Verfahren zur Einreichung eines Antrags beim
Osterreichischen Patentamt (OPA) fiir eine Teilnahme
am Patent Prosecution Highway (PPH) Pilotprojekt

zwischen dem OPA und dem Chinesischen Patentamt (SIPO)

Das fur ein Jahr angesetzte PPH Pilotprojekt startet am 1. Marz 2013 und endet am
28. Februar 2014. Die Pilotdauer des Projekts kann gegebenenfalls verlangert
werden, sollte die notwendige Anzahl von PPH Antragen am Ende der Laufzeit fur
eine endgultige Beurteilung nicht vorliegen.

Sollten die PPH Antrage ein nicht mehr machbares Level erreichen, dann haben
die Amter die Moglichkeit, das Pilotprojekt vorzeitig zu beenden. Auch aus
anderen nachvollziehbaren Grinden ist eine vorzeitige Beendigung mdéglich. In
diesem Fall wirde vorab eine Mitteilung veroffentlicht werden.

TEIL 1: PPH auf Grundlage der nationalen Arbeitsergebnissen vom Amt der
Erstanmeldung (OFF)

Im Rahmen des Pilotprojektes zum Patent- Prosecution- Highway besteht die Moglichkeit, dass fir
eine Anmeldung, deren Anspriiche vom OFF - SIPO - fur patentfahig befunden werden, in einem
einfachen Verfahren auf Antrag der/des Anmelderin/Anmelders eine beschleunigte Prifung beim Amt
der Nachanmeldung (OSF) - OPA - stattfindet.

1. Antrag beim OPA

Die/Der Anmelderin muss einen Antrag auf beschleunigte Prifung nach dem PPH beim OPA stellen;
hierfir ist ein bilinguales Antragsformular (Deutsch/Englisch) fur eine beschleunigte Prifung im
Rahmen des PPH- Pilotprojekts zusammen mit den maRgeblichen Unterlagen einzureichen. Die
Voraussetzungen fiir die Beantragung der beschleunigten Priifung nach dem PPH beim OPA sind
unter Punkt 2 angefuhrt. Die maRgeblichen Unterlagen (Punkt 3), wie auch das gegenwartig
vorgesehene allgemeine Antragsverfahren beim OPA (Punkt 4), werden danach erlautert.

2. Voraussetzungen fur den Antrag auf beschleunigte Prufung im Rahmen des PPH-
Pilotprojekts beim OPA

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

a) Die AT- Anmeldung (inklusive PCT- nationale Phase) ist:

0] eine Anmeldung, die die Prioritat einer einzelnen entsprechenden CN- Anmeldung oder
mehrerer CN- Anmeldungen nach der Pariser Verbandsubereinkunft wirksam in Anspruch
nimmt (siehe Beispiele im Anhang 1, Figuren A, B, C, D, E und F), oder

(i) eine Anmeldung (PCT- nationale Phase), die auf einer PCT- Erstanmeldung beruht (siehe
Beispiel im Anhang 1, Figur G), oder

(iii) eine Anmeldung, die mittels Pariser Verbandsubereinkunft auf einer PCT- Erstanmeldung
beruht (siehe Beispiele im Anhang 1, Figuren H, | und J)

Eine AT- Anmeldung beruhend auf mehreren CN oder PCT- Anmeldungen, oder eine
Teilanmeldung basierend auf einer Anmeldung laut (i), (ii) oder (iii), ist ebenfalls méglich.



b) Mindestens eine entsprechende CN- Anmeldung enthdlt einen oder mehrere Anspriche,

c)

d)

die vom SIPO fur patentfahig befunden wurden. Anspriche gelten dann als patentféahig, wenn
sie im letzten Prifbescheid vom SIPO eindeutig als patentfahig identifiziert wurden. Eine
Patenterteilung muss noch nicht erfolgt sein.

Mdégliche Priifbescheide:
(a) “Decision to Grant a Patent”
(b) “First/Second/Third/... Office Action”
(c) “Decision of Refusal’
(d) “Reexamination Decision”, and
(e) “Invalidation Decision”

Anspriiche zahlen auch dann als patentfahig, wenn der SIPO- Prifbescheid spezielle Anspriiche
zwar nicht explizit als patentfahig erachtet, die/der Anmelderin jedoch mittels beizulegender
Erklarung darlegen kann, dass vom SIPO keine Ablehnung beziiglich dieser Anspriiche vorliegt.

Alle Anspruche in der AT- Anmeldung, fur die eine beschleunigte Prifung nach dem PPH
vorgenommen werden soll, missen hinreichend mit einem oder mehreren vom SIPO als
patentfahig angegebenen Ansprichen Ubereinstimmen. Anspriche gelten als hinreichend
Ubereinstimmend, wenn die Anspriche denselben Umfang haben, d.h. wenn die Anspriche der
AT- Anmeldung ein gemeinsames technisches Merkmal mit den Anspriichen der CN- Anmeldung
aufweisen, durch welches die Anspriche gegeniber dem Stand der Technik in der
entsprechenden CN- Anmeldung gewahrbar sind. Wenn geénderte Anspriiche vom SIPO fir
patentfahig befunden worden sind, so sollten die Anspriiche der AT- Anmeldung so formuliert
sein, dass sie mit den gednderten Anspriichen der CN- Anmeldung utbereinstimmen. Anspriiche
der AT- Anmeldung, die friheren vom SIPO als patentfahig angegebenen Ansprichen der AT-
Anmeldung hinzugefligt werden, werden auch berlcksichtigt, wenn diese Anspriiche unter den
Umfang der vom SIPO als patentféhig angegebenen Anspriiche fallen.

Das OPA hat noch keinen Erteilungsbeschluss gefasst.

Erforderliche Unterlagen fur die beschleunigte Prifung im Rahmen des PPH-
Pilotprojekts beim OPA

Folgende Unterlagen werden fur den Antrag auf beschleunigte Prufung im Rahmen des PPH-
Pilotprojekts beim OPA bendtigt:

a)

b)

c)

eine Kopie aller Bescheide Uber die entsprechende(n) CN- Anmeldung(en) und deren
Ubersetzung(en). Als Ubersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert.
Die Einreichung einer Kopie und der entsprechenden Ubersetzung in Papierform ist nicht
erforderlich, wenn die Bescheide in der elektronischen Aktenauskunft des SIPO zur Verfiigung
stehen. Wenn die verfiigbare (maschinelle) Ubersetzung jedoch unzureichend ist, so kann die/der
OPA- Priiferln von der/vom Anmelderin eine zusétzliche Ubersetzung verlangen.

eine Kopie der vom SIPO gepriften Anspriche und gegebenenfalls Kopien der
nachtraglich geéanderten Anspriche, die vom SIPO fur patentfahig befunden worden sind,
und eine Ubersetzung derselben. Als Ubersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch
Englisch akzeptiert. Wenn die verfugbare (maschinelle) Ubersetzung jedoch unzureichend ist, so
kann die/der OPA- Priiferin von der/vom Anmelderin eine zusétzliche Ubersetzung verlangen.

eine ausgefillte Anspruchskorrespondenztabelle in deutscher oder englischer Sprache,
aus der hervorgeht, in wieweit die Anspriche der AT- Anmeldung, fur die eine
beschleunigte Prifung nach dem PPH durchgefiihrt werden soll, mit den vom SIPO als
patentfahig angesehenen  Ansprichen der entsprechenden CN- Anmeldung
ubereinstimmen. Hinreichende Ubereinstimmung der Anspriche ist gegeben, wenn die
Anspriche gemaR vorstehender Definition denselben Umfang haben. Wurden Anspriiche lediglich
wortlich Ubersetzt, so kann die/der Anmelderin in der Tabelle "sind gleich" vermerken. Handelt es



sich bei den Anspriichen nicht lediglich um eine wortliche Ubersetzung, so ist die hinreichende
Ubereinstimmung eines jeden Anspruchs gemafR dem Kriterium 2c¢) zu erlautern.

d) eine Kopie des/r vom SIPO- Priufer fiur die Begrindung der Zurlckweisung
herangezogenen Dokuments/e. Wenn es sich bei dem herangezogenen Dokument um ein
Patentdokument handelt, so muss dieses nicht vorgelegt werden, da das OPA im Allgemeinen
tiber EPOQUE darauf zugreifen kann. Ergeben sich fir das OPA Schwierigkeiten, das
Patentdokument zu erhalten, so kann es die/den Anmelderin um Ubermittlung auffordern.
Herangezogene Dokumente missen in der Regel nicht ibersetzt werden.

Die/Der Anmelderin hat die maf3geblichen Angaben auf einem Antragsformular fir eine beschleunigte
Prifung im Rahmen des PPH- Pilotprojekts zu machen. Dieses Antragsformular ist zum
Herunterladen auf der OPA- Website (www.patentamt.at) bereitgestellt. Zusammen mit dem
Antragsformular miissen die maRgeblichen Unterlagen beim OPA eingereicht werden.

Hat die/der Anmelderin die unter 3a) bis 3d) genannten Unterlagen bereits im Rahmen gleichzeitiger
oder friiherer Verfahren beim OPA eingereicht, so kann sie/er diese durch Verweis einbeziehen und
muss sie nicht als Anlage beiftgen.

4. Verfahren fur eine beschleunigte Prufung beim OPA im Rahmen des PPH-
Pilotprojekts

Die/Der Anmelderin stellt beim OPA einen Antrag auf beschleunigte Priifung im Rahmen des PPH-
Pilotprojekts unter Verwendung des entsprechenden Antragsformulars und fugt die maf3geblichen
Unterlagen bei. Sind die Voraussetzungen erfillt, so fiihrt das OPA ein beschleunigtes
Prifungsverfahren durch.

Erflllt die Anmeldung die Voraussetzungen fir eine Teilnahme am PPH- Pilotprojekt nicht, so wird
dies der/dem Anmelderin mitgeteilt. Der/Dem Anmelderin wird die Mdoglichkeit einer Korrektur
eingeraumt. Wenn keine entsprechende Korrektur erfolgt, wird die Anmeldung nach dem normalen
OPA- Prufungsverfahren weiterbearbeitet.

TEIL 2: PPH auf Grundlage von PCT- Arbeitsergebnissen (PCT- PPH)

Beim PCT- PPH Pilotprogramm kann ein PCT- PPH Antrag auf das letzte PCT- Arbeitsergebnis
(,Written Opinion of International Searching Authority (WO/ISA)*, ,Written Opinion of International
Preliminary Examining Authority (WO/IPEA)* oder ,International Preliminary Examination Report
(IPER)“) gestutzt werden, das vom SIPO als ISA oder IPEA erstellt wurde, wenn darin Anspriiche fur
patentierbar/gewahrbar befunden wurden.

1. Antrag beim OPA

Die/Der Anmelderin muss einen Antrag auf beschleunigte Priifung nach dem PCT- PPH beim OPA
stellen; hierfir ist ein bilinguales Antragsformular (Deutsch/Englisch) fur eine beschleunigte Prifung
im Rahmen des PCT- PPH Pilotprojekts zusammen mit den mafR3geblichen Unterlagen einzureichen.
Die Voraussetzungen fir die Beantragung der beschleunigten Prifung nach dem PCT- PPH beim
OPA sind unter Punkt 2 angefiihrt. Die maRgeblichen Unterlagen (Punkt 3), wie auch das gegenwértig
vorgesehene allgemeine Antragsverfahren beim OPA (Punkt 4), werden danach erlautert.

2. Voraussetzungen fur den Antrag auf beschleunigte Prafung im Rahmen des PCT-
PPH Pilotprojekts beim OPA



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

a)

b)

c)

d)

Die Beziehung zwischen der AT- Anmeldung und der korrespondierenden internationalen
Anmeldung muss eine der folgenden Voraussetzungen erfillen:

i) Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu der
korrespondierenden internationalen Anmeldung gehért (siehe Beispiele im Anhang 2,
Figuren A, A" und A”).

ii) Die Anmeldung ist eine nationale Anmeldung, die dem Priorititsanspruch der
korrespondierenden internationalen Anmeldung zugrunde liegt (siehe Beispiel im
Anhang 2, Figur B).

i) Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu einer
internationalen Anmeldung gehort, die ihrerseits die Prioritat der korrespondierenden
internationalen Anmeldung beansprucht (siehe Beispiel im Anhang 2, Figur C)

iv)  Die Anmeldung ist eine nationale Anmeldung, die eine auflere/innere Prioritat der
korrespondierenden internationalen Anmeldung beansprucht (siehe Beispiel im Anhang
2, Figur D)

V) Die Anmeldung ist eine abgeleitete Anmeldung (Teilanmeldung, Anmeldung mit innerer
Prioritat, etc.) zu einer Anmeldung, die die Erfordernisse nach einem der Punkte (i) —
(iv) erfullt (siehe Beispiele im Anhang 2, Figuren E1 und E2)

Die AT- Anmeldung muss mindestens einen Patentanspruch enthalten, der im
Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT- Anmeldung als patentierbar/gewahrbar
befunden wurde. Als PCT- Arbeitsergebnis zéhlen die ,Written Opinion of International
Searching Authority (WO/ISA)¢, die ,Written Opinion of International Preliminary Examining
Authority (WO/IPEA)* oder der ,International Preliminary Examination Report (IPER)". Alleine
aufgrund eines ,International Search Reports (ISR)“ kann kein PCT- PPH beantragt werden.
Enthalt Feld VIII der WO/ISA bzw. des IPER Bemerkungen, so muss der Anmelder erlautern,
warum der Anspruch/die Anspriiche patentierbar/gewahrbar ist/sind, und kann Anderungen
einreichen, um die Bemerkungen zu entkraften.

Anspriche in der AT- Anmeldung, fur die eine beschleunigte Prifung nach dem PCT- PPH
vorgenommen werden soll, missen hinreichend mit einem oder mehreren im
Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT- Anmeldung als patentfédhig angegebenen
Ansprichen Ubereinstimmen. Anspriche gelten als hinreichend ubereinstimmend, wenn die
Anspriche denselben Umfang haben, d.h. wenn die Anspriiche der AT- Anmeldung ein
gemeinsames technisches Merkmal mit den Anspriichen der PCT- Anmeldung aufweisen, durch
welches die Anspriche gegeniber dem Stand der Technik in der entsprechenden PCT-
Anmeldung gewahrbar sind. Wenn geanderte Anspriiche fir patentfahig befunden worden sind,
so sollten die Anspriche der AT- Anmeldung so formuliert sein, dass sie mit den geénderten
Ansprichen der PCT- Anmeldung ubereinstimmen. Anspriiche der AT- Anmeldung, die friiheren
als patentfahig angegebenen Ansprichen der AT- Anmeldung hinzugefligt werden, werden auch
beriicksichtigt, wenn diese Anspriche unter den Umfang der als patentfahig angegebenen
Anspruche fallen.

Das OPA hat noch keinen ,Erteilungsbeschluss* gefasst.

Erforderliche Unterlagen fur die beschleunigte Prifung im Rahmen des PCT- PPH
Pilotprojekts beim OPA

Folgende Unterlagen werden fur den Antrag auf beschleunigte Prifung im Rahmen des PCT- PPH
Pilotprojekts beim OPA bendtigt:

a)

eine Kopie der Arbeitsergebnisse der korrespondierenden PCT- Anmeldung und deren
Ubersetzung. Als Ubersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert. Die
Einreichung einer Kopie und der entsprechenden Ubersetzung in Papierform ist nicht erforderlich,



wenn die Arbeitsergebnisse in “PATENTSCOPE™" zur Verfugung stehen. Wenn die verfuigbare
(maschinelle) Ubersetzung jedoch unzureichend ist, so kann die/der OPA- Priferin von der/vom
Anmelderin eine zusatzliche Ubersetzung verlangen.

b) eine Kopie der gepriften Anspriche die im Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT-
Anmeldung fur patentfahig befunden worden sind, und eine Ubersetzung derselben. Als
Ubersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert. Die Einreichung einer
Kopie und der entsprechenden Ubersetzung in Papierform ist nicht erforderlich, wenn die
gepriften Anspriche in “PATENTSCOPE” zur Verfugung stehen. Wenn die verfigbare
(maschinelle) Ubersetzung jedoch unzureichend ist, so kann die/der OPA- Priferin von der/vom
Anmelderin eine zusétzliche Ubersetzung verlangen.

c) eine ausgefiullte Anspruchskorrespondenztabelle in deutscher oder englischer Sprache,
aus der hervorgeht, in wieweit die Anspriche der AT- Anmeldung, fir die eine
beschleunigte Prifung nach dem PCT- PPH durchgefiihrt werden soll, mit denen im
Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT- Anmeldung als patentfdhig angesehenen
Anspriichen ubereinstimmen. Hinreichende Ubereinstimmung der Anspriiche ist gegeben,
wenn die Anspriiche geméafll vorstehender Definition denselben Umfang haben. Wurden
Anspriche lediglich wortlich Ubersetzt, so kann die/der Anmelderin in der Tabelle "sind gleich"
vermerken. Handelt es sich bei den Anspriichen nicht lediglich um eine wortliche Ubersetzung, so
ist die hinreichende Ubereinstimmung eines jeden Anspruchs gemaR dem Kriterium 2c¢) zu
erlautern.

d) eine Kopie der im Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT- Anmeldung zitierten
Dokumente. Wenn es sich bei dem herangezogenen Dokument um ein Patentdokument handelt,
so muss dieses nicht vorgelegt werden, da das OPA im Allgemeinen darauf zugreifen kann.
Ergeben sich fiir das OPA Schwierigkeiten, das Patentdokument zu erhalten, so kann es die/den
Anmelderin um Ubermittlung auffordern. Nicht Patentliteratur muss immer beigelegt werden.

Die/Der Anmelderin hat die maf3geblichen Angaben auf einem Antragsformular fir eine beschleunigte
Prifung im Rahmen des PCT- PPH Pilotprojekts zu machen. Dieses Antragsformular ist zum
Herunterladen auf der OPA- Website (www.patentamt.at) bereitgestellt. Zusammen mit dem
Antragsformular miissen die maRgeblichen Unterlagen beim OPA eingereicht werden.

Hat die/der Anmelderin die unter 3a) bis 3d) genannten Unterlagen bereits im Rahmen gleichzeitiger
oder friherer Verfahren beim OPA eingereicht, so kann sie/er diese durch Verweis einbeziehen und
muss sie nicht als Anlage beiftgen.

4. Verfahren fur eine beschleunigte Prifung beim OPA im Rahmen des PCT- PPH
Pilotprojekts

Die/Der AnmelderIn stellt beim OPA einen Antrag auf beschleunigte Prifung im Rahmen des PCT-
PPH Pilotprojekts unter Verwendung des entsprechenden Antragsformulars und fugt die
maRgeblichen Unterlagen bei. Sind die Voraussetzungen erfiillt, so fihrt das OPA ein beschleunigtes
Prufungsverfahren durch.

Erfullt die Anmeldung die Voraussetzungen fir eine Teilnahme am PCT- PPH Pilotprojekt nicht, so
wird dies der/dem Anmelderin mitgeteilt. Der/Dem Anmelderin wird die Mdglichkeit einer Korrektur
eingeraumt. Wenn keine entsprechende Korrektur erfolgt, wird die Anmeldung nach dem normalen
OPA- Prifungsverfahren weiterbearbeitet.

! http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp



ANHANG 1

PPH- Antrag moglich:
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Figur C:
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Figur E:
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Figur G:
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Figur I:
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ANHANG 2

PCT-PPH Antrag moglich:

Figur (A)
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Figur (A”)

(Die korrespondierende internationalen Anmeldung
beansprucht die Prioritat einer internationalen Anmeldung.)

RO/ - ISA/

i
i Prioritat
E
! IPER
1
v DO/AT PPH
PCT ISA/CN
DO
RO/ -- IPEA/CN :I
Figur (B)

PPH

AT Anmeldung

Prioritat

WO
IPER

PCT ISA/CN
RO/-- IPEA/CN

<____-_-__.._____




PCT
RO/--

Figur (C)

ISA/CN

i IPEA/CN
1
1
E Prioritat
!
1
: [ ~a/aT |
v DO/AT
PCT Mo |
RO/-- ISA/-- DO
Figur (D)
PCT ISA/CN
RO/-- IPEA/CN

AT Anmeldung

aullere/innere
Prioritat

PPH



Figur (E1)
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