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Verfahren zur Einreichung eines Antrags beim DPMA
auf Teilnahme am Pilotprojekt zum Patent Prosecution Highway
zwischen dem DPMA und dem SIPO

1. Ubersicht iiber das Patent Prosecution
Highway-Pilotprojekt

Im Rahmen des Pilotprojekts zum Patent
Prosecution Highway (PPH) besteht die Méglich-
keit, dass fir eine Anmeldung, deren Anspriche
vom Staatlichen Amt flr geistiges Eigentum der
Volksrepublik China (SIPO) als Amt der friiheren
Prifung (Office of Earlier Examination/OEE) flr
patentfdhig befunden worden sind, in einem einfa-
chen Verfahren auf Antrag des Anmelders eine
beschleunigte Prifung beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) stattfindet.

2. Antrag beim DPMA

Die Voraussetzungen fir den Antrag auf beschleu-
nigte Prifung nach dem PPH beim DPMA sind im
folgenden Abschnitt (Punkt 3) aufgefihrt. Die maB-
geblichen Unterlagen werden in einem spéateren
Abschnitt erlautert (Punkt 4), wie auch das gegen-
wartig vorgesehene allgemeine Antragsverfahren
beim DPMA (Punkt 5).

Der Anmelder muss einen Antrag auf beschleunigte
Prifung nach dem PPH in deutscher Sprache beim
DPMA stellen; hierfiir ist ein Formblatt fiir den An-
trag auf beschleunigte Prifung im Rahmen des
PPH-Pilotprojekts zusammen mit den mafgebli-
chen Unterlagen einzureichen. Dieses Formblatt ist
zum Herunterladen auf der DPMA-Website einge-
stellt. Zusammen mit dem Formblatt sollten die
mafgeblichen Unterlagen beim DPMA eingereicht
werden. Hat der Anmelder die unter 4 a) bis d) ge-
nannten Unterlagen bereits im Rahmen gleichzeiti-
ger oder friherer Verfahren beim DPMA einge-
reicht, so kann er sie durch Verweis einbeziehen
und muss sie nicht als Anlage beifligen.

3. Voraussetzungen fiir den Antraq auf be-
schleunigte Priifung im Rahmen des
PPH-Pilotprojekts beim DPMA

Ein Antrag auf beschleunigte Prifung im Rahmen
des PPH-Pilotprojekts kann beim DPMA bei Vorlie-
gen der folgenden vier Voraussetzungen gestellt
werden:
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a) Sowohl die DPMA-Anmeldung, fir die ein PPH-
Antrag gestellt wird, als auch die OEE-
Anmeldung(en), die die Grundlage des PPH-
Antrags bildet/n, missen dasselbe friheste Da-
tum/denselben Zeitrang haben (dies kann ein
Prioritatsdatum oder ein Anmeldedatum sein).

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

(Fall'l) eine Anmeldung sein, die wirksam die
Prioritdt der OEE-Anmeldung(en) nach
der Pariser Verbandsibereinkunft (PVU)
in Anspruch nimmt (siehe Fallbeispiele
A und B im Anhang),
oder

(Fall ) eine Anmeldung sein, die die Grundla-
ge eines giltigen PVU-Prioritatsan-
spruchs fir die OEE-Anmeldung(en)
(inklusive PCT-Anmeldung(en) in der
nationalen Phase) ist (siehe Fallbei-
spiele C und D im Anhang),
oder

(Fall 111) eine Anmeldung sein, die mit der/den
OEE-Anmeldung(en) (inklusive PCT-
Anmeldung(en) in der nationalen Pha-
se) ein gemeinsames Prioritdtsdoku-
ment hat, (siehe Fallbeispiele E, F, G,
H, I, J und Kim Anhang),
oder

(Fall V) eine PCT-Anmeldung in der nationalen
Phase sein, wobei sowohl die DPMA-
Anmeldung als auch die OEE-
Anmeldung(en) von einer gemeinsa-
men internationalen PCT-Anmeldung
ohne Prioritdtsanspruch abgeleitet sind
(siehe Fallbeispiel L im Anhang).

b) Mindestens eine entsprechende OEE-Anmel-
dung enthalt einen oder mehrere Anspriche, die
vom OEE fiir patentféhig befunden wurden.


http://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/pph1007.pdf

Anspriiche "gelten als gewdahrbar/patentierbar",
wenn der SIPO-Prifer die Anspriche in dem
letzten Bescheid ausdriicklich fiir gewahr-
bar/patentierbar befunden hat, selbst wenn fiir
diese Anmeldung noch kein Patent erteilt wurde.

Anspriche gelten auch in den folgenden Fallen
als "gewahrbar/patentierbar": Wird in einem
SIPO-Bescheid nicht ausdriicklich angegeben,
dass ein bestimmter Anspruch gewaéhr-
bar/patentierbar ist, so hat der Anmelder dem
Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprojekt eine
Erklarung beizufigen, "dass in dem SIPO-
Bescheid zu einem Anspruch keine Begriindung
zur Zurlckweisung aufgefihrt wurde und dieser
Anspruch daher vom SIPO als gewahr-
bar/patentierbar angesehen wird".

Wenn beispielsweise Anspriche nicht unter
Punkt "6. Stellungnahme bei Abschluss der
Prifung (BH#&EBIZEICHEEN) der Anspriiche
(FURIZER )" in der "ersten Mitteilung Uber die
Stellungnahme zur Prifung (F—ReEEE @
%0-)" oder "5. Stellungnahme bei Abschluss der
Prifung (&ML ICHEN) der  Anspriche
(FYHMERF)" in der "Zweiten/Dritten ... Mittei-
lung Uber die Stellungnahme zur Prifung
(BEREEE @) vom SIPO aufgefiihrt
sind, so kénnen diese Anspriiche als implizit far
gewahrbar/patentierbar befunden angesehen
werden. In diesem Fall hat der Anmelder die
oben genannte Erklarung abzugeben.

Alle Anspriiche in der DPMA-Anmeldung, in der
urspriinglich eingereichten oder der geédnderten
Fassung, deren Prifung im Rahmen des PPH
vorgenommen werden soll, missen hinreichend
mit einem oder mehreren Ansprichen Uberein-
stimmen, die vom OEE als gewahrbar (patentfa-
hig) bezeichnet wurden.

Anspriche gelten als "hinreichend Ubereinstim-
mend”, wenn abgesehen von Unterschieden
aufgrund von Ubersetzungen und dem An-
spruchsformat die Anspriiche beim DPMA den-
selben oder einen &hnlichen Umfang haben wie
die Anspriiche beim OEE oder die Anspriiche
beim DPMA einen engeren Schutzumfang ha-
ben als die Anspriche beim OEE. Mit "An-
spruchsformat” ist die formale Fassung der An-
spriiche gemeint.

Anspriche haben denselben Umfang, wenn die
Anspriche in der DPMA-Anmeldung dieselben
technischen Merkmale wie die Ansprilche in der
OEE-Anmeldung aufweisen, durch welche die
Anspriiche gegenliber dem Stand der Technik in
der entsprechenden OEE-Anmeldung gewahr-
bar sind.

Anspriiche haben einen &hnlichen Umfang,
wenn die Unterschiede zwischen den Anspri-
chen beim OEE und beim DPMA allein auf die
Ubersetzung oder auf das Anspruchsformat zu-
rickzufiihren sind und die urspringliche Offen-
barung nicht verlassen wurde.
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. Erforderliche Unterlagen fir

In dieser Hinsicht hat ein Anspruch einen enge-
ren Schutzumfang, wenn ein OEE-Anspruch so
geéndert wird, dass er durch ein von den Unter-
lagen der Anmeldung (Beschreibung und/oder
Anspriiche) gestutztes zusatzliches Merkmal
weiter beschrankt wird.

Ein Anspruch beim DPMA, der gegenlber den
vom OEE als gewdhrbar bezeichneten Anspri-
chen eine neue/andere Anspruchskategorie ein-
fahrt, gilt nicht als hinreichend Ubereinstimmend.
Umfassen die OEE-Anspriiche beispielsweise
nur Anspriiche auf ein Herstellungsverfahren fir
ein Erzeugnis, so gelten Anspriche im DPMA
nicht als hinreichend Ubereinstimmend, wenn die
DPMA-Anspriche Erzeugnisanspriche einfiih-
ren, die von den entsprechenden Verfahrensan-
spriichen abhangen.

Das DPMA hat mit der Sachpriifung der An-
meldung noch nicht begonnen.

Dies bedeutet, dass das DPMA dem Anmelder
nach Stellung des Priifungsantrags noch keinen
Erstbescheid Gbermittelt hat.

die be-
schleunigte Prifung im Rahmen des
PPH-Pilotprojekts beim DPMA

In Bezug auf die erforderlichen Unterlagen werden
Deutsch, Englisch und Franzdsisch als Sprachen
akzeptiert. Wenn jedoch die verfligbare (maschinelle)
Ubersetzung unzureichend ist, kann der Prifer des
DPMA eine zusatzliche Ubersetzung vom Anmelder
verlangen.

Folgende Unterlagen werden fir den Antrag auf

beschleunigte Prifung

im Rahmen des PPH-

Pilotprojekts beim DPMA benétigt:

a)

Eine Kopie aller Bescheide iiber 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 eventuel-
le weitere Bescheide,

(c) den Zurlckweisungsbeschluss,
(d) den Nachprifungsbeschluss und
(e) den Nichtigkeitsbeschluss.

Wenn diese Unterlagen auf einer Datenbank des
OEE (Patent Search and Service System of
SIPO) online zur Verfligung stehen, muss der
Anmelder diese nicht einreichen, sondern hat
lediglich die Bezeichnung der Unterlagen aufzu-
listen.

Gegebenenfalls eine Kopie der vom OEE fiir
patentfahig befundenen Anspriiche

Es ist nicht erforderlich, eine Kopie der Anspri-
che einzureichen, wenn diese auf einer Daten-
bank des OEE (Patent Search and Service Sys-
tem of SIPO) online zur Verfligung stehen.

Eine ausgefiillte Anspruchskorrespondenz-
tabelle, aus der hervorgeht, inwieweit die An-



spriiche der DPMA-Anmeldung, fiir die eine
beschleunigte Prifung nach dem PPH
durchgefiihrt werden soll, mit den vom OEE
als patentféhig angesehenen Anspriichen der
entsprechenden OEE-Anmeldung (iberein-
stimmen

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

Wurden Anspriche lediglich wértlich Ubersetzt,
so kann der Anmelder in der Tabelle "sind
gleich" vermerken.

Handelt es sich bei den Anspriichen nicht ledig-
lich um eine wortliche Ubersetzung, so darf der
Anmelder die hinreichende Ubereinstimmung ei-
nes jeden Anspruchs geman den vorstehenden
Kriterien unter Punkt 3 c) erlautern.

In allen Zweifelsféllen kann der Prifer vom An-
melder die Erlduterung eines jeden Anspruchs
geman den vorstehenden Kriterien unter Punkt
3 ¢) verlangen. Anderenfalls gelten die Anspri-
che als Ubereinstimmend.

Eine Kopie des/r vom OEE-Priifer zitierten
Dokuments/e

Wenn es sich bei dem herangezogenen Doku-
ment um ein Patentdokument handelt, so muss
dieses nicht vorgelegt werden, da das DPMA im
Allgemeinen tber DEPATIS oder EPOQUE da-
rauf zugreifen kann. Ergeben sich fir das DPMA
Schwierigkeiten, das Patentdokument zu erhal-
ten, so bittet es den Anmelder um Ubermittlung.
Zitierte Dokumente mussen in der Regel nicht
Ubersetzt werden.

. Verfahren fiir eine beschleunigte Priifung
beim DPMA im_ Rahmen des PPH-

Pilotprojekts

Der Anmelder stellt beim DPMA einen Antrag auf
beschleunigte Prifung nach dem PPH unter Ver-
wendung des entsprechenden Formblatts und flgt
die mafgeblichen Unterlagen bei.

a) Sind die Voraussetzungen erfillt, so flihrt das
DPMA ein beschleunigtes Prifungsverfahren
durch.

Erflllt die Anmeldung die Voraussetzungen fir
eine Teilnahme am PPH-Projekt nicht, so wird
dies dem Anmelder mitgeteilt und die Anmel-
dung wird nicht beschleunigt, sondern nach dem
normalen DPMA-Priifungsverfahren weiterbear-
beitet.

Hinweis: In Fallen, in denen der Antrag nicht alle
Erfordernisse erfillt, kann der Anmelder Méngel
beheben und den PPH-Antrag erneut einreichen.
Der Anmelder kann fehlende Unterlagen einreichen,
solange keine Mitteilung erfolgt ist, dass eine be-
schleunigte Prifung im Rahmen des PPH nicht
zugelassen wird. Auch wenn bereits eine Mitteilung

b)

erfolgt ist, dass eine beschleunigte Prifung 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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