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Alterna?ve	
  Strategien	
  zum	
  Schutz	
  des	
  freedom	
  to	
  operate	
  

Defensive	
  Publishing	
  



Überblick	
  

Technische Innovation: 
- Welche Aspekte hat die 

Innovation? 
- Effiziente Geheimhaltung 
- Dokumentation  

Offenbarung 

Schutzrechtsanmeldung: 
- DE-Patent 
- Gebrauchmuster 
- EP-Patent 
- EP-Patent (ausoptiert) 
- Einheitspatent 

Defensive Publikation 

Weiterhin strikte Geheimhaltung Schutz als Betriebsgeheimnis 
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Erwägungen	
  pro	
  und	
  contra	
  Patentschutz	
  

•  Typischerweise wird Gegenstand der Anmeldung 18 Monate 
geheim gehalten 
–  Vorteil: Für etwaige Verbesserungen gute Chancen ebenfalls Patentschutz zu erlangen – 

die eingereichte und noch nicht veröffentlichte Patentanmeldung ist nur StdT nach Art. 
54 (3) EPÜ  

–  Risiko: Auch Dritte könnten auf ähnliche Idee kommen… 

•  Bedeutung fürs Unternehmen ó Kosten   
•  Kernbereich oder Randbereich der Technologie 
•  Wäre Verletzung nachweisbar? 
•  Muss ich eigene Verhandlungsposition verbessern? 

(Kreuzlizenzen …) 
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Erwägungen	
  pro	
  und	
  contra	
  Geheimnisschutz	
  

•  Sind mir Mitbewerber auf den Fersen oder ist dies eher 
unwahrscheinlich? 

•  Kann ich tatsächlich geheim halten (Reverse Engineering, zu großer Kreis 
Beteiligter…)? 

•  Fluktuationen bei Mitarbeitern – Abfluss von Know-How? 
•  Könnte ich ein Schutzrechtsverletzung nachweisen? 
•  In welchen Jurisdiktionen benötige ich Schutz? 
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Erwägung	
  pro	
  und	
  contra	
  defensives	
  Publizieren	
  

•  Mitbewerber könnten jederzeit zu ähnlicher Lösung gelangen 
•  Produktzyklen sowieso kurz 
•  Man würde Schutzrecht sowieso nicht durchsetzen 
•  Als zusätzliche Maßnahme (zusätzlich zum Patentschutz) – insbesondere 

auch um Handlungsfreiheit zu bewahren in Jurisdiktionen, die nur 
geringe Anforderungen an die Erfinderische Tätigkeit haben 
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Defensives	
  Publizieren	
  
•  Altbekannte Strategie 
 

–  Seit 1958: Technical Disclosure Bulletin von IBM. Andere Beispiele folgen: 
–  Siemens Zeitschrift 
–  Xerox Disclosure Journal 
–  Bell Laboratory Record 

–  Research Disclosure 
 

–  Patentanmeldung 
 

–  Statutory Invention Registration (USPTO) bis 2013 
 

–  Aushang  

 
 



Defensives	
  Publizieren	
  
•  Moderne Informationsmittel 
 

–  Datenbanken wie Merck Gene Index, SNP-Konsortium 
 

–  www.ip.com, www.researchdisclosure.com; i-DEPOT; www.portico.org, protegas, PriorArtPublishing 
 

–  Unternehmenswebsite 
 

–  Elektronische Firmenprospekte, White Papers 
 

–  Preprint-Server 
 

–  Usenet-Posting, Blog-Einträge, Mailing-Listen 
 

–  E-Mail? 

 
 



Defensives	
  Publizieren	
  

Zielsetzungen: 
 Möglichst hohes Maß an Sicherheit, dass die Voraussetzungen für eine 
Berücksichtigung der Publikation als Stand der Technik als erfüllt angesehen 
werden.  

Publikation soll auch tatsächlich 
(von Patenterteilungs-behörden/
Dritten) aufgefunden werden, so 
dass bereits gar kein Patent erteilt 
wird.  

Publikation soll tatsächlich 
nicht aufgefunden werden, so 
dass Mitbewerber keine 
Kenntnis von der Lehre 
erlangen.  



Beispiele	
  für	
  "versteckte"	
  Defensivpublika?onen	
  

•  Webseite, die nicht über Suchmaschine auffindbar ist (T 1553/06) 
•  Email, die von Mail Transfer Agent zu Mail Transfer Agent weitergeleitet 

wird (T 2/09) 
•  Ein Dokument wird in – nicht sachverwandten – 

Patenterteilungsverfahren zur Akte gereicht und unterfällt damit der 
öffentlichen Akteneinsicht 

•  Ein Prototyp (Plastikflasche) wird an Testpersonen übergeben (T 809/95) 
•  Ein Prototyp (Zug) fährt auf öffentlicher Schienenstrecke (T 1410/14) 
•  Anzeigenblatt in Kopenhagener Vorort (T 165/97) 
•  … 
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Anforderung	
  an	
  eine	
  Berücksich?gung	
  als	
  Stand	
  der	
  Technik	
  	
  	
  
 

 

•  Frage: Welche Anforderungen sind an die öffentliche Zugänglichkeit zu 
stellen? 
 

•  Frage: Was kann/muss getan werden, um die öffentliche Zugänglichkeit 
zu belegen? 
 



Legaldefini4on	
  des	
  Standes	
  der	
  Technik	
  gemäß	
  EPÜ	
  

•  Art. 54 (2) EPÜ: 
 

 Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem 
Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der 
Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche 
Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise 
zugänglich gemacht worden ist.  



Legaldefini4on	
  des	
  Standes	
  der	
  Technik	
  nach	
  
Gebrauchsmusterrecht	
  

•  § 3 (1) S.2 GebrMG: 
 

 Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang 
der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder 
durch eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.  

 
•  Internetoffenbarung als schriftliche Beschreibung? 
•  Powerpointpräsentation, die im Ausland gezeigt wurde, ist keine StdT 
•  Keine Vorbenutzungen im Ausland 



Anforderungen	
  an	
  die	
  
Öffentliche	
  	
  Zugänglichkeit	
  

•  BGH GRUR 1997, 892, 894 – Leiterplattennutzen:  
 

–  " nicht entfernt liegenden, d. h. nicht nur theoretischen Möglichkeit der 
Kenntnisnahme" erforderlich: "In diesem Sinne der Öffentlichkeit 
zugänglich wird eine solche Information jedoch nur dann, wenn ihre 
Weitergabe an beliebige Dritte jedenfalls mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann." 

 
•  EPA:  
 

–  Bereits die theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme reicht – T 
444/88; T 381/87 ABl. EPA 1990, 213 

–  Aber Bibliotheksfälle (T 314/99, T 186/01): Aufnahme in den 
Bibliothekskatalog erforderlich. 

 



Anforderungen	
  an	
  die	
  öffentliche	
  Zugänglichkeit	
  

•  T 1410/14: Prototyp eines neues Zuges wurde bereits auf einer Teststrecke 
in Lodz eingesetzt. Einsprechende: Auf einer Brücke stehend hätte man 
Gegenstand der Erfindung (Kopplung der Wagons) erkennen können. 
 
Beschwerdekammer: Keine öffentliche Zugänglichkeit, denn 
–  Bei 20 bis 40 km/h nur ganz kurzer Blick möglich und 

–  Nicht sicher, dass gerade dann eine Wankbewegung stattfindet 
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Anforderungen	
  an	
  die	
  öffentliche	
  	
  Zugänglichkeit	
  einer	
  Webseite	
  

•  Anforderungen an die öffentliche Zugänglichkeit einer Webseite: 
 

–  Ausreichend, dass Webseite bei Eingabe der URL zugänglich ist? 
 

oder 
 

–  Erforderlich, dass Webseite 'verlinkt' ist? 
 

–  Erforderlich, dass Suchmaschine die Webseite indiziert hat? 
 

–  Erforderlich, dass URL veröffentlicht ist?  



Anforderungen	
  an	
  die	
  
Öffentliche	
  	
  Zugänglichkeit	
  

•  T1553/06, Entscheidungsgrund 6.5.4: Praktische Möglichkeit der 
Kenntnisnahme: 

 
…what is decisive is the practical possibility of having access to the means of 
disclosure… The Board bases its stance on the assumption that if the public, in 
practice, remains unaware of the existence of a certain means of disclosure 
or has no access to the means of disclosure, than there is no reason to deny a 
patent applicant or patentee a patent in return for the divulgation to the public of the 
information embodied in that means of disclosure, subject to the remaining 
patentability requirements being fulfilled. 
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Anforderungen	
  an	
  die	
  
Öffentliche	
  	
  Zugänglichkeit	
  

•  T1553/06, Entscheidungsgrund 6.5.4: Keine "versteckten Offenbarungen" 
erwünscht:  

 
In addition, considering theoretical access to be sufficient would make it possible to 
hide documents on the Web, which would nevertheless belong to the state of the art. 
Such documents may be referred to as hidden publications. These could be an 
attractive tool for some to put the success of a patent application or the validity of a 
patent into question. This is because it would be in the hands of the authors of hidden 
publications to unearth them at their whim. This would jeopardize legal certainty. The 
Board therefore recognizes a public policy interest in preventing hidden publications.  
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Anforderungen	
  an	
  die	
  
Öffentliche	
  	
  Zugänglichkeit	
  

•  T1553/06, Entscheidungsgrund 6.5.4: Direkter und 
uneingeschränkter Zugang erforderlich: 

 
In the case the World Wide Web, given its enormous size, the fact alone that a 
document exists there does not go beyond mere theoretical accessibility. In order to 
conclude that the document is available to the public, it must further be established 
that direct and unambiguous access to it by known means and methods is 
possible.  
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Anforderungen	
  an	
  die	
  
Öffentliche	
  	
  Zugänglichkeit	
  

•  T1553/06, Entscheidungsgrund 6.7.3: Kriterien für öffentliche 
Zugänglichkeit durch Suchmaschine: 

 

If, before the filing or priority date of the patent or patent application, a document 
stored on the world wide web and accessible via specific URL 
(1) could be found with the help of a public web search engine by using one or 

more key words all  related to the essence of the content of that document 
and 

(2) remained accessible at that URL for a period of time long enough for a 
member of the public, i.e. someone under no obligation to keep the content of 
the document secret, to have direct and unambiguous access to the 
document, 

then the document was made available to the public in the sense of Art. 54 (2) 
EPC 1973.  
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BeweismiJel	
  

•  Flüchtigkeit:  
 

 Lebensdauer einer Webseite lediglich 100 Tage (so 
Brewster Kahle, Gründer des Internet Archive). Dann 
wird sie ergänzt, verändert oder nicht mehr 
erhältlich.  

 

•  Fehlende Regulierung 
 

•  Fehlende Sicherheit 



BeweismiJel	
  

•  BPatG, 17 W (pat) 1/02 (Computernetzwerk-Information); 17 W (pat) 
47/00, jeweils Leitsatz:  

 

 Das Internet ist in der Regel kein geeigneter Informationsdienst zur Ermittlung 
des Standes der Technik im Prüfungsverfahren. Für einen bestimmten Zeitpunkt der 
Vergangenheit lassen aktuell gefundene Informationen nämlich nicht die Feststellung zu, 
dass sie damals schon im Internet eingestellt waren und dass ihre damalige technische 
Lehre mit der aktuellen identisch ist.  



Stand	
  der	
  Technik	
  aus	
  dem	
  Internet	
  –	
  
EPA-­‐Beschwerdekammern	
  

•  T1134/06 (bestätigt in T1875/06, T1213/05): 
 

–  Internet ist: "transient", "unregulated", "insecure"  
 

–  Strenger Beweismaßstab: "beyond reasonable doubt" 
 

–  Erhöhte Substantiierungspflicht: 
–  Wann wurde die Internetoffenbarung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? 
–  Was wurde genau der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? 
–  Wie (unter welchen Umständen) wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? 
 

–  Ausnahme: "renommierte" oder "nach Regeln betriebene" Website 
–  Auch das Internet Archive (www.archive.org) weist Unsicherheiten auf. 



Internet	
  Archive	
  



Stand	
  der	
  Technik	
  aus	
  dem	
  Internet	
  –	
  
Neue	
  VorschriPen	
  zur	
  Handhabung	
  beim	
  EPA	
  

•  Mitt. des EPA über die Anführung von Internet-Dokumenten (ABl. EPA 
2009, 456) 

 
•  Prüfungsrichtlinien in der Fassung November 2014: B III 2.4; B IV 2.3, 

2.4; B VI 7; G IV 7.5 
 
•  Manipulation bereits aufgrund der schieren Menge der verfügbaren 

Informationen unwahrscheinlich (Mitteilung, Punkt 3.1) 
 

 



Stand	
  der	
  Technik	
  aus	
  dem	
  Internet	
  –	
  
Neue	
  VorschriPen	
  zur	
  Handhabung	
  beim	
  EPA	
  

•  Beweismaß: Abwägen der Wahrscheinlichkeit ("nicht bloße Plausibilität, 
sondern Überzeugung der Prüfungsabteilung"): RiLi G IV 7.5.2; Mitt. 
Punkt 3.2) 

 

•  Typisierende Betrachtungsweise (RiLi G-IV 7.5.3 u. 7.5.4; Mitt. Punkt 
3.3): 

 

–  Fachzeitschriften (z.B. IEEE, Springer, Derwent) 
 

–  Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen (Akad. Gesellschaften, 
Universitäten) 

 

–  Neuartige Veröffentlichungsformen (Usenet, Blogs, mailing lists)  
 

–  Nicht verlässlich datierte Offenbarungen → Internetarchiv, "computer forensic tools", etc. 

 
 



In	
  Betracht	
  kommende	
  BeweismiJel	
  
•  Notarielle Bestätigung 
 

•  Internet Archive ("The Wayback Machine") 
 

•  Ausfindigmachen von Seiten, die auf die gewünschte Seite verweisen: 
Sind diese Seiten im Internet Archive? 

 

•  Affidavit der Betreiber des Internet Archive 
 

 

•  Log-Dateien, die belegen,  
–  wann die Inhalte auf den Webserver geladen wurden 
–  wann zugegriffen wurde und von wo aus der Zugriff erfolgte 
 

•  etc. 



Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  1553/06	
  –	
  EP	
  1	
  006	
  733	
  
•  Verfahrensstand: 
 

–  Feb. 2000  Patentanmeldung 
 

–  Okt. 2000  Einwendungen Dritter gem. Art. 115 EPÜ durch spätere Einsprechende: 
  Internetdokumente I1 u. I2 

 

–  Okt. 2000  Anmelderin weist Prüfungsabteilung auf Internetdokumente I3 und I4 hin 
 

–  Okt. 2002  Patenterteilung veröffentlicht 
 

–  Juni 2003  Einspruch unter Vorlage notarieller Erklärungen zur öffentlichen Zugänglichkeit von 
  I1 u. I2. 

 

–  Aug. 2006  Entscheidung der Einspruchsabteilung 
 

–  März 2012  Entscheidung der Beschwerdekammer 



Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  1553/06	
  –	
  EP	
  1	
  006	
  733	
  

Entgegengehaltener Stand der Technik 
 

•  I1: Ausdruck einer Webseite (15. Nov. 1999) erhältlich unter der URL 
www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/DISPAY_DEVICE 

 

– Eingereicht im Rahmen Einwendung Dritter gem. 
Art. 115 EPÜ 

 

– Mit Einspruchsschriftsatz auch notarielle 
Bestätigung zur Auffindbarkeit 

 



Entgegenhaltung	
  I1	
  

 



Entgegenhaltung	
  I1	
  
Notarielle	
  Beglaubigung	
  

 
Auffindbarkeit mit  
Altavista 
  

Suchbegriffe: 
"CATHODE RAY TUBE" 
"GRID" 
"THREE ELECTRON BEAMS" 
 



Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  1553/06	
  –	
  EP	
  1	
  006	
  733	
  

Entgegengehaltener Stand der Technik 
 

•  I2: Ausdruck einer Webseite (12. Jan. 2000) erhältlich unter der URL 
www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/DISPAY_DEVICE  

 

–  Eingereicht im Rahmen Einwendung Dritter gem. Art. 115 EPÜ 
 

–  Mit Einspruchsschriftsatz auch notarielle Bestätigung zur Auffindbarkeit 

 



Entgegenhaltung	
  I	
  2	
  

 



Entgegenhaltung	
  I2	
  

 
 
 
 
 
 
nur teilweise Indizierung 
durch Altavista, nicht 
"BETTER CONVERGENCE" 



Anforderungen	
  an	
  die	
  
Öffentliche	
  	
  Zugänglichkeit	
  

•  T1553/06, Entscheidungsgrund 6.7.3: Kriterien für öffentliche 
Zugänglichkeit durch Suchmaschine: 

 

If, before the filing or priority date of the patent or patent application, a document 
stored on the world wide web and accessible via specific URL 
(1) could be found with the help of a public web search engine by using one or 

more key words all  related to the essence of the content of that document 
and 

(2) remained accessible at that URL for a period of time long enough for a 
member of the public, i.e. someone under no obligation to keep the content of 
the document secret, to have direct and unambiguous access to the 
document, 

then the document was made available to the public in the sense of Art. 54 (2) 
EPC 1973.  
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T	
  1553/06	
  –	
  Entscheidungsgrund	
  6.7.5	
  

•  Öffentliche Zugänglichkeit bejaht für I1 und I2: 
 

–  Auffindbarkeit gegeben: 

"The keywords used in each of these two strings were well related" 
 

–  Zugänglichkeit für ausreichend lange Zeit: 

"… so that the board considers that I1 and I2 existed on the Web at the same URL for 
two and a half months and nearly six weeks, respectively. Both periods are obviously 
largely sufficient for a member of the public to have direct and unambiguous access to 
I1 and I2." 
 

–  Auch für I2 haben die Suchbegriffe einen ausreichenden inhaltlichen Zusammenhang. 
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Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  1553/06	
  –	
  EP	
  1	
  006	
  733	
  

Entgegengehaltener Stand der Technik 
 

•  I3: Ausdruck einer Webseite (31. Jan. 2000) erhältlich unter der URL 
www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/THRESHOLD_115mV 

 

–  Nur 20 Minuten online 
 

–  Hinweis auf die Webseite von der Anmelderin selbst 
 

–  Keine Indexierung durch eine Suchmaschine  



Entgegenhaltung	
  I3	
  



Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  1553/06	
  –	
  EP	
  1	
  006	
  733	
  

Entgegengehaltener Stand der Technik 
 

•  I4: Ausdruck einer Webseite (31. Jan. 2000) erhältlich unter der URL  
www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/THRESHOLD_250mV 

 

– Nur 20 Minuten online 
 

– Hinweis auf die Webseite von der Anmelderin selbst 
 

– Indexierung durch die Suchmaschine Ilse 
 

– Notarielle Beglaubigung 



Entgegenhaltung	
  I4	
  

 



Entgegenhaltung	
  I4	
  

 



Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  1553/06	
  –	
  EP	
  1	
  006	
  733	
  

•  Einspruchsabteilung zu I4: 
 

 "Furthermore, 20 or even 10 minutes are normally sufficient to enable to 
download and print or save a document consisting of three pages which is 
available on the internet. Thus document I4 forms part of the state of the 
art."  

 
•  Keine Feststellungen der Beschwerdekammer 
 



Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  0002/09	
  –	
  EP	
  1	
  263	
  240	
  	
  

•  Verfahrensstand: 
 

–  Feb. 2000  Patentanmeldung 
 

–  März 2006  Veröffentlichung der Patenterteilung 
 

–  Dez. 2006  Einspruch unter Vorlage notarieller     
  Erklärungen zur öffentlichen       
 Zugänglichkeit von I2 sowie Emails C3 und C5. 

 

–  Okt. 2008  Entscheidung der Einspruchsabteilung 
 

–  März 2012  Entscheidung der Beschwerdekammer 



Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  0002/09	
  –	
  EP	
  1	
  263	
  240	
  

Entgegengehaltener Stand der Technik 
 
•  I2: Wie vorhin.  

 

•  C5: Email vom 25. Jan. 2000 
–  Einsprechender: Email hätte abgefangen werden können 
–  Zwar Vertraulichkeitshinweis, aber wie Postkarte 
–  Richtlinie 2002/58/EG erst später 

 

•  C3: Email vom 17. Jan. 2000 
–  Einsprechender: Email hätte abgefangen werden können 
–  Zwar Verschlüsselung, aber nur 128 Bit 



Entgegenhaltung	
  C5	
  

 
 



Entgegenhaltung	
  C3	
  



Einspruchsbeschwerdeverfahren	
  	
  
T	
  0002/09	
  –	
  EP	
  1	
  263	
  240	
  

•   C5 und C3 nicht öffentlich zugänglich 
–  Selbst wenn man unterstellt,  

 

–  dass Emails tatsächlich abgefangen werden können, 
 

–  dass Emails am Abfangort tatsächlich vollständig zusammengesetzt werden können, 
 

–  dass abgefangene Emails nach Stichworten durchsucht werden können, 
 

–  dass Emails auch durch Territorien geroutet wurden, in denen das Abfangen von 
Emails nicht gesetzeswidrig ist, 

–  Aber unter Hinweis auf EMRK: Emails müssen zwingend vertraulich behandelt werden. 


