Pruferbericht — Aufgabe C 2021

Ziel und Inhalt des Priiferberichts

Ziel des Pruferberichts ist es, den Bewerbern die Vorbereitung auf kinftige
Eignungsprufungen zu ermdglichen (Vorschriften Uber die europaische Eignungsprufung

fur zugelassene Vertreter, Artikel 6 (6)).

Die Prufung 2021 war in verschiedener Hinsicht anders als in den Vorjahren, vor allem,
weil sie online durchgefuhrt und in zwei Teile aufgeteilt wurde. Die technischen Aspekte

der Umstellung auf eine Online-Prifung sind nicht Bestandteil dieses Berichts.

1. Einfuhrung

In der diesjahrigen Aufgabe ging es um Argumentationen zur Neuheit, zur erfinderischen
Tatigkeit und zur Erweiterung des Schutzbereichs sowie um Uberlegungen zu

Teilprioritaten.

In beiden Teilen der Prafung mussten die vorliegenden Dokumente innerhalb der

vorgegebenen Zeit bearbeitet werden.

Fur Teil 1 der Prufung enthalt das Schreiben des Mandanten Informationen zu den
verfugbaren Teilen in Anlage 1, d. h. zum Patent, gegen das Einspruch eingelegt werden
sollte, und dazu, wie diese Teile mit zwei Prioritatsunterlagen zusammenhangen. Teil 1
enthalt zudem die Anlagen 2 bis 6. Es sind nur die Anspruche 1 bis 3 von Anlage 1
verfugbar. Der unabhangige Anspruch 1 deckt eine Unterwasser-
Energiespeichervorrichtung ab. Der abhangige Anspruch 2 definiert Beschrankungen
einiger Merkmale des Anspruchs 1. Der abhangige Anspruch 3 betrifft eine Vielzahl von

Vorrichtungen gemaf Anspruch 1.

In Teil 2 der Prifung sind dem Schreiben des Mandanten Informationen zu den weiteren
verfugbaren Teilen der Anlage 1 zu entnehmen sowie dazu, wie diese Teile mit den
beiden Prioritatsunterlagen und den Anderungen wahrend des Prifungsverfahrens
zusammenhangen. Die Prufungsunterlagen fur Teil 2 enthalten dieselben Anlagen 2 bis 6.
Das Schreiben des Mandanten enthalt auch eine Erklarung zu den spezifischen

kommerziellen Interessen. Die Anspruche 4 bis 6 der Anlage 1 werden in Teil 2 der



Prufung zusatzlich zur Verfugung gestellt. Der unabhangige Anspruch 4 deckt eine
Unterwasser-Energiespeichervorrichtung ab. Der abhangige Anspruch 5 definiert
Beschrankungen einiger Merkmale des Anspruchs 4. Anspruch 6 definiert zwei

Alternativen, die von Anspruch 1 bzw. Anspruch 5 abhangen.

2. Allgemeine Anmerkungen

Samtliche zur Anfechtung des Patents erforderlichen Informationen sind den
Prufungsunterlagen zu entnehmen, die die Anlage 1 und das Schreiben des Mandanten
umfassen. Etwaige besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Erfindung sind von den
Bewerbern aulRer Acht zu lassen (Ausfuhrungsbestimmungen zu den Vorschriften Uber die

europaische Eignungsprufung flr zugelassene Vertreter, Regel 22 (3)).

Die Prufungsunterlagen enthalten Definitionen technischer Natur betreffend die
Anspruchsmerkmale, Aspekte der damit zusammenhangenden technischen Wirkungen
und objektive technische Aufgaben sowie Begriindungen und sonstige Hinweise.
Dementsprechend wurden Punkte fur die Verwendung dieser Informationen und der

darauf aufbauenden Argumentation vergeben.

In den Antworten der Bewerber ist bei der Verwendung von Informationen die genaue
Fundstelle im entsprechenden Dokument (also z. B. Absatz, Zeile, Anspruch, Abbildung
oder Bezugszeichen) anzugeben. Wurde im Stand der Technik zur Beschreibung eines
Merkmals ein anderer Begriff verwendet als im angefochtenen Anspruch, so erfordert eine
vollstandige Begrindung eine Erklarung anhand der Informationen in den Anlagen, warum

der Begriff dennoch dieselbe Bedeutung hat.

So war in der diesjahrigen Aufgabe anhand der in Absatz [0002] der Anlage 1
aufgefiihrten Eigenschaften (Wande, Kammer, Wasser kann herein- und
herausgepumpt werden) zu ermitteln, dass Begriffe wie "Behalter" oder "Tank" mit

dem Merkmal "Reservoir" in den Ansprichen der Anlage 1 aquivalent sind.

Bei Angriffen auf die erfinderische Tatigkeit erhielten die Bewerber innerhalb der Struktur
des Aufgabe-Losungs-Ansatzes (Richtlinien G-VII.5) Punkte auf ihre Antworten, selbst

wenn eine Antwort diesem nicht folgte.

Nach dem Aufgabe-Losungs-Ansatz muss fur jeden Angriff auf die erfinderische Tatigkeit

der nachstliegende Stand der Technik ermittelt werden. Zu einer fundierten Begrindung



sind jeweils auch die Grinde zu nennen, warum ein Dokument als nachstliegender Stand

der Technik ausgewahlt wurde.

So hatte in der diesjahrigen Aufgabe die Wahl von Anlage 3 als nachstliegendem
Stand der Technik fur Anspruch 2 damit begrindet werden koénnen, dass deren
Unterwasser-Energiespeicher fur den Einsatz in Tiefen von mehr als 200 m unter
dem Meeresspiegel geeignet ist, d. h. in mesopelagischen Tiefen (Absatze [0009]
oder [0011] der Anlage 3, in Anbetracht von Anlage 2, S. 3, Abs. 1).

Beim Angriff auf die erfinderische Tatigkeit gilt es, die unterscheidenden Merkmale des
Anspruchs gegentber dem nachstliegenden Stand der Technik klar zu identifizieren. Die
mit diesem Unterschied verbundene technische Wirkung ist ein Vorteil, der in dem
anzufechtenden Patent zu bestimmen war, und die entsprechende Grundlage war

anzugeben.

Anhand der technischen Wirkung muss dann die zu |I6sende objektive technische Aufgabe
ermittelt werden. Die objektive technische Aufgabe darf jedoch keine Hinweise auf die
beanspruchte Losung enthalten; so sind die objektive technische Aufgabe und die

technische Wirkung ublicherweise nicht identisch.

Zu einer vollstandigen Begrindung der mangelnden erfinderischen Tatigkeit gehort eine
fundierte Argumentation, warum ein anderes Dokument berticksichtigt wiirde, z. B. in
Form eines Verweises auf einen bestimmten Teil des anderen Dokuments, der sich auf

denselben Zweck oder dieselbe technische Aufgabe bezieht.

So war in der diesjahrigen Aufgabe bei der Argumentation gegen die erfinderische
Tatigkeit des Anspruchs 2 die Anlage 6 zu berucksichtigen. Flr eine fundierte
Begrindung war es erforderlich, Aspekte der Anlage 6 zu nennen, die mit der
Verbesserung der Knickfestigkeit zusammenhangen oder die Verwendung in

grélieren Tiefen ermoglichen (siehe [0011] der Anlage 6).

Die Begrundung der mangelnden erfinderischen Tatigkeit sollte auch eine fundierte
Argumentation enthalten, "wie und warum" man zum Gegenstand eines Anspruchs
gelangt, wenn man die Lehre von Dokumenten des Stands der Technik kombiniert. Eine
allgemeine Aussage wie "durch die Kombination von Anlage 4 und Anlage 5 gelangt man
zum Anspruch 5" enthalt keine Erklarung, "wie und warum" die Modifikation gemacht

wlrde.



Auler fur die im Losungsvorschlag beschriebenen Angriffe wurden Punkte abhangig
davon vergeben, wie die Angriffe begrindet waren, insbesondere wenn dargelegt war,
warum und wie bestimmte Modifikationen vorgenommen wirden. Auch wenn einem
Angriff auf einen vorhergehenden Anspruch die falschen Dokumente zugrunde lagen,
wurde die Fortsetzung dieses Angriffs auf einen abhangigen Anspruch je nach der

Begrundetheit bertcksichtigt.

Punkte fur Angriffe auf die Anspruche 1 bis 3 wurden nur vergeben, wenn der betreffende
Angriff in Teil 1 der Prifung erfolgte.

3. Einspruchsschrift

Damit der Einspruch zulassig ist, missen sowohl das angegriffene Patent als auch der
Einsprechende angegeben sein. Auch die Zahlung der Einspruchsgebuhr ist zu
vermerken. Aullerdem ist zu beachten, dass erwartet wird, dass die Einsprechende das
Unternehmen ist und nicht die Person, die das Schreiben des Mandanten unterzeichnet
hat. In friheren Prifungen wurde ein Vordruck bereitgestellt, in dem Einzelheiten zum
Einspruch eingegeben werden konnten; dieser wurde inzwischen abgeschafft

(ABI. EPA 2019, A66).

Alle einschlagigen Informationen, eine Erklarung, in welchem Umfang gegen das
europaische Patent Einspruch eingelegt wird, die Einspruchsgrinde und Beweismittel
sowie Tatsachen und Argumente mussen von Bewerbern in der Prifungsantwort
angegeben werden. Text, der als Teil der Prifungsantwort eingereicht wird, muss sich klar
auf eine Argumentationslinie beziehen, um Punkte zu erhalten (dies ist bei
Merkmalstabellen oder kopierten Anspruchstexten, die mit ein paar ermittelten Merkmalen

eingefugt werden, gewdhnlich nicht der Fall).

3.1. Wirksames Datum der Anspriiche und Stand der Technik (15 Punkte)

Fur Teil 1 der Prufung waren anhand der Informationen aus dem ersten Schreiben des
Mandanten das wirksame Datum der Anspriche 1 bis 3 sowie der Status der Anlagen 2

bis 6 als Stand der Technik in Bezug auf diese Anspriche zu bestimmen.

Fur Teil 2 der Prifung waren anhand der Informationen aus dem zweiten Schreiben des
Mandanten das wirksame Datum der Anspriiche 4 bis 6 sowie der Status der Anlagen 2

bis 6 als Stand der Technik in Bezug auf diese Anspruche zu bestimmen.



Anspruch 6, der im Prifungsverfahren hinzugeflgt wurde, enthalt als Alternativen den
Anspruch 6a (abhangig von Anspruch 1) und den Anspruch 6b (abhangig von

Anspruch 5), die getrennt zu behandeln waren.

Eine Analyse der Teilprioritaten (vgl. G 2/98 und G 1/15) des Anspruchs 6b wurde

aufgrund des letzten Absatzes des zweiten Schreibens des Mandanten erwartet.

A2 ist zwar fur die Anspriiche 1 bis 5 kein Stand der Technik nach Art. 54 (1), (2) EPU,
kann aber als Beweismittel fur das vor dem Prioritatstag des Patents verfugbare
allgemeine Fachwissen herangezogen werden (relevant fur die erwarteten Angriffe auf die
Anspriche 2, 4 und 5).

3.2. Anspruch 1 (12 Punkte)

Die zweite Ausfihrungsform von Anlage 3 enthalt alle Merkmale des Anspruchs 1, sodass
ein auf dieses Dokument gestutzter Neuheitsangriff erwartet und als ausreichend
angesehen wurde. Eine vollstandige Begrindung der mangelnden Neuheit erforderte eine

Erérterung der Aquivalenz bestimmter Begriffe.

3.3. Anspruch 2 (21 Punkte)

Kein Dokument offenbart alle Merkmale des Anspruchs 2, deshalb wurde eine
Argumentation gegen die erfinderische Tatigkeit erwartet. Eine vollstandige Begriindung
erforderte Argumente, warum Anlage 3 als nachstliegender Stand der Technik fur

Anspruch 2 ausgewahlt wurde.

Eine vollstandige Begrindung erforderte auch Argumente zur Rechtfertigung des
Teilaufgabenansatzes, der die Kombination mit Merkmalen aus Anlage 6 und Anlage 4

ermoglicht.

3.4. Anspruch 3 (5 Punkte)

Anlage 3, zweite Ausfuhrungsform, offenbart auch die Merkmale des Anspruchs 3, sodass
es ausreichte, die Argumentation gegen Anspruch 1 betreffend mangelnde Neuheit

fortzufuhren.

3.5. Anspruch 4 (14 Punkte)

Anspruch 4 betrifft eine Unterwasser-Energiespeichervorrichtung, definiert aber keine

Merkmale, die eine hydroelektrische Unterwasser-Energiespeicherung implizieren.



Anlage 5 offenbart eine Unterwasser-Energiespeichervorrichtung, die alle Merkmale des

Anspruchs 4 aufweist; daher wurde ein Neuheitsangriff erwartet.

Etwaige Angriffe auf die erfinderische Tatigkeit ausgehend von Anlage 4 in Kombination

mit Anlage 5 wurden im Kontext des abhangigen Anspruchs 5 bewertet.

3.6. Anspruch 5 (16 Punkte)

Kein Dokument offenbart alle Merkmale von Anspruch 5; deshalb wurde eine

Argumentation gegen die erfinderische Tatigkeit erwartet.

Anspruch 5 impliziert aufgrund der Merkmale Pumpe/Motor/Turbine/Generator eine
hydroelektrische Energiespeicherung, sodass Anlage 5 nicht als Ausgangspunkt geeignet
ist (ihr Tank ist nicht dafir ausgelegt, den Kraften des hydrostatischen Drucks
standzuhalten (siehe [0010] der Anlage 5), und kann daher nicht zur Speicherung
elektrischer Energie verwendet werden). Anlage 4 bezieht sich auf eine Vorrichtung zur
hydroelektrischen Unterwasser-Energiespeicherung (siehe Absatz [0001] der Anlage 4)
und verfugt Uber die entsprechenden Merkmale (siehe Absatz [0006] der Anlage 4); damit
ist Anlage 4 der nachstliegende Stand der Technik.

Die Lehre der Anlage 5 war als Erganzung zu den konstruktionstechnischen Aspekten der
Anlage 4 zu verwenden. Die Kombination von Anlage 4 und Anlage 5 fuhrt zum Schluss,

dass Anspruch 5 nicht erfinderisch ist.

3.7. Anspruch 6 (17 Punkte)

In Bezug auf die Anspruchsalternative 6a (abhangig von Anspruch 1) wurde ein Einwand
nach Art. 100 c) EPU erwartet.

In Bezug auf die Anspruchsalternative 6b (abhangig von Anspruch 5) wurde von den
Bewerbern erwartet, dass sie sie als Teil des Inhalts der Anmeldung in der ursprunglich
eingereichten Fassung einstufen (es besteht ein Zusammenhang zwischen Anspruch 5
und dem Inhalt der zweiten Ausfuhrungsform der Anlage 1, wie in den Absatzen [0022]
und [0023] offenbart ist).

Der Bereich von 17 bis 35 Gew.-% RZCH setzt sich aus zwei Teilbereichen mit
unterschiedlichem Prioritatsrang (G 1/15) zusammen. Anspruch 6b i) mit dem Bereich von
17 bis 23 Gew.-% RZCH hat als wirksames Datum den 10. Juni 2015



(2. Prioritatsunterlage). Anspruch 6b ii) mit dem Bereich von 23 bis 35 Gew.-% RZCH hat

als wirksames Datum den Anmeldetag von Anlage 1, also den 5. Marz 2016.

In Bezug auf Anspruch 6b i) reichte es aus, den Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit gegen Anspruch 5 fortzusetzen, weil Anlage 4 einen RZCH-Anteil von 20 Gew.-%

offenbart, was im beanspruchten Bereich liegt.

In Bezug auf Anspruch 6b ii) wurde von den Bewerbern erwartet, dass sie dem letzten
Absatz im zweiten Schreiben des Mandanten entnehmen, dass ein gesonderter Angriff
erwartet wurde. Weil das wirksame Datum des Anspruchs 6b ii) der Anmeldetag ist, kann
Anlage 2 als Dokument des Stands der Technik verwendet werden. A2 ist der beste
Ausgangspunkt fur mesopelagische Tiefen (A2, S. 4, Absatz 1), die impliziert werden,
wenn mehr als 23 Gew.-% RZCH verwendet werden (siehe Absatz [0023] der Anlage 1).

Die Kombination mit Anlage 6 zeigt, dass dieser Gegenstand nicht erfinderisch ist.



Losungsvorschlag — Aufgabe C 2021
1. Allgemeines (zu Teil 1 der Priifung)

Der Einspruch wird im Namen von Waterhole Science Laboratories gegen EP3141592B1
(Anlage 1) eingelegt. Die Einspruchsgebuhr wurde entrichtet.

Der Einspruch gegen das Patent erfolgt zumindest unter Berufung auf Artikel 100 a) EPU
wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tatigkeit. Er wird gegen das Patent in
seiner Gesamtheit eingelegt (Anspriche 1 bis 3 aus Teil 1 der Prifung).

1.1. Wirksames Datum

Anspruch 1 (und die Absatze [0001] bis [0011] von A1) ist Bestandteil der
Prioritatsunterlage NO20150000333 (NO'33). Prioritatstag ist der 11.3.2015 (PRD1).

Die Anspruche 2 und 3 (und die Absatze [0012] bis [0017] von A1) sind nicht Bestandteil
von NO'33 (sie haben also nicht den Prioritatstag PRD1), sondern von NO20150000355
(NO'55). Prioritatstag ist daher der 10.6.2015 (PRD2).

1.2. Stand der Technik

A3, A5 und A6, die vor PRD1 veroffentlicht wurden, sind fur die Anspriache 1 bis 3 Stand
der Technik gemaR Art. 54 (2) EPU.

A4 ist eine zwischenveroffentlichte EP-Anmeldung mit Anmeldetag 5.10.2014 (vor PRD1)
und wurde am 6.4.2015 verdffentlicht (vor PRD2). Sie gehdrt fur die Anspriiche 2 bis 3
zum Stand der Technik gemaB Art. 54 (2) EPU (und potenziell fir Anspruch 1 gemaR
Art. 54 (3) EPO).

A2 wurde am 6.8.2015 veroffentlicht, also nach dem Prioritatstag fur die Anspriche 1
bis 3. Aus diesem Grund gehort A2 fur die Anspruche 1 bis 3 nicht zum Stand der Technik
nach Art. 54 (2) EPU.

A2 ist Beweismittel fur eine offentliche Offenbarung. Derzeit ist nur bekannt, dass die in
Fig. 1 dargestellten Strukturen fur Schaulustige auf Touristenbooten im Hafen von
Warnemouth Ende Mai 2015 sichtbar waren, also vor PRD2. Weitere Beweismittel werden
vorgelegt, sobald sie verfugbar sind.

A2 ist auch Beweismittel fur allgemeines Fachwissen vor dem Prioritatstag von A1
(Definitionen von epipelagisch/mesopelagisch; Standards PI-F/PI-R fur Drahtseile).

2. Anspruch 1 — mangelnde Neuheit (A3)

A3 offenbart als zweite Ausfihrungsform eine Unterwasser-Energiespeichervorrichtung
(A3 [0003], [0009]) umfassend:



- ein Reservoir (laut A3 [0002]/[0003] verfugt der Behalter 10 iUber Wande und eine
Kammer, und Wasser kann herein- und herausgepumpt werden, d. h. es handelt
sich um ein Reservoir, sieche A1 [0002]),

- eine Knickfestigkeit verleihende Struktur (A3 [0002]),

- Antiauftriebsmittel aufweisend einen Ballastkorper (das Gewicht des Sockels 21
bietet eine nach unten gerichtete Kraft, A3 [0005], somit handelt es sich um einen
Ballastkorper gemaf der Definition in A1 [0005]/[0009])

- mit Haltemitteln (Randabschnitte 32 klemmen nach unten fest, siehe A3 [0009]) und

- Abstandhaltern (Puffer 3, A3 [0008], die laut A5 [0011] Abstandhalter sind und aus
einem Elastomer gefertigt sind (A3 [0010]).

Das Reservoir hat eine Ausstllpung entlang seiner Auf3enflache (A3 [0002]:
"Ausbuchtung 12, [...] stulpt"). Ferner:

- sind diese Abstandhalter zwischen dem Reservoir und dem Antiauftriebsmittel
angeordnet (A3 [0008]: "an der Innenseite der geraden Abschnitte", siehe auch
Fig. 3), und

- diese Haltemittel greifen I6sbar (A3 [0009]: die geraden Abschnitte 33 sind
beweglich (Scharniere 34), somit konnen die Haltemittel als Ganzes l6sbar greifen)

- die Ausstllpung des Reservoirs so, dass das Gewicht des Ballastkorpers auf das
Reservoir Ubertragen wird (siehe A3 [0007]).

A3 [0007] besagt, dass die Merkmale der ersten Ausfihrungsform auch fur die zweite
Ausfuhrungsform gelten.

Aus diesem Grund ist A3 neuheitsschadlich fiir Anspruch 1 (Art. 54 (1), (2) EPU).
3. Anspruch 2 — mangelnde erfinderische Tatigkeit (A3+A6+A4)

A3 ist der nachstliegende Stand der Technik. A3 offenbart eine Unterwasser-
Energiespeichervorrichtung, die fir Tiefen von > 200 m unter dem Meeresspiegel geeignet
ist, d. h. fir mesopelagische Tiefen (siehe A3 [0009] in Anbetracht von A2, S. 3, Abs. 1).

A3 offenbart die Merkmale des Anspruchs 1 sowie die Eignung flr die Verwendung in
Tiefen von > 200 m unter dem Meeresspiegel (siehe vorstehender Absatz) sowie eine
Wand und eine Kammer (siehe A3 [0002], [0003]).

Anspruch 2 unterscheidet sich in folgenden Merkmalen:

a) die Knickfestigkeit verleihende Struktur umfasst eine erste
Verstarkungsanordnung innerhalb der Kammer des Reservoirs, die sich zwischen
gegenuberliegenden Teilen der Wand des Reservoirs erstreckt;

b) das Antiauftriebsmittel umfasst eine zweite Verstarkungsanordnung, die sich als
Skelett innerhalb des Ballastkorpers erstreckt.



Das angefochtene Patent besagt in A1 [0013], dass die technische Wirkung des
Unterschieds a die Reduzierung der sich insgesamt ergebenden
Spannungsbeanspruchung der Wand des Reservoirs ist. Dies 16st die objektive technische
Aufgabe, die Verwendung in groReren Tiefen zu ermoéglichen bzw. die Knickfestigkeit zu
verbessern.

Das angefochtene Patent besagt in A1 [0015], dass die technische Wirkung des
Unterschieds b darin besteht, dass der Ballastkorper der Biegebelastung widerstehen
kann. Dies I6st die objektive technische Aufgabe einer sicheren Aufstellung der
Vorrichtung an Orten, wo sie auf einer unebenen Flache aufliegt oder wo der Boden
uneben ist (vgl. A1 [0016]).

Die Wirkungen betreffen zwei gesonderte Merkmalssatze (Reservoir vs. Ballastkdrper)
und I6sen objektive technische Aufgaben, die technisch nicht zusammenhangen
(Ausdehnung des Verwendungsbereichs auf groRere Tiefen vs. Aufstellung auf unebenem
Boden). Damit sind die beiden Unterschiede nicht synergistisch verbunden (Richtlinien G-
VII, 5.2 und 6), und der Teilaufgabenansatz kann zur Anwendung kommen.

3.1. Zum Unterschied a

Ein Fachmann, der A3 verbessern mochte, wirde A6 zurate ziehen, weil A3 [0011]
nahelegt, das Modell YT-1300 so anzupassen, dass es die fir mesopelagische Tiefen
ausreichende Knickfestigkeit erlangt, und A6 eine hohe Knickfestigkeit erwahnt, siehe
A6 [0011].

A6 offenbart ein verstarkendes Rohrbindel und lehrt, dieses zu einem vorgefertigten
Reservoir hinzuzufligen, um dessen Knickfestigkeit zu verbessern, siehe A6 [0009] oder
A6 [0010].

Ein solches verstarkendes Rohrbundel ist ein internes Gerust, das eine direkte
mechanische Verbindung zwischen den gegenuberliegenden Seiten des Reservoirs
herstellt, siehe A6 [0005]. Es erstreckt sich daher zwischen gegenuberliegenden Teilen
der Wand im Rahmen des Anspruchs, siehe A1 [0013].

Ein Fachmann wird dazu angeregt, diese Lehre aus A6 auf die Lehre aus A3 anzuwenden,
weil A3 [0011] besagt, dass mesopelagische Tiefen flir eine hohe
Energiespeicherkapazitat winschenswert sind; dies entspricht der Empfehlung in

A6 [0011].

Daher wirde ein Fachmann das verstarkende Rohrbiindel dem Reservoir von A3
hinzufigen und damit zu den Merkmalen des Unterschieds a gelangen.
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3.2. Zum Unterschied b

Ein Fachmann, der A3 verbessern mdchte, wirde A4 zurate ziehen, weil A3 [0006]
erwahnt, dass zusatzliche Mittel erforderlich sein konnten, um der Belastung durch das
Aufliegen auf einem unebenen Meeresgrund standzuhalten, und A4 [0011] dieselbe
technische Aufgabe erwahnt.

A4 [0010] offenbart einen aus Beton gefertigten Ballastblock, der durch ein starres Gitter
aus Stahlstaben verstarkt wird, das in den Korper des Ballastblocks gelegt wird. Nach
A1 [0015] ist dies ein Skelett, das sich im Rahmen des Anspruchs innerhalb des
Ballastkorpers erstreckt.

Ein Fachmann wird dazu angeregt, diese Lehre aus A4 anzuwenden, weil A3 [0009]
besagt, dass mesopelagische Tiefen flr eine hohe Energiespeicherkapazitat
wunschenswert sind; dies entspricht der Feststellung in A4 [0010] hinsichtlich der Eignung.

Daher wurde ein Fachmann ein Skelett aus Stahlstaben, wie es in A4 offenbart ist, im
Sockel von A3 verwenden und damit zu den Merkmalen des Unterschieds b) gelangen.

Daraus folgt, dass der Anspruch 2 in Anbetracht von A3+A6+A4 nicht auf erfinderischer
Tatigkeit beruht (Art. 56 EPO).

4. Anspruch 3 — mangelnde Neuheit (A3)

A3 offenbart eine Vielzahl von Vorrichtungen, die Gber die Merkmale des Anspruchs 1
verfugen (siehe Fig. 3 oder A3 [004]). A3 [0006] offenbart, dass mehrere einzelne Sockel
durch einen erweiterten Sockel ersetzt werden kdnnen (der dann fur jede Vorrichtung ein
Ballastmittel gemal Anspruch 1 ist); dabei minden die Leitungen jedes Behalters in ein
gemeinsames hydroelektrisches Energiewandlermodul.

Ein hydroelektrisches Energiewandlermodul "enthalt zur Energiespeicherung eine von
einem Elektromotor angetriebene Pumpe und zur Energiefreisetzung eine Turbine, die
einen Generator antreibt" (A3 [0003]). Der Anschluss an ein gemeinsames
hydroelektrisches Energiewandlermodul impliziert daher den Anschluss an eine
gemeinsame Pumpe und an eine gemeinsame Turbine, wie in Anspruch 3 beansprucht.

A3 [0007] besagt, dass die Merkmale der ersten Ausfiihrungsform auch fur die zweite
Ausflhrungsform gelten.

Aus diesem Grund ist A3 neuheitsschédlich fiir Anspruch 3 (Art. 54 (1), (2) EPU).
5. Allgemeines (zu Teil 2 der Priifung)

Der Einspruch gegen das Patent erfolgt unter Berufung auf Artikel 100 a) EPU wegen
mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tatigkeit sowie auf Artikel 100 c¢) EPU.
Er wird gegen das Patent in seiner Gesamtheit eingelegt.
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5.1. Wirksames Datum

Die Anspruche 4 und 5 (und die Absatze [0012] bis [0022] von A1) sind nicht Bestandteil
von NO'33 (sie haben also nicht den Prioritatstag PRD1), sondern von NO'55. Prioritatstag
ist daher PRD2.

Anspruch 6, der im Prifungsverfahren hinzugefligt wurde, definiert 2 Alternativen:
Anspruch 6a (Merkmale der Ansprtiche 1 und 6) und Anspruch 6b (Merkmale der
Anspriche 4, 5 und 6).

Der Gegenstand des Anspruchs 6a muss bezuglich des wirksamen Datums nicht erortert
werden, weil er nicht Teil des Inhalts der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten
Fassung ist (siehe nachstehende Analyse).

In Anspruch 6b wird der Bereich von 17 bis 35 Gew.-% RZCH definiert, der aus den
beiden in A1[0022] und A1 [0023] offenbarten Teilbereichen besteht. Bereiche kdnnen
Teilprioritaten haben (G 2/98 und G 1/15, Richtlinien F-VI, 1.5).

Anspruch 6b i) entspricht dem Inhalt der zweiten Ausfihrungsform in A1 mit 17 bis
23 Gew.-% RZCH (einschlieRlich der Endpunkte) gemal A1 [0022]. Dieser Inhalt ist Teil
von NO'55, sodass das wirksame Datum fur Anspruch 6b i) PRD2 ist.

Anspruch 6b ii) entspricht dem Inhalt der zweiten Ausfuhrungsform in A1 mit 23 bis

35 Gew.-% RZCH gemal} A1[0023]. Dieser Inhalt ist Teil der ursprunglich eingereichten
Anmeldungsunterlagen zu A1, aber nicht Teil einer der Prioritatsunterlagen. Das wirksame
Datum fur Anspruch 6b ii) (ohne den Punkt 23 Gew.-%) ist der Anmeldetag von A1
(5.3.2016).

5.2. Stand der Technik

A3, A4, A5 und A6, die vor PRD2 verdffentlicht wurden, sind fur die Ansprliche 4 bis 6
Stand der Technik geman Art. 54 (2) EPU.

A2 ist fur den Anspruch 6b ii) (23 bis 35 Gew.-% RZCH) Stand der Technik gemaf}
Art. 54 (2) EPU.

6. Anspruch 4 — mangelnde Neuheit (A5)

A5 offenbart die Speicherung von Erdélprodukten (A5 [0003] oder [0008]). Erddl ist ein
fossiler Energietrager (siehe A5 [0001] oder A2, S. 3, Abs. 3). Somit offenbart A5 eine
Unterwasser-Energiespeichervorrichtung.

Der Tank in A5 (siehe A5 [0002] und [0008] oder [0009]) hat die in A1 [0002] genannten
Eigenschaften und ist somit ein Reservaoir.
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A5 [0010] offenbart, dass der Tank nicht kollabiert, unabhangig davon, welche
Wassermenge durch das Fluid verdrangt wird. Dies erfullt die Definition in A1 [0004] fur
eine Knickfestigkeit verleihende Struktur im Rahmen des Anspruchs.

Die Wande des Tanks sind nicht daflir ausgelegt, den Kraften des hydrostatischen Drucks
standzuhalten, sie kompensieren aber den Auftrieb (A5 [0003]), sodass sie
Antiauftriebsmittel sind.

Das Reservoir

- wird gebildet, indem mehrere Reservoir-Mittelabschnitte und zwei Reservoir-
Endabschnitte verbunden werden (siehe A5 [0002], [0004]; die Rohrsegmente 11
und 12 sind Reservoir-Abschnitte, siehe A1 [0021]),

- diese Reservoirabschnitte sind mit Verspannungsrohren versehen, durch die
Drahtseile gezogen sind (A5 [0004]; Bohrungen sind Verspannungsrohren, siehe
A1[0019)]),

- diese Drahtseile umfassen Strange verdrillter Metalldrahte, wobei die Anzahl von
Strangen 7 oder weniger betragt (A5 [0005]: Typ PI-R impliziert 7 Strange oder
weniger, siehe A2, S. 4, FulRnote).

Aus diesem Grund ist A5 neuheitsschadlich fiir Anspruch 4 (Art. 54 (1), (2) EPO).
7. Anspruch 5 — erfinderische Tatigkeit: A4 und A5

A4 und A5 offenbaren beide eine Unterwasser-Energiespeichervorrichtung mit einem
modularen Reservoir. Allerdings impliziert Anspruch 5 aufgrund der Merkmale
Pumpe/Motor/Turbine/Generator eine hydroelektrische Energiespeicherung. A5 ist fur die
Speicherung elektrischer Energie nicht verwendbar (der Tank ist nicht daflir ausgelegt,
den Kraften des hydrostatischen Drucks standzuhalten, siehe A5 [0010]); somit ist A4 der
nachstliegende Stand der Technik.

A4 offenbart die folgenden Merkmale, die im vorhergehenden Anspruch 4 definiert
wurden:

- Unterwasser-Energiespeichervorrichtung (A4 [0001] oder [0006]) umfassend

- ein Reservoir (z. B. A4 [0002]),

- eine ihm Knickfestigkeit verleihende Struktur (A3 [0003]) und

- ein Auftriebsmittel (A4 [0009]);

- wobei das Reservoir gebildet wird, indem mehrere Reservoir-Mittelabschnitte und
zwei Reservoir-Endabschnitte verbunden sind
("Rohrsegmente"/"Endrohrsegmente”, z. B. in A4 [0002] erwahnt; Rohrsegmente
sind Reservoir-Abschnitte, siehe A1 [0021]),

- die Reservoirabschnitte mit Verspannungsrohren versehen sind (A4 [0003]: langs
angeordnete zylindrische Hohlraume; diese sind eine mogliche Ausfuhrung von
Verspannungsrohren, vgl. A1 [0019]).
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A4 offenbart die folgenden, in Anspruch 5 definierten Merkmale:

- das Reservoir ist an eine Pumpe angeschlossen, die von einem Elektromotor
angetrieben wird, und an eine Turbine, die einen Generator antreibt (A4 [0006]:
"elektromechanische Komponenten [...]", namlich eine von einem Elektromotor
angetriebene Pumpe und eine Turbine, die einen Generator antreibt, siehe
A1 [0002] oder A3 [0003]),

- nebeneinanderliegende Abschnitte sind mit einer Versiegelungsschicht verbunden,
die ein Elastomer umfasst (A4 [0004]: "Dichtung aus einem Elastomer"; A5 [0006]:
"Dichtung ist eine Versiegelungsschicht").

Anspruch 5 unterscheidet sich von A4 darin, dass

- die Drahtseile durch die Verspannungsrohren gezogen sind, und
- die Drahtseile Strange verdrillter Metalldrahte umfassen, wobei die Anzahl von
Strangen 7 oder weniger betragt.

Das angefochtene Patent besagt in A1 [0019], dass Drahtseile, die durch
Verspannungsrohren gezogen werden, die technische Wirkung eines Schutzes vor
aulleren Beschadigungen haben, womit die technische Aufgabe einer langen
Nutzungsdauer gelost ist (vgl. A1 [0021]).

Ein Fachmann, der A4 verbessern mochte, wirde A5 zurate ziehen, weil es in A5
ebenfalls um die Aufgabe geht, eine lange Nutzungsdauer zu bieten (A5 [0007]).

A5 offenbart Drahtseile 14 (A5 [0004]), die langs durch Bohrungen gezogen sind
(Bohrungen sind Verspannungsréhren, vgl. A1 [0019]). Bei der Drahtseilverspannung in
A5 werden Drahtseile vom Typ PI-R verwendet (A5 [0005]), also Drahtseile wie
beansprucht (siehe A2, S. 4, Ful3note).

Ein Fachmann wird dazu angeregt, diese Lehre aus A5 auf die Lehre aus A4 anzuwenden,
weil A5 [0007] lehrt, eine Drahtseilverspannung anstelle von externen Spannschrauben zu
verwenden, und A4 [0005] erwahnt Nachteile von externen Spannschrauben. Die Eignung
fur epipelagische Tiefen wird in A4 [0008] und A5 [0010] erwahnt, sodass die Lehren
kompatibel sind.

Daraus folgt, dass ein Fachmann die Vorrichtung von A4 anhand der Lehre von A5 andern
wulrde und somit zu einer Vorrichtung gelangen wirde, die die Merkmale des Anspruchs 5
aufweist, ohne erfinderisch tatig zu sein (Art. 56 EPU).
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8. Anspruch 6 — Art. 100 c) / erfinderische Tatigkeit: A4 und A5 / erfinderische
Tatigkeit: A2 und A6
8.1. Anspruch 6a(=1+6) - unzuldassige Erweiterung

Anspruch 6a, der im Prifungsverfahren hinzugefligt wurde, definiert die Kombination der
Merkmale des Anspruchs 1 mit dem Bereich von 17 bis 35 Gew.-% RZCH im Elastomer
fur den Abstandhalter.

Die Merkmale des Anspruchs 1 entsprechen denen der ersten Ausfuhrungsform, die in A1,
Absatze [0001] bis [0011] beschrieben ist. A1 [0011] offenbart RZCH im Bereich von 13
bis 47 Gew.-% fur den Abstandhalter und den spezifischen Zweck, den Aufprall
abzuschwachen. Der Bereich von 17 bis 35 Gew.-% ist nicht der gleiche wie 13 bis

47 Gew.-% (sondern enger).

RZCH im Bereich von 17 bis 35 Gew.-% ist in A1 [0022] und A1 [0023] nur im
Zusammenhang mit der zweiten Ausfuhrungsform und dem Zweck offenbart, eine
langfristige Formstabilitat der Versiegelungsschicht zu erreichen. Weil dieser engere
Bereich an einen anderen Teil der Vorrichtung gebunden ist und einen anderen Zweck
hat, kann nicht unmittelbar und eindeutig abgeleitet werden, dass dieser engere Bereich
auch fur den Abstandhalter der ersten Ausfihrungsform verwendet werden sollte.

Somit geht der Anspruch auf den Bereich von 17 bis 35 Gew.-% RZCH fur einen
Abstandhalter Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinaus. Deshalb versté3t Anspruch 6a gegen Art. 100 c).

8.2. Anspruch 6b = (Anspriiche 4+5+6)
8.2.1. Anspruch 6b i) - Teilbereich 17 bis 23 Gew.-% RZCH

A4 ist aus denselben Grinden wie bei Anspruch 5 der nachstliegende Stand der Technik.

A4 offenbart neben den bereits in Bezug auf Anspruch 5 aufgelisteten Merkmalen, dass
das Elastomer 20 Gew.-% RZCH beinhalten kann (A4 [0004]). Dies liegt im Bereich von
17 bis 23 Gew.-% RZCH.

Die vorstehende Argumentation zu Anspruch 5 gilt entsprechend; daher beruht der
Anspruch 6b i) in Anbetracht von A4+A5 nicht auf erfinderischer Tatigkeit (Art. 56 EPU).

8.2.2. Anspruch 6b ii) - Teilbereich 23 bis 35 Gew.-% RZCH

Mesopelagische Tiefen werden impliziert, wenn mehr als 23 Gew.-% RZCH verwendet
werden (A1 [0023]). A4 ist fur solche Tiefen nicht geeignet (A4 [0008]). A2 offenbart die
Eignung (A2, S. 4, Abs. 1) und ist somit der nachstliegende Stand der Technik.

Die Unterwasser-Energiespeichervorrichtung von A2 umfasst:
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- ein Reservoir (S. 3, Abs. 4), eine Knickfestigkeit verleihende Struktur (S. 4, Abs. 1),
ein Antiauftriebsmittel (S. 4, Abs. 2),

- wobei das Reservoir gebildet wird, indem mehrere Reservoir-Mittelabschnitte und
zwei Reservoir-Endabschnitte verbunden sind (S. 3, Abs. 3),

- nebeneinanderliegende Abschnitte sind mit einer Versiegelungsschicht verbunden
(S. 3, Abs. 3), die ein Elastomer umfasst (S. 4, Abs. 3),

- wobei die Reservoirabschnitte mit Verspannungsrohren versehen sind (S. 4, Abs. 1:
"Fuhrungskanale" sind Verspannungsrohren nach A1 [0019]),

- durch die Drahtseile gezogen sind (S. 3, Abs. 3),

- Anschluss an eine von einem Elektromotor angetriebene Pumpe zur
Energiespeicherung und an eine Turbine, die einen Generator antreibt, zur
Energiefreisetzung (das "hydroelektrische Energiewandlermodul” aus A2, S. 3,
Abs. 4 verfugt Uber diese in A3 [0003] genannten Eigenschaften).

Die Drahtseile umfassen 7 oder weniger Strange verdrillter Metalldrahte (A2, S. 4, Abs. 3
und Fulnote: PI-R).

Damit unterscheidet sich Anspruch 6b ii) insoweit von A2, als das Elastomer 23 bis
35 Gew.-% RZCH enthalt (in A2 ist kein Anteil offenbart).

Das angefochtene Patent besagt in A1, Absatz [0023], dass die damit verbundene
technische Wirkung die Verbesserung der langfristigen Formstabilitat ist. Dies I0st die
objektive technische Aufgabe einer Verlangerung der Nutzungsdauer (vgl. A1[0023]).

Ein Fachmann, der A2 verbessern mochte, wirde A6 zurate ziehen: in A2 wird die
Bedeutung der langfristigen Formstabilitat fur Versiegelungsschichten erwahnt (A2, S. 4,
Abs. 3), und in A6 die objektive technische Aufgabe, die Nutzungsdauer zu verlangern
(A6 [0012]). In A2 wird kein RZCH-Anteil angegeben, sodass ein Fachmann angeregt
wird, eine Wahl zu treffen.

A6 [0012] lehrt, dass sich die langfristige Formstabilitat verbessern lasst, wenn im
Elastomer fur die Versiegelungsschicht ein RZCH-Anteil von 30 Gew.-% verwendet wird.
Somit wurde der Fachmann ohne Weiteres einen RZCH-Anteil von 30 Gew.-% wahlen,
was innerhalb des beanspruchten Bereichs liegt.

Damit kann der Gegenstand des Anspruchs 6b ii) erlangt werden, ohne dass es in
Anbetracht von A2+A6 einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 56 EPU) bedarf.
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