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1. Ubersicht Uber das Patent Prosecution

Highway-Pilotprojekt

Im Rahmen des Pilotprojekts zum Patent Prosecution
Highway (PPH) besteht die Moglichkeit, dass fur eine
Anmeldung, deren Anspriiche von der Nationalen Be-
horde flr geistiges Eigentum von China (CNIPA) als Amt
der friheren Prifung (Office of Earlier Examina-
tion/OEE) fur patentfahig befunden worden sind, in ei-
nem einfachen Verfahren auf Antrag des Anmelders eine
beschleunigte Prifung beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) stattfindet.

2. Antrag beim DPMA

Die Voraussetzungen fiir den Antrag auf beschleunigte
Prifung nach dem PPH beim DPMA sind im folgenden
Abschnitt (Punkt 3) aufgefiihrt. Die maRgeblichen Unter-
lagen werden in einem spateren Abschnitt erlautert
(Punkt 4), wie auch das gegenwartig vorgesehene allge-
meine Antragsverfahren beim DPMA (Punkt 5).

Der Anmelder muss einen Antrag auf beschleunigte Prii-
fung nach dem PPH in deutscher Sprache beim DPMA
stellen; hierfur ist ein Formblatt fur den Antrag auf be-
schleunigte Prifung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts
zusammen mit den maRgeblichen Unterlagen einzu-
reichen. Dieses Formblatt ist zum Herunterladen auf der
DPMA-Website eingestellt. Zusammen mit dem Form-
blatt sollten die mafgeblichen Unterlagen beim DPMA
eingereicht werden. Hat der Anmelder die unter 4 a) bis
d) genannten Unterlagen bereits im Rahmen gleichzeiti-
ger oder friherer Verfahren beim DPMA eingereicht, so
kann er sie durch Verweis einbeziehen und muss sie
nicht als Anlage beifiigen.

3. Voraussetzungen fiur den Antrag auf be-
schleunigte Prifung im Rahmen des PPH-Pi-
lotprojekts beim DPMA

Ein Antrag auf beschleunigte Prifung im Rahmen des
PPH-Pilotprojekts kann beim DPMA bei Vorliegen der
folgenden vier Voraussetzungen gestellt werden:

a) Sowohl die DPMA-Anmeldung, fur die ein PPH-An-
trag gestellt wird, als auch die OEE-Anmeldung(en),
die die Grundlage des PPH-Antrags bildet/n, mus-
sen dasselbe friheste Datum/denselben Zeitrang
haben (dies kann ein Prioritdtsdatum oder ein An-
meldedatum sein).

Die DPMA-Anmeldung (inklusive PCT-Anmeldung
in der nationalen Phase) kann zum Beispiel:

(Falll)  eine Anmeldung sein, die wirksam die Pri-
oritdt der OEE-Anmeldung(en) nach der
Pariser Verbandstiibereinkunft (PVU) in An-
spruch nimmt (siehe Fallbeispiele A und B

im Anhang),

oder

b)

c)

(Fall Il) eine Anmeldung sein, die die Grundlage
eines giiltigen PVU-Prioritdtsanspruchs
fur die OEE-Anmeldung(en) (inklusive
PCT-Anmeldung(en) in der nationalen
Phase) ist (siehe Fallbeispiele C und D im

Anhang),
oder

(Fall lll) eine Anmeldung sein, die mit der/den
OEE-Anmeldung(en) (inklusive PCT-An-
meldung(en) in der nationalen Phase) ein
gemeinsames Prioritdtsdokument hat,
(siehe Fallbeispiele E, F, G, H, I, J und K
im Anhang),

oder

(Fall IV) eine PCT-Anmeldung in der nationalen
Phase sein, wobei sowohl die DPMA-
Anmeldung als auch die OEE-Anmel-
dung(en) von einer gemeinsamen interna-
tionalen PCT-Anmeldung ohne Prioritats-
anspruch abgeleitet sind (siehe Fallbei-
spiel L im Anhang).

Mindestens eine entsprechende OEE-Anmeldung
enthélt einen oder mehrere Anspriiche, die vom
OEE fir patentféhig befunden wurden.

Anspriiche ,gelten als gewahrbar/patentierbar,
wenn der CNIPA-Prifer die Anspriiche in dem letz-
ten Bescheid ausdrucklich fir gewahrbar/patentier-
bar befunden hat, selbst wenn fiir diese Anmeldung
noch kein Patent erteilt wurde.

Anspriiche gelten auch in den folgenden Fallen als
~.gewahrbar/patentierbar”: Wird in einem CNIPA-Be-
scheid nicht ausdriicklich angegeben, dass ein be-
stimmter Anspruch gewahrbar/patentierbar ist, so
hat der Anmelder dem Antrag auf Teilnahme am
PPH-Pilotprojekt eine Erklarung beizuflgen, ,dass
in dem CNIPA-Bescheid zu einem Anspruch keine
Begriindung zur Zuriickweisung aufgefuihrt wurde
und dieser Anspruch daher vom CNIPA als gewéhr-
bar/patentierbar angesehen wird".

Wenn beispielsweise Anspriiche nicht unter Punkt
.6. Stellungnahme bei Abschluss der Prifung
(FERZAICHEEN) der Anspriiche (IFIZER $)" in
der ,ersten Mitteilung Uber die Stellungnahme zur
Prifung (E—RFEENE #14)" oder ,5. Stel-
lungnahme bei Abschluss der Priifung (FZE M4 1E 1%
EDl) der Anspriche ((XFIZERH) in der ,Zwei-
ten/Dritten ... Mitteilung Uber die Stellungnahme zur
Prifung (BB REEEDLEENIT) vom CNIPA aufge-
fuhrt sind, so kdnnen diese Anspriiche als implizit
fur gewéhrbar/patentierbar befunden angesehen
werden. In diesem Fall hat der Anmelder die oben
genannte Erklarung abzugeben.

Alle Anspriiche in der DPMA-Anmeldung, in der ur-
sprunglich eingereichten oder der gednderten Fas-


https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/pph1007.pdf

sung, deren Prifung im Rahmen des PPH vorge-
nommen werden soll, missen hinreichend mit ei-
nem oder mehreren Anspriichen (bereinstimmen,
die vom OEE als gewahrbar (patentfahig) bezeich-
net wurden.

Anspriiche gelten als ,hinreichend Ubereinstim-
mend“, wenn abgesehen von Unterschieden auf-
grund von Ubersetzungen und dem Anspruchsfor-
mat die Anspriche beim DPMA denselben oder ei-
nen ahnlichen Umfang haben wie die Anspriiche
beim OEE oder die Anspruche beim DPMA einen
engeren Schutzumfang haben als die Anspriiche
beim OEE. Mit ,Anspruchsformat® ist die formale
Fassung der Anspriiche gemeint.

Anspruche haben denselben Umfang, wenn die An-
spruche in der DPMA-Anmeldung dieselben techni-
schen Merkmale wie die Anspriiche in der OEE-An-
meldung aufweisen, durch welche die Anspriche
gegenuber dem Stand der Technik in der entspre-
chenden OEE-Anmeldung gewéhrbar sind.

Anspruche haben einen ahnlichen Umfang, wenn
die Unterschiede zwischen den Anspriichen beim
OEE und beim DPMA allein auf die Ubersetzung o-
der auf das Anspruchsformat zuriickzufiihren sind
und die urspringliche Offenbarung nicht verlassen
wurde.

In dieser Hinsicht hat ein Anspruch einen engeren
Schutzumfang, wenn ein OEE-Anspruch so geén-
dert wird, dass er durch ein von den Unterlagen der
Anmeldung (Beschreibung und/oder Anspriiche)
gestitztes zusatzliches Merkmal weiter beschrankt
wird.

Ein Anspruch beim DPMA, der gegenliber den vom
OEE als gewahrbar bezeichneten Anspriichen eine
neue/andere Anspruchskategorie einfuhrt, gilt nicht
als hinreichend Ubereinstimmend. Umfassen die
OEE-Anspriche beispielsweise nur Anspriiche auf
ein Herstellungsverfahren fir ein Erzeugnis, so gel-
ten Anspriiche im DPMA nicht als hinreichend tber-
einstimmend, wenn die DPMA-Anspriiche Erzeug-
nisanspriche einfihren, die von den entsprechen-
den Verfahrensanspriichen abhangen.

d) Das DPMA hat mit der Sachprufung der Anmel-
dung noch nicht begonnen.

Dies bedeutet, dass das DPMA dem Anmelder nach
Stellung des Prufungsantrags noch keinen Erstbe-
scheid Ubermittelt hat.

4. Erforderliche Unterlagen fir die beschleu-
nigte Prifung im Rahmen des PPH-Pilotpro-
jekts beim DPMA

In Bezug auf die erforderlichen Unterlagen werden
Deutsch, Englisch und Franzdsisch als Sprachen akzep-
tiert. Wenn jedoch die verfiigbare (maschinelle) Uberset-
zung unzureichend ist, kann der Priifer des DPMA eine
zusétzliche Ubersetzung vom Anmelder verlangen.

Folgende Unterlagen werden fur den Antrag auf be-
schleunigte Prufung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts
beim DPMA benétigt:

a)

b)

c)

d)

Eine Kopie aller Bescheide uber die entspre-
chende(n) OEE-Anmeldung(en)

Bei den Bescheiden des OEE handelt es sich um
(a) den Erteilungsbeschluss,

(b) den Erst-, Zweit-, Drittbescheid sowie eventuelle
weitere Bescheide,

(c) den Zuriickweisungsbeschluss,
(d) den Nachpriifungsbeschluss und
(e) den Nichtigkeitsbeschluss.

Wenn diese Unterlagen auf einer Datenbank des
OEE (Patent Search and Service System of CNIPA)
online zur Verfugung stehen, muss der Anmelder
diese nicht einreichen, sondern hat lediglich die Be-
zeichnung der Unterlagen aufzulisten.

Gegebenenfalls eine Kopie der vom OEE fir
patentfahig befundenen Anspriiche

Es ist nicht erforderlich, eine Kopie der Anspriiche
einzureichen, wenn diese auf einer Datenbank des
OEE (Patent Search and Service System of CNIPA)
online zur Verfiigung stehen.

Eine ausgefillte Anspruchskorrespondenztab-
elle, aus der hervorgeht, inwieweit die Anspri-
che der DPMA-Anmeldung, fiir die eine be-
schleunigte Prifung nach dem PPH durchge-
fihrt werden soll, mit den vom OEE als patentfa-
hig angesehenen Ansprichen der entsprechen-
den OEE-Anmeldung uUbereinstimmen.

Hinreichende Ubereinstimmung der Anspriiche ist
gegeben, wenn die Anspriiche den Umfang geman
vorstehender Definition unter Punkt 3 c) haben.

Wurden Anspriiche lediglich wortlich tbersetzt, so
kann der Anmelder in der Tabelle ,sind gleich* ver-
merken.

Handelt es sich bei den Anspruchen nicht lediglich
um eine wortliche Ubersetzung, so darf der Anmel-
der die hinreichende Ubereinstimmung eines jeden
Anspruchs gemafl den vorstehenden Kriterien unter
Punkt 3 c) erlautern.

In allen Zweifelsfallen kann der Prifer vom Anmel-
der die Erlauterung eines jeden Anspruchs geman
den vorstehenden Kriterien unter Punkt 3 c) verlan-
gen. Anderenfalls gelten die Anspriiche als Uberein-
stimmend.

Eine Kopie des/r vom OEE-Prifer zitierten Doku-
ments/e

Wenn es sich bei dem herangezogenen Dokument
um ein Patentdokument handelt, so muss dieses
nicht vorgelegt werden, da das DPMA im Allgemei-
nen Uber DEPATIS oder EPOQUE darauf zugreifen
kann. Ergeben sich fur das DPMA Schwierigkeiten,
das Patentdokument zu erhalten, so bittet es den



Anmelder um Ubermittlung. Zitierte Dokumente
missen in der Regel nicht Gibersetzt werden.

5. Verfahren flr eine beschleunigte Prifung
beim DPMA im Rahmen des PPH-Pilotpro-
jekts

Der Anmelder stellt beim DPMA einen Antrag auf be-
schleunigte Priifung nach dem PPH unter Verwendung
des entsprechenden Formblatts und fligt die mafRgebli-
chen Unterlagen bei.

a) Sind die Voraussetzungen erfillt, so fuhrt das
DPMA ein beschleunigtes Prufungsverfahren durch.

b) Erfillt die Anmeldung die Voraussetzungen fiir eine
Teilnahme am PPH-Projekt nicht, so wird dies dem
Anmelder mitgeteilt und die Anmeldung wird nicht
beschleunigt, sondern nach dem normalen DPMA-
Priufungsverfahren weiterbearbeitet.

Hinweis: In Féllen, in denen der Antrag nicht alle Erfor-
dernisse erfillt, kann der Anmelder Mangel beheben und
den PPH-Antrag erneut einreichen. Der Anmelder kann
fehlende Unterlagen einreichen, solange keine Mittei-
lung erfolgt ist, dass eine beschleunigte Prifung im Rah-
men des PPH nicht zugelassen wird. Auch wenn bereits
eine Mitteilung erfolgt ist, dass eine beschleunigte Pri-
fung im Rahmen des PPH nicht zugelassen wird, kann
der Anmelder erneut einen PPH-Antrag stellen, solange
der Erstbescheid noch nicht erstellt ist.
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