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

1. Ubersicht iiber das "Patent Prosecution
Highway"-Pilotprojekt

Im Rahmen des Pilotprojekts zum Patent Prosecu-
tion Highway (PPH) besteht die Mdglichkeit, dass
fir eine Anmeldung, deren Anspriche vom Amt der
Erstanmeldung (OFF) fir patentfahig befunden
werden, in einem einfachen Verfahren auf Antrag
des Anmelders eine beschleunigte Prifung beim
Amt der Nachanmeldung (OSF) stattfindet.

2. Antrag beim DPMA

Der Anmelder muss einen Antrag auf beschleunigte
Prifung nach dem PPH in deutscher Sprache beim
DPMA stellen; hierfir ist ein Formblatt fir den An-
trag auf beschleunigte Prifung im Rahmen des
PPH-Pilotprojekts zusammen mit den maBgebli-
chen Unterlagen einzureichen. Die Voraussetzun-
gen fir die Beantragung der beschleunigten Pri-
fung nach dem PPH beim DPMA sind im folgenden
Abschnitt (Punkt 3) aufgefihrt. Die maBgeblichen
Unterlagen werden in einem spateren Abschnitt
erlautert (Punkt 4), wie auch das gegenwartig vor-
gesehene allgemeine Antragsverfahren beim DPMA
(Punkt 5).

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

Ein Antrag auf beschleunigte Prifung nach dem
PPH beim DPMA kann bei Vorliegen der folgenden
vier Voraussetzungen gestellt werden:

a) Entweder:

i) wird in der DPMA-Anmeldung (inklusive einer
PCT-Anmeldung in der nationalen Phase in
Deutschland) die Prioritat einer einzelnen
entsprechenden JPO-Anmeldung oder meh-
rerer JPO-Anmeldungen nach der Pariser
Verbandsibereinkunft wirksam in Anspruch
genommen (siehe Fallbeispiele A, B, G, H
und J im Anhang), oder
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ii) die DPMA-Anmeldung beruht auf einer PCT-
Anmeldung in der nationalen Phase ohne In-
anspruchnahme einer japanischen Prioritét,
wobei jedoch die nationale Phase in Japan
eingeleitet wurde (siehe Fallbeispiel K im An-
hang), oder

iii) in der DPMA-Anmeldung wird wirksam eine
Prioritét nach der PVU fir eine oder mehrere
PCT-Anmeldung(en) in Anspruch genom-
men, wobei jedoch die nationale Phase in
Japan eingeleitet wurde (siehe Fallbeispiel L,
M und N im Anhang) oder

iv) die DPMA-Anmeldung ist eine Teilanmel-
dung, auf die i), ii) oder iii) (oben) zutrifft.

Mindestens eine entsprechende JPO-Anmel-
dung enthalt einen oder mehrere Anspriche, die
vom JPO fir patentfahig befunden wurden.

Alle Anspriche in der DPMA-Anmeldung, fur die
eine beschleunigte Prifung nach dem PPH vor-
genommen werden soll, missen hinreichend mit
einem oder mehreren vom JPO als patentfahig
angegebenen Ansprichen Ubereinstimmen. An-
spriiche gelten als hinreichend Ubereinstim-
mend, wenn die Ansprliche denselben Umfang
haben, d.h. wenn die Anspriche der DPMA-
Anmeldung ein gemeinsames technisches
Merkmal mit den Ansprichen der JPO-Anmel-
dung aufweisen, durch welches die Anspriiche
gegenliber dem Stand der Technik in der ent-
sprechenden JPO-Anmeldung gewdahrbar sind.
Wenn geanderte Anspriiche vom JPO fiir patent-
fahig befunden worden sind, so sollten die An-
spriiche der DPMA-Anmeldung so formuliert
sein, dass sie mit den gednderten Anspriichen
der JPO-Anmeldung Ubereinstimmen. Anspri-
che der DPMA-Anmeldung, die friheren vom
JPO als patentfdhig angegebenen Ansprichen
der DPMA-Anmeldung hinzugefligt werden, wer-
den auch berlcksichtigt, wenn diese Anspriche
unter den Umfang der vom JPO als patentfahig
angegebenen Ansprlche fallen.

) Das DPMA hat mit der Prifung der Anmeldung

noch nicht begonnen.



4. Erforderliche Unterlagen fir die be-
schleunigte Prifung im Rahmen des
PPH-Pilotprojekts beim DPMA

Folgende Unterlagen werden fir den Antrag auf
beschleunigte Prifung im Rahmen des PPH-
Pilotprojekts beim DPMA benétigt:

a) eine Kopie aller Bescheide Uber die entspre-
chende(n) JPO-Anmeldung(en) und deren Uber-
setzung. Als Ubersetzungssprache wird sowohl
Deutsch als auch Englisch akzeptiert. Die Ein-
reichung einer Kopie und der entsprechenden
Ubersetzung in Papierform ist nicht erforderlich,
wenn die Bescheide in AIPN' verfligbar sind.
Wenn die verfigbare maschinelle Ubersetzung
jedoch unzureichend ist, so kann der DPMA-
Prifer vom Anmelder eine zusétzliche Uberset-
zung verlangen;

eine Kopie der vom JPO gepriiften Anspriiche
und gegebenenfalls Kopien der nachtraglich ge-
anderten Anspriiche, die vom JPO fir patentfa-
hig befunden worden sind, und eine Uberset-
zung derselben. Als Ubersetzungssprache wird
sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert.
Die Einreichung einer Kopie und der entspre-
chenden Ubersetzung der Anspriiche in Papier-
form ist nicht erforderlich, wenn die Anspriiche in
AIPN verflgbar sind. Wenn die verfligbare ma-
schinelle Ubersetzung jedoch unzureichend ist,
so kann der DPMA-Prifer vom Anmelder eine
zusétzliche Ubersetzung verlangen.

eine ausgeflllte Anspruchskorrespondenztabelle
in deutscher Sprache, aus der hervorgeht, in
wieweit die Anspriiche der DPMA-Anmeldung,
fir die eine beschleunigte Prifung nach dem
PPH durchgefiihrt werden soll, mit den vom JPO
als patentfahig angesehenen Anspriichen der
entsprechenden JPO-Anmeldung Ubereinstim-
men. Hinreichende Ubereinstimmung der An-
spriche ist gegeben, wenn die Anspriiche ge-
mé&R vorstehender Definition denselben Umfang
haben. Wurden Anspriche lediglich wértlich U-
bersetzt, so kann der Anmelder in der Tabelle
"sind gleich" vermerken. Handelt es sich bei den
Ansprichen nicht lediglich um eine wortliche
Ubersetzung, so ist die hinreichende Uberein-
stimmung eines jeden Anspruchs gemaB dem
Kriterium 3c) zu erlautern.

eine Kopie des/r vom JPO-Prifer flr die Be-
grindung der Zurlckweisung herangezogenen
Dokuments/e.

" AIPN ist ein Netzwerk zwischen den Patentamtern, in
dem Informationen zu den Akten des JPO zur Verfligung
gestellt werden. Anmelder haben keinen Zugriff auf AIPN,
aber falls Sie wissen wollen, ob Informationen zu I|hrer
Anmeldung in AIPN verfligbar sind, wenden Sie sich bitte
an das JPO (PA2260@jpo.go.jp).

Wenn es sich bei dem herangezogenen Doku-
ment um ein Patentdokument handelt, so muss
dieses nicht vorgelegt werden, da das DPMA im
Allgemeinen UGber DEPATIS, EPOQUE oder
AIPN darauf zugreifen kann. Ergeben sich flr
das DPMA Schwierigkeiten, das Patentdoku-
ment zu erhalten, so bittet es den Anmelder um
Ubermittlung.

Herangezogene Dokumente missen in der Re-
gel nicht Obersetzt werden.

Der Anmelder hat die maBgeblichen Angaben auf
einem Formblatt zur Beantragung der beschleunig-
ten Prifung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts zu
machen. Dieses Formblatt wird zum Herunterladen
auf die DPMA-Website eingestellt. Zusammen mit
dem Formblatt sollten die maBgeblichen Unterlagen
beim DPMA eingereicht werden.

Hat der Anmelder die oben unter a) bis d) genann-
ten Unterlagen bereits im Rahmen gleichzeitiger
oder friherer Verfahren beim DPMA eingereicht, so
kann er sie durch Verweis einbeziehen und muss
sie nicht als Anlage beifligen.

5. Verfahren fiir eine beschleunigte Prifung
beim DPMA im Rahmen des PPH-
Pilotprojekts

Der Anmelder stellt beim DPMA einen Antrag auf
beschleunigte Prifung im Rahmen des PPH-
Pilotprojekts unter Verwendung des entsprechen-
den Formblatts und fligt die maBgeblichen Unterla-
gen bei. Sind die Voraussetzungen erflllt, so fOhrt
das DPMA ein beschleunigtes Prifungsverfahren
durch. Erfillt die Anmeldung die Voraussetzungen
fir eine Teilnahme am PPH-Projekt nicht, so wird
dies dem Anmelder mitgeteilt und die Anmeldung
wird nicht beschleunigt, sondern nach dem norma-
len DPMA-Prifungsverfahren weiterbearbeitet.



Anhang:

™)

Fallbeispiel, das die Voraus-

setzungen (a) (i) erfallt

- PVU Route -

Japanische . Erteilung
Anmeldung !
! Prioritat
1
v
Deutsche
Anmeldung

Fallbeispiel, das die Voraus-

PPH
Antrag

setzungen (a) (i) erfallt

Anmeldung

- PCT Route -
Japanische Erteilung
Anmeldung
i Prioritat
! DE nationale PPH
v Phase Antrag
PCT



Fallbeispiel, das die Voraus-

setzung (a) nicht erfallt
- PVU Route, aber Erstanmeldung in einem Drittland -

Anmeldung*

1
|
Prioritat i
1
1

AV
Japanische Erteilung
Anmeldung
1
i Prioritét
\4
Deutsche PPH
Anmeldung Antrag

* : bei anderem Amt, als dem Japanischen Patentamt

Fallbeispiel, das die Voraus-

setzung (a) nicht erfallt
- PCT Route, aber Erstanmeldung in einem Drittland -

..Anmeldung*

Prioritat
v
Japanische Erteilung
Anmeldung
i Prioritat DE nationale PPH
\2 Phase ] Antrag
PCT
Anmeldung

*= in einem anderem Amt, als dem
Japanischen Patentamt



®

Fallbeispiel, das die Voraus-

setzung (b) nicht erfallt

®

- Recherchenbericht -
. Recherchen-
Japanische T bericht
Anmeldung |
i Prioritat
v
PPH
Deutsche
Anmeldung Antrag

Fallbeispiel, das die Voraus-

setzung (b) nicht erfallt

- ISR, I1SO -

ISA=XX

PCT
Anmeldung

DE

PPH

XX : Land, das am PPH teilnimmt

nationale
Phase Antrag




Fallbeispiel, das die Voraus-
setzungen (a) (i) erfullt

- Paris Route & mehrere Prioritaten -

Japanische . Erteilung
Anmeldung !
|
| i
Prioritat ! ! Prioritat
1 1
P
_ Y PPH
Deutsche Antrag
Anmeldung

*= an beliebigem Amt

Fallbeispiel, das die Voraus-
setzungen (a) (i) erfallt

- Paris Route & innere Prioritat -

Japanische
Anmeldung
Prioritat i
v
Japanische Erteilung
Anmeldung
i Prioritat
Deu:;che PPH
Anmeldung Antrag




Falloeispiel, das die Voraus-
setzungen (a) (i) erfallt

- PVU Route & Teilanmeldung -

Japanische ; Erteilung
Anmeldung :
i Prioritat
v
Deutsche
Anmeldung |
1
i Teilanmeldung
|
Y PPH
Deutsche Antrag
Anmeldung

Fallbeispiel, das die Voraus-
@ setzungen (a) (i) erfallt

- PCT Route -
Japanische
Anmeldung !
i Prioritat
: JP
: —1 nationale Erteil
i
Phase
PCT
Anmeldung
| DE PPH
nationale Antrag
Phase
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Fallbeispiel, das die Voraus-
setzungen (a) (ii) erfallt
- Direkte PCT Route -

JP nationale
Phase

Anmeldung

PCT T

ohne Prioritat

L

DE nationale
Phase

3

PPH

Antrag

Fallbeispiel, das die Voraus-

setzungen (a) (iii) erfullt
- Direkte PCT & PVU Route -

JP nationale
Phase

Erteilung

PCT

Anmeldung

ohne Prioritat

1
| Prioritat
1

1
\4

PPH

Deutsche
Anmeldung

Antrag
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Fallbeispiel, das die Voraus-
setzungen (a) (iii) erfillt
- Direkte PCT & PCT Route -

DE nationale PPH
Phase Antrag
PCT
Anmeldung :
ohne Prioritat :
: Prioritat |
' JP nationale .
1
\ Phase
PCT
Anmeldung

O,

Fallbeispiel, das die Voraus-

setzungen (a) (iii) erfullt
- Direkte PCT & PCT Route -

PCT

Anmeldung

ohne Prioritat

1
| Prioritat
1

1
\

PCT
Anmeldung

__| JP nationale .
Phase Erteilung

| | DE nationale PPH
Phase Antrag




-10 -

Fallbeispiel, das die Voraus-

setzung (d) nicht erfallt
- Prifung hat vor Stellung des PPH Antrages begonnen -

aparische | Erteilung
Anmeldung :
1 Prioritat
i
v .
Deutsche Erstbescheid PPH
Anmeldung (Prafung) Antrag
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