten.

Herr Klug von unserer Entwicklungsabteilung hat mir heute morgen mitgeteilt, daf3 er und ein
Kollege seit Anfang dieses Jahres ein verbessertes MULTISAW-Verfahren entwickelt haben.
Bei dieser Ausfuihrungsform BLOWSAW vergleicht eine computergesteuerte Einheit wahrend
des Ségevorganges die tatsdchlichen Sageblattpositionen mit den gewiinschten ldealpositio-
nen, und reguliert die Intensitat eines tber ein Disensystem seitlich auf die Sageblatter
geblasenen Luftstroms, um Abweichungen von der gewiinschten Schnittlinie auszugleichen.
Die BLOWSAW-Technik hat Gberraschend gute Ergebnisse bei unseren Versuchen gebracht.
Ubrigens wurde das Computerprogramm zur Steuerung des Verfahrens von einem Studenten
wahrend eines Praktikums in Herrn Klugs Gruppe in unserem Unternehmen entwickelt. Der
Student hatte einen Arbeitsvertrag unterschrieben, der uns alle Rechte an wahrend dieses
Praktikums gemachten Erfindungen gibt. Mittlerweile hat er unser Unternehmen und die
Universitat wegen einer Téatigkeit bei einem Computerunternehmen im Silicon Valley

verlassen, und ist mit unbekannter Adresse in die Vereinigten Staaten verzogen.

Am 6. Dezember 2000, kurz nach Anmeldung der MULTISAW-DE und der COOLMIX-DE,
hatte der Erfinder, Herr Klug, die Maschinenbaufirma Zahnli AG in der Schweiz besucht. Mit
dieser Firma arbeiten wir seit langem erfolgreich zusammen; wir haben z. B. dort eine Anzahl
unserer zur Zeit in der Produktion eingesetzten Sadgemaschinen bauen lassen. Bei der erwdhn-
ten Besprechung hat Herr Klug das neue MULTISAW-Verfahren vorgestellt, ohne jedoch die
neue Kihlmittelzusammensetzung zu erwahnen. Er Gberreichte mit dem Vermerk ,vertraulich®
versehene Unterlagen, unter anderem eine Beschreibung des Verfahrens und zeichnerische
Entwurfe fur die SGgemaschinen. Er fragte den Entwicklungsleiter der Zahnli AG, Ing. Listig,
ob die Zahnli AG eine solche Maschine bauen kdnne. Ing. Listigs Antwort war, dal} diese
Aufgabe fur sein Unternehmen wegen der Mdglichkeit einer weltweiten Vermarktung der
Séagen hochinteressant sei. Herr Klug hielt dem entgegen, daf3 eine solche weltweite

Vermarktung nur unseren Wettbewerbern zugute komme und daher keinesfalls im Interesse
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der SILWAFE AG liege. Am 10. Januar 2001 gab die Zéhnli AG ihre schriftliche Zusage,
solche Sagen fur uns zu bauen, und seit Januar dieses Jahres haben wir drei der von ihnen
gelieferten neuen Sagen im Test und wollen im Oktober die kommerzielle Nutzung des neuen

Verfahrens beginnen.

Letzte Woche traf ich Dr. Bissig, den Geschéftsfihrer der Zahnli AG, auf der Halbleitermesse
SEMITEC 2002, wo er mir erzdhlte, dal} einer seiner Mitarbeiter, Ing. Listig, ein neues Sage-
verfahren erfunden habe. Die Zahnli AG habe fiur dieses Verfahren am 20. Dezember 2000
als Erstanmeldung eine internationale Patentanmeldung CUT-PCT beim Internationalen Biro
fur EP, JP und US eingereicht. Dr. Bissig Ubergab mir eine Kopie des Anmeldungstextes, da
er der Ansicht war, dal} das Verfahren — das immer noch ein Betriebsgeheimnis ist — auch fur
unser Unternehmen interessant sein kénnte. Der Anmeldungstext wurde mittlerweile von
Herrn Klug eingehend studiert. Das Verfahren gemaly CUT-PCT erschien ihm sehr ahnlich zu
unserem MULTISAW-Verfahren. Als wir dem an Hand unserer Akten nachgingen, stellten wir
fest, dald ein Teil der Beschreibung von CUT-PCT fast wortwértlich aus den bei der ersten
Besprechung von uns Ubergebenen Unterlagen ibernommen ist. Auch einige der
Zeichnungen sind lediglich Reinzeichnungen der von uns Gbergebenen Entwirfe. Es gibt auf
einen Mehrblattsageprozeld und Mehrblattsdgevorrichtungen gerichtete Anspriiche, die so
allgemein formuliert sind, daf3 sie unser MULTISAW-Verfahren und die Vorrichtung abdecken.
CUT-PCT enthélt jedoch auch eine Beschreibung und Anspriiche zu einem uns bisher nicht

bekannten Typ von Spezialsageblattern fur den Einsatz in Mehrblattsageverfahren.

Ich finde das Vorgehen von Ing. Listig von der Zéhnli AG gerade angesichts der langen und
guten Geschéaftsbeziehungen unserer beiden Firmen sehr argerlich. Ich habe daher fir Mittwoch
nachster Woche ein Treffen mit Herrn Dr. Bissig vereinbart, um die Sachlage zu klaren. Ich
wirde persdnlich die Aufrechterhaltung der guten Geschéaftsbeziehungen anstreben. Ich weil3

jedoch nicht, ob dies machbar ist und méchte deshalb auf alle Méglichkeiten vorbereitet sein.

Ich méchte, daB Sie mir zur Vorbereitung auf dieses Treffen umgehend schriftlich

berichten
1. wie die derzeitige Patentsituation der genannten Anmeldungen zu bewerten ist;
2. welche Méglichkeiten wir haben, und wie wir gegeniiber Zahnli AG beziiglich

unserer MULTISAW-Erfindung vorgehen sollten; und
3. welche Schritte Sie unternehmen wiirden, um unsere Interessen zu wahren.*
2002/Dll/4



Anlage 1

2001

MITTEILUNGEN DES

EUROPAISCHEN PATENTAMTS JANUAR FEBRUAR MARZ
SM DM D S SMDMD F SM DMD F S
Mitteilung des Prasidenten des 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
Européischen Patentamts vom 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
18. Oktober 2000 iiber die Tage, 14 15 16 17 18 19 20 1112 13 14 15 16 17 112 13 14 15 16 17
an denen die Annahmestellen 20 2 23 24 25 26 27 18 19 20 21 2 23 24 18 19 20 21 22 23 24
des EPA im Jahr 2001 28 29 30 31 25 26 27 28 25 2 27 28 29 30 31
geschlossen sind
. APRIL MAI JUNI
1. Nach Regel 85(1) EPU SMDMDFS SMDMDTFS SMDMDF S
erstrecken sich Fristen, die an 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
einem Tag ablaufen, an dem 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
zumindest eine Annahmestelle des 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
EPA zur Entgegennahme von 2 23 24 25 26 271 8 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
Schriftstiicken nicht gedffnet ist 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
(geschlossene Tage), auf den
Rachsr;[folgetnl(ijen Tag, an dem alle JULI AUGUST SEPTEMBER
nhanmestetien zur SMDMDFS SMDMDTFS SMDMDF S
Entgegennahme von L2 3 4 s 6 7 L2 3 a4 |
Schriftstlicken gedffnet sind und an 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
dem gewdhnliche Postsendungen 15 16 17 18 19 20 21 2 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
zugestellt werden. 2 23 24 25 26 271 8 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 2 27 28 29
30
2. Die Annahmestellen des EPA in
M“g"henl’l Deg Faag und BeJ"” OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
sind an allen samstagen un SM DMD F S SMDMD F S SM DMD F S
Sonntagen zur Entgegennahme L2 3 o4 s 6 L2 3 |
von Schriftstiicken nicht gedffnet. 7 8 9 10 11 1213 4 5 6 7 8 910 2 3 4 5 6 7 8
Die weiteren geschlosseqen Tage 14 15 16 17 18 19 20 112 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
des Jahres 2001 werden in der 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 2
nachfolgenden Ubersicht bekannt- 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 B 24 25 2 27 28 29
gegeben. 30 31
Tage/Days/Jours Miinchen Den Haag Berlin
2001 Munich | The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.01 X X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 13.04.01 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 16.04.01 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 30.04.01 X
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 01.05.01 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 24.05.01 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecote 04.06.01 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 14.06.01 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.01 X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte Nationale 03.10.01 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.01 X
Heiliger Abend - Christmas Eve -Veille de Noé&l 24.12.01 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noél 25.12.01 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.01 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.01 X X X
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Anlage 2 2002

MITTEILUNGEN DES .
EUROPAISCHEN PATENTAMTS | JANUAR FEBRUAR MARZ
SM DMD F S SMDMD F S SMDMD F S
Mitteilung des Prasidenten des 1 2 3 4 5 L2 L2
Buropdischen Patentamts vom | & 0 e 0k e 0 n 2B owos s 00 28 s
an - o}
29. AUQUSt 2021 Ubher die 1I-Iage’ 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
an denen die Annahmestellen 27 28 29 30 3 %4 25 2 27 B 2% 25 26 27 28 29 30
des EPA im Jahr 2002 31
geschlossen sind
1. Nach Regel 85(1) EPU APRIL MAI JUNI
erstrecken sich Fristen, die an SMDMDZ FS SMDMDTFS SMDMDF S
einem Tag ablaufen, an dem 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
zumindest eine Annahmestelle des 7 8 910 1 1213 5.6 7 8 910 1l 2 3 4 5 6.7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
EP?EU{EEtgegeT]Tahmfef V(in t 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
chriitstucken nicht geotinet Is 28 29 30 2% 27 28 29 30 31 23 24 25 2 27 B 9
(geschlossene Tage), auf den 30
néchstfolgenden Tag, an dem alle
Annahmestellen zur
Entgegennahme von JULI AUGUST SEPTEMBER
Schriftstiicken geéffnet sind und an SMDMDT FS SMDMDT FS SMDMDF S
dem gewdhnliche Postsendungen 12 3 4 56 123 12 3 4 5 67
zugestellt werden 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8§ 9 10 11 12 13 14
) 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
. . 28 29 30 3l 25 26 27 28 29 30 31 29 30
2. Die Annahmestellen des EPA in
Munchen, Den Haag und Berlin
sind an allen Samstagen und OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
Sonntagen zur Entgegennahme SMDMDFS SMDMDTFEFS SMDMDF §
von Schriftstlicken nicht gedffnet. 1 2 3 4 5 ) 1 2 3 4 5 6 7
Die weiteren geschlossenen Tage 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
des Jahres 2002 werden in der 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
N . 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
naCthIQGnden Ubersicht bekannt- 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
gegeben.
Tage/Days/Jours Miinchen Den Haag Berlin
2002 Munich | The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.02 X X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 29.03.02 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 01.04.02 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 30.04.02 X
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 01.05.02 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 09.05.02 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecoéte 20.05.02 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 30.05.02 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.02 X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte Nationale 03.10.02 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.02 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.02 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noé&l 25.12.02 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noé&l 26.12.02 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.02 X X X
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