Mal nr 04-139
P.ans. 9903764-0

PATENTBESVARSRATTENS

DOM

meddelad 2007-01-31 efter 6dverklagande av Patent- och registreringsverkets
beslut, se bilaga 1.

Klagande: I: Kappa Kraftliner AB (inviandare)

Ombud: Gunnar Henningsson, Awapatent AB
Klagande: II: Stora Enso AB (invandare)

Ombud: Per Reiner, L.-O Lundquist Patentbyra AB
Klagande: III: Metso Paper Inc. (invandare)

Ombud: Ivar Andréasson, Hynell Patenttjanst AB
Klagande: IV: M-real Oyj (inviandare)

Ombud: Christoffer Sundman, Seppo Laine OY
Klagande: V: SCA Hygiene Products AB (invindare)
Ombud: Lisbeth Egerod, Valea AB

Motpart: Korsnis AB (patenthavare)

Ombud: Brita Nilsson, Zacco Sweden AB

Malet galler: Upphéavande av patent pa obestruken pappers- eller

kartongprodukt och forfarande for framstallning darav.
DOMSLUT

Patentbesvarsriatten bifaller invindarnas éverklaganden och
upphéaver patent.

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Linnégatan 87 D 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm



YRKANDEN M.M.

I respektive 6verklagande yrkar de fem invidndarna att patentet
upphévs.

Patenthavaren bestrider dndring och yrkar att patentet uppratt-
halls med oférandrade patentkrav. I andra och tredje hand yrkas
patentet uppratthallet 1 Andrad lydelse med patentkrav bendmnda
Alternativ 1 respektive Alternativ 2, inkomna till Patentbesvars-
ratten den 3 februari 2005.

I malet har hallits muntlig férhandling.

REDOGORELSE FOR SAKEN

Uppfinningen

Enligt beskrivningen avser uppfinningen en ny kvalitet av en obe-
struken pappers- eller kartongprodukt med ett toppskikt av blekt
kemisk massa och med en yta hos toppskiktet som ar lamplig for
tryckning.

Inom forpackningsomradet finns ett stort behov av pappers- eller
kartongprodukter, som har god tryckbarhet. En lamplig yta for
tryckning uppnas hos sadana produkter dels genom att utféra ka-
landrering for att minska ytraheten och dels genom att pafora ett
bestrykningsskikt for att forbattra yttopografin.

Vid framstallning av pappersprodukter lampliga for tryckning
genomfors kalandreringen efter torkning eller bestrykning genom
att pappersbanan pressas ihop 1 ett eller flera valsnyp. Detta med-
for reduktion av produktens tjocklek och deformering av dess inre
struktur. Emellertid ar det onskvéart att endast deformera produk-
tens ytomrade och behalla bulkstrukturen i 6vrigt. Ett mjukare
och mera deformerbart ytskikt kan erhallas genom att termiskt
mjukgora pappersytan genom att en kalandreringsvals ges en hog
yttemperatur, varigenom ytmaterialet blir mer hoppressat dn
bulkmaterialet. En sadan deformering av ytskiktet kan emellertid



leda till en olikformig fortéatning av ytan och déarmed till porosi-
tetsvariationer genom att det uppstar omraden med hoppressade
fiberflockar och omraden mellan sadana. En skonsammare kom-
paktering av ytskiktet kan erhallas genom anvidndning av mjuka
kalandreringsnyp, varvid tryckpakdnningar inte enbart blir lokali-
serade till papperets tjockare regioner, dvs till de stiallen déar fiber-
flockar finns. Vid forlangt mjukt nyp minskas de lokala tryckkon-
centrationerna i nypet avsevéart och énskad deformering av pap-
persytan kan uppnés utan att lokala variationer hos ytegenska-

perna nimnvart ckas.

Mjuka nyp i kombination med hog valstemperatur har anvants for
bestruken kartong och har visats medféra avsevart forbattrad
glans och ytjdmnhet. Emellertid har sadan teknik inte tidigare be-
skrivits for obestrukna produkter. For att spara resurser och dér-
med uppna forbattrad ekonomi ar det 6nskvirt kunna framstalla
aven obestrukna pappersprodukter med god tryckbarhet och dér-
med uppna minskad anviandning av oorganiska bestrykningske-
mikalier, dock utan att produktens kvalitet paverkas betraffande
bulk, styvhet, ytglans och ytrahet.

Uppfinningens syfte ar saledes att astadkomma en obestruken
kartongprodukt med god tryckbarhet. Detta uppnas med en pro-
dukt, definierad genom vissa ytparametrar och med en kaland-
reringsteknik med ett forlangt mjukt nyp och med avsevart hogre

kalandreringstemperatur &n vad som normalt anvéands.

Patentkraven 1-7 enligt forstahandsyrkandet innefattar sjalvstéan-

diga patentkrav 1, 4 och 5. Patentkravet 1 avser en produkt och
har féljande lydelse:

Obestruken pappers- eller kartongprodukt bestdende av ett eller flera
skikt med ett toppskikt bestdende av blekt kemisk massa,
kdnnetecknad darav, att toppskiktets yta har ett glansvéarde av
20 — 50 % métt enligt Tappi T480, en glansvariationskoefficient i
vaglangdsomréadet 3 — 30 mm av mindre 4n 5%, och en ytrahet (PPS -10)
av 3 — 5 um matt enligt ISO 8791-4.



Patentkravet 4 avser anviandning av en pappers- eller kartongpro-
dukt enligt nagot av kraven 1-3 vid framstallning av férpack-

ningar.

Patentkravet 5 avser ett forfarande och har féljande lydelse:

Vid ett forfarande for framstallning av en obestruken pappers- eller kar-
tongprodukt enligt kravet 1, utfors kalandrering av pappers- eller kartong-
produkten med en kalander med mjukt forlangt nyp som har en upphettad
vals som anpressas mot pappers- eller kartongproduktens toppskikt och
har en yttemperatur av 250 till 350°C, varvid trycket mot papperet eller
kartongen justeras till 5 — 40 MPa beroende pa linjelasten, kalanderbal-
tets egenskaper och det forlangda nypets langd.

Patentkraven 1-4 enligt andrahandsyrkandet innefattar sjalvstan-

diga patentkrav 1 och 4 med samma lydelse som motsvarande pa-
tentkrav enligt forstahandsyrkandet, saledes ett produktkrav 1
och ett anvandningskrav 4 men inget forfarandekrav.

Patentkraven 1-3 enligt tredjehandsyrkandet motsvarar kraven 5-7

enligt forstahandsyrkandet, saledes forfarandekrav, men innefattar
inget produktkrav. Patentkravet 1 har féljande lydelse:

Vid ett forfarande for framstéllning av en obestruken pappers- eller kar-
tongprodukt bestdende av ett eller flera skikt med ett toppskikt bestdende
av blekt kemisk massa, varvid toppskiktets yta har ett glansvarde av 20 —
50 % matt enligt Tappi T480, en glansvariationskoefficient i vaglangdsom-
radet 3 — 30 mm av mindre &n 5%, och en ytrahet (PPS -10) av 3 -5 um
maéitt enligt ISO 8791-4, utfors kalandrering av pappers- eller kartongpro-
dukten med en kalander med mjukt forlangt nyp som har en upphettad
vals som trycker mot pappers- eller kartongproduktens toppskikt och har
en yttemperatur av 250 till 350°C, varvid trycket mot papperet eller kar-
tongen justeras till 5 — 40 MPa beroende pa linjelasten, kalanderbéiltets
egenskaper och det férlangda nypets langd.

Anforda grunder for patentets upphdvande

Bristande tydlighet hos beskrivningen sa att en fackman inte kan

utova uppfinningen med ledning ddarav havdas av invandare II, 111
och V.

Bristande nyhet resp. uppfinningshéjd med hénsyn till anférda
skrifter havdas av invandare I, I1I, IV och V.




Bristande nyhet med hénsyn till 6ppet utnyttjande héavdas av in-

vandare II och stods av invandare I och invandare III.

Kand teknik

Inviandarna har anfort en mangd skrifter, numrerade enligt nedan,
for att pavisa bristande nyhet och uppfinningshdéjd hos uppfin-
ningen. Vissa skrifter som ar publicerade efter patentets ingiv-
ningsdag och endast anférda for att belysa viss terminologi har

inte medtagits i nedan angivna lista.

D1 : Bryntse and Norman: A method to measure variations in surface
and diffuse reflectance of printed and unprinted paper samples”; Tappi
Vol. 59, April 1976.

D2 : Turtinen and Tano: ”OptiDwell — The new bulk preserving method”;
Pita Anual Conference 1998, Bolten UK, sid. 55-59.

D3 : ”OptiDwell, Advanced Multigrade Calendering”; Broschyr fran
Valmet, 12/1998.

D4 : US patentskrift 5,400,707

D5 : Back och Olsson: "Temperaturens inverkan vid hetkalandrering av
kartong utvéarderad i en presssimulator”; STFI-meddelande B579, 1981.

D6 : Tani and Hiirsalmi: "New bulk preserving calendering method based
on shoe nip”; Konferens 1 Helsingfors juni 1998, sid. 137-145.

D7 : Sipi: ”Calendering Methods and their Development” (engelsk
oversattning); Seminarium 1 Helsingfors sept. 1998.

D8 : US patentskrift 5,393,959

D9 : US patentskrift 5,895,598

D10 : US patentskrift 5,483,873

D11 : US patentskrift 4,624,744

D12 : SE patentskrift 503 580

D13 : US patentskrift 5,836,242

M Papermaking Science and Technology; Book 10: Finishing; sid. 44-

Cb

, 50-51, 65; 1999 (publ.datum 12 okt. 1999 enligt aktbilaga 82).

U

: Crotogino: "Temperature Gradient Calendering”; Tappi Journal,
t. 1982.

O



D16 : Gavelin: "Glattning”; Specialbok, Skogsindustrins Utbildning 1
Markaryd AB 1993, sid. 94-95, 109-112.

D17 : Peel: ”Soft nips and high temperatures improve quality and save
bulk for board grades”; PIRA, Paperboard — the technology and the future,
Nov. 1992.

D18 : Okamoto: "New aspect of temperature gradient calendering”;
Finishing and Converting, 1989, sid. 159-165.

D19 : Back and Olsson: "The effect of temperature on gloss calendering of
paper boards as evaluated in a press simulator”’; Svensk Papperstidning
1983, sid. 31-41 (motsvarar D5).

D20 : Steffner, Nylund, Rigdahl: "Influence of the calendering conditions
on the structure and the properties of woodfree paper — A comparison
between soft nip calendering and hard nip calendering”; Nordic Pulp and
Paper Research Journal, Vol. 13 No. 1, 1998, sid. 68-75.

D21 : Leinonen and Bergman: "Valmet soft nip and long nip calendering —
the tools to improve your paper and board quality”; 13th International
papermaking conference; Cracow Sept. 1999.

D23 : Wikstrom et al: ”Calendering of coated paper and board in an
extended soft nip”; Nordic Pulp and Paper Research Journal, No. 4, 1997,
sid. 289-298.

D24 : "Induction Heated Jacket Roll”, Broschyr fran Tokuden Co, Ltd.,
1992,

D25 : Wikstrém, Nylund, Rigdahl: ”Kalandrering av bestruken kartong
och valsbestruket papper med forlangt nyp”; STFI-meddelande C302,
1994.

D26 : Tani: "Possibilities of extended-nip calendering” (engelsk
oversattning); Seminarium 1 Helsingfors, feb. 1998, sid. 1-7.

D29 : Granberg: "Fukt- och temperaturinverkan vid kalandrering av
papper”, Licentiatavhandling, KTH Stockholm 1996.

D31 : Foyn and Lovhagen: ”Gloss variation — measurement technique and
relations to optical paper properties”; 3rd European research symposium,
Stockholm juni 1996.

Vidare har invandare II i Patentverket hdvdat och vid 6verklagan-

det vidhallit, med stéd av invandare I och III, att uppfinningen

enligt patentkravet 1 saknar nyhet genom 6ppet utnyttjande och

anfor bl.a. bilagor I — VI enligt f6ljande:

Bilaga I : Intyg visande tillverkning och férsdljning fore patentets 16pdag
av en namngiven pappersprodukt (ROYAL GLAZE C 40 g/m?) enligt
angiven produktspecifikation.



Bilaga I : Intyg visande att arkivmaterial med ref.nr 907238, harrérande
fran ndmnda pappersprodukt, skickats till Stora Enso Research.

Bilaga III : Rapport PS20020205-00 visande ytrahets- och glansvirden for
arkivmaterialet med ref.nr 907238.

Bilaga IV : Rapport PY-0219 visande véarden pa glansvariationskoefficien-
ten enligt Bryntse och Norman (1975) for arkivmaterialet med ref.nr
907238.

Bilaga V : Kopia av artikeln av Bryntse och Norman, Tappi 59:4, 1976
(D1).

Bilaga : Fakturakopia 6ver forsialjning av ROYAL GLAZE C 40 g/m2 fran
99-10-15 (kallad Bilaga VI).

Det éverklagade beslutet

Patentverket har bedomt att uppfinningen enligt produktkravet 1
och uppfinningen enligt forfarandekravet 5 uppvisar nyhet och
uppfinningsh6jd och har ddrmed avslagit inviandningarna.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Fragan om bristande tydlighet hos beskrivningen

Invandaren II (Stora Enso AB) anfér 1 sammanfattning:
Om ett patentkrav definierar en uppfinning i termer av parametrar sa
méste i patentet finnas en tydlig beskrivning av vilken metod som anvéints
for att bestimma parametervirdena, savida inte en branschstandard finns
eller alla kiinda matmetoder ger samma resultat. Om inte detta krav pa
tydlighet 4r uppfyllt 4r en tolkning av patentet omdjlig, dd ndgon menings-
full jimforelse av skyddsforemalet med pappers- och kartongprodukter
kianda vid patentets 16pdag inte kan géras. Fér parametrarna glansvirde
och ytrahet ar vialdefinierade métstandarder angivna. Glansvariationsko-
efficienten ar emellertid ett spridningsmatt som anger hur mycket intensi-
teten hos reflekterat infallande ljus varierar 6ver ytan hos ett pappersark.
Niamnda intensitet dr starkt beroende dels av vaglidngden hos det infal-
lande ljuset och dels av vinkeln relativt arkytan, med vilken det reflekte-
rade ljuset betraktas. Nagon méatstandard for glansvariationskoefficienten
anges inte i patentkravet 1. I beskrivningen anges att denna parameter
kan métas med en metod enligt Bryntse och Norman (D1). Detta ar en
séllan anvand metod och kan inte betraktas som branschstandard. Héari
anges att belysnings- och méitningsvinklar kan variera fran 0 - 60°, men
vanligen viljs bada till 45°. Saledes kan olika vinkelvirden féorekomma vid
métningen av denna starkt vinkelberoende parameter, och erhallna vér-
den vid olika matningar ar darfér inte jamfoérbara.



Invandaren III (Metso Paper Inc.) anfor 1 sammanfattning:
I Patentverkets beslut anges att patentkravet 1 far “anses tillrackligt tyd-
ligt angivet genom att det 4r definierat genom métbara parametrar”. Fra-
gan om en tydlig beskrivning &r dock inte begrédnsad till om det ar mdojligt
att utéva det 1 patentkravet 5 angivna férfarandet eller till om det &r mgj-
ligt att mata de parametrar som anges i kravet 1. Vi hdavdar att det forfa-
rande som framgar av beskrivningen inte ar sa tydligt angivet att en
fackman med ledning dirav kan framstélla den produkt som anges i kra-
vet 1. Harav f6ljer enligt 25 § 2 punkt patentlagen att patentet maste
upphévas. Harvid hianvisas till beslut fran EPO:s Board of Appeal,
T 965/01, vari framfors att ndr parametrar som angivits som vésentliga 1
beskrivningen inte kan utldsas ur denna sa uppfyller inte beskrivningen
kravet om tydlighet.

I patentets beskrivning ges inga konkreta exempel pa framstallningsforfa-
randet enligt kravet 5, forutom att man anger att forsok gjorts vid en tem-
peratur av 250°C och vid en temperatur av 300°C. I intervallet 301°C-
350°C saknas helt utféringsexempel i beskrivningen. Av fig. 1 1 beskriv-
ningen framgér vidare att forsok gjorts vid 180°C med ett “hart nyp”, ett
“konventionellt mjukt nyp” och ett “langnyp”. Det anges dock inte vilket
tryck som anvints. Detta leder till oklarhet betréffande det i kravet 5 an-
givna tryckintervallet.

Invindaren V (SCA Hygiene Products AB) anfér 1 sammanfattning:
Argumenten betraffande otillrdcklig beskrivning vidhélles. Det enda ex-
empel som anges 1 patentet avseende framstéllning av en obestruken blekt
vatskekartong dr synnerligen knapphéndigt beskrivet med avseende péa
ingdende ravaror samt anvinda processparametrar for att en fackman
ska kunna aterskapa den produkt och den process som anges i patentet.

Dessutom saknas helt utforingsexempel 6ver andra delar av det begidrda
skyddsomfénget "obestruken pappers- eller kartongprodukt”. Det begéarda
skyddsomfénget i krav 1 innefattar samtliga obestrukna pappers- och kar-
tongprodukter med ett toppskikt av blekt kemisk massa, vilka uppfyller
givna glans-, glansvariations- och ytrahetsvirden, oberoende av hur man
erhéllit dessa virden. Skyddsomfanget stricker sig sdledes mycket langt
utover vad som exemplifierats och knapphéndigt beskrivits i det enda ex-
empel som finns i1 beskrivningen och vilket anger kalandrering av vatske-
kartong i ett forlangt mjukt nyp vid 250°C med dngapplicering omedelbart
fore kalandreringsnypet. Kravet 1 anger siledes alla tdnkbara obestrukna
pappers- och kartongprodukter som uppfyller de angivna parametervir-
dena. Det saknas beskrivning av hur de angivna produkterna aterskapas
inom stora delar av det begirda skyddsomfanget, och den experimentella
beskrivningen i patentet ar alltfor begrdnsad fér att motivera det angivna
breda skyddsomfénget.

Patenthavaren anfor 1 sammanfattning:
Mitningen av glansvariationskoefficient har hdvdats inte vara tillrackligt
tydligt angiven sé att en fackman kan utéva uppfinningen. Dock anges i
beskrivningen vilken metod som kan anvéndas fér denna méatning. Efter-
som det inte finns ndgon standardmetod for métning av glansvariation har
1 kravet 1 angivits glansvariationskoefficient i procent i den storleksklass
som 6gat dr mest kanslig for.



Glansvariationskoefficienten 4r ett spridningsméatt som anger hur glan-
sen, dvs speglingseffekter pa pappersytan, varierar 6ver ytan hos ett pap-
persark. Begreppet glansvariationer beskriver hur glansen varierar mel-
lan olika lokala méatpunkter pa pappersytan. Enligt Bryntse och Norman,
som hénvisas till 1 beskrivningen, ger vinkeln 45° bast korrelation till
synintrycket glans. Att man vid olika metoder att méta glansvariationsko-
efficienten kan komma att anvidnda olika vinklar gor att ndgot absolut
véarde inte har angivits 1 patentkravet 1 utan ett relativt viarde. Variatio-
nen har angivits i procent for att inte lasa fast att glansvariationskoeffici-
enten maste méatas enligt Bryntse och Norman, eftersom nimnda metod
inte 4r en standardmetod och det inte heller finns ndgon annan standard-
metod.

De invindare som havdar att beskrivningen inte ar tillrackligt tydlig for
fackmannen att utéva uppfinningen har inte redovisat nigra forsok att ut-
fora uppfinningen, som pa grund av brist i féreliggande beskrivning har
misslyckats, varfér invandarnas asikt i detta hdnseende inte ar trovardig.
I foreliggande patent har 1 beskrivningen angivits en metod med vilken
glansvariationskoefficienten klart och tillforlitligt kan bestdmmas och dar-
for ar beskrivningen tillrdckligt tydlig for att en fackman ska kunna utéva
uppfinningen.

Fragan om nyhet och uppfinningshojd

Invandaren I (Kappa Kraftliner AB) anfér 1 sammanfattning:
Produkter som uppfyllde samtliga bestdmningar 1 patentkravet 1, mojligen
med undantag for bestamningen om glansvariationskoefficienten, var vid
l6pdagen for patentet kinda genom flera av de anférda dokumenten, var-
vid sérskilt anges D5 och D11. I den man ovan angivna eller genom 6ppet
utnyttjande redovisade produkter inte skulle anses nyhetshindrande sa
skiljer sig produkten enligt patentkravet 1 fran tidigare kédnda produkter
enbart genom att glansvariationskoefficienten for produkten ska under-
stiga ett visst virde, varigenom produkten ska fa en god yta for tryckning.
Detta innebédr emellertid enbart ett 6nskemal som inte innebér nagot av
uppfinningskaraktir for fackmannen inom omradet. Fackmannen ar vil
medveten om att smé glansvariationer innebér en for tryckning béttre
lampad yta och ar efterstravansvéard. Vid diskussion om glansvariation
hanvisas till D14, D2, D17, D3, D6 och D21. Vidare framhalls att patent-
havaren inte i patentet har redovisat ndgot som underbygger en sirskild
betydelse for de olika griansvéirden som patentkravet 1 ger for de tre an-
givna parametrarna.

Enligt resonemanget i Patentverkets beslut skulle en produkt, som defini-
eras genom ett antal énskvirda parametrar, anses vara patenterbar sa
snart fackmannen inte uppenbart inser hur detta &r mojligt att uppna. Att
det kan vara fraga om ett rent onskemal saknar foljaktligen betydelse. I
foreliggande fall anvisar den kidnda tekniken tydligt vilken vig fackman-
nen bor gé for att uppna de énskade egenskaperna hos produkten i fraga,
nédmligen kalandrering med forlangt mjukt nyp vid forhojd temperatur,
varfor patentkravet 1 endast far anses ge uttryck for ett ej patenterbart,
for fackmannen uppenbart narliggande 6nskemal.

Vidare maéste forfarandekravet 5 ldsas sdsom avseende ett kalandrerings-
forfarande lampligt for anvdndning vid framstéllning av en produkt enligt
patentkravet 1. Kalandreringsférfaranden som uppvisar samtliga visent-
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liga sédrdrag som anges 1 patentkravet 5, med undantag for det forhéjda
temperaturintervallet 250-350°C, var forut kanda genom ett antal i malet
anforda dokument avseende OptiDwell-kalandrering och kalandrering
med forlangt mjukt nyp, bl.a. D3 och D11. Dessutom fanns det fore 16pda-
gen for patentet mycket tydliga anvisningar om det férdelaktiga i att ut-
fora hetkalandrering vid temperaturer 6verstigande 250°C, sdsom i doku-
menten D5, D16, D17, D18, D12, D4 och D23.

Aven om den férsta rekommendationen om temperaturer 6ver 250°C &r
fran 1981 sa framgar av redovisade dokument att man séirskilt under dren
fore 16pdagen tar upp denna tanke och i ett flertal dokument framhéller
det fordelaktiga med saddan forhéjd kalandreringstemperatur, saval for be-
struket som for obestruket papper. Patentkravet 5 definierar foljaktligen
inte nagot som visentligt skiljer sig fran vad som visats vara férut kant.

Invandaren III (Metso Paper Inc.) anfor 1 sammanfattning:
De produktegenskaper som anges i kravet 1 utgér endast en uppriakning
av 6nskvarda egenskaper, varvid 6nskvardheten av dessa egenskaper ar
forut kand. Enligt Patentverkets beslut forefaller bedomningen av pro-
duktkravet vara kopplat till att produkten framstéallts genom ett visst for-
farande. Kravets formulering ticker dock dven sddana produkter som till-
verkats med andra metoder d4n den enligt kravet 5. Produkten enligt kra-
vet 1 4r nérliggande for fackmannen oavsett hur produkten i fraga fram-
stallts.

En fackman skulle férvanta sig att erhélla dessa egenskaper genom ka-
landrering med en OptiDwell skokalander tillsammans med lampligt val
av temperatur.

Nar en produkt utgér ett oundvikligt resultat av att man anvéander ett
kant forfarande innebér detta att produkten i sig maste anses vara forut
kiand d4ven om produkten som sadan inte beskrivits uttryckligen. Den enda
metod som anges i patentet for framstallning av produkten enligt kravet 1
ar den metod som anvinds i1 kravet 5. Denna metod &r helt kéind genom
skriften D11. I denna visas ett forfarande for kalandrering av en pappers-
produkt, bestruken eller obestruken, varvid man efterstriavar att 6ka pro-
duktens tryckbarhet.

Enligt kravet 5 ska kalandreringen ske "med mjukt forlangt nyp”, vilket
uttryck inte har ndgon allmént vedertagen betydelse. Denna term kan
déarfor inte anvéandas for att skilja forfarandet enligt kravet 5 fran kidnd
teknik. I D11 anges att nyplidngden kan uppga till eller 6verstiga 2,54 cm.
Vidare anges att valstemperaturen kan vara 251°C, 288,9°C och 266,7°C.
Det angivna nyptrycket enligt D11 uppgar till 13,78 - 60 MPa.

Ifall, trots redovisade skil, ndgon meningsfull skillnad skulle kunna utl-
sas mellan det som anges i1 kravet 5 och det som anges1 D11, havdas att
det 1 kravet 5 angivna saknar uppfinningshéjd i forhallande till det som &r
kant genom D11 i kombination med exempelvis D3. Ytterligare hanvisas
till det som anges 1 D26 nér det lases tillsammans med D4, vilket leder
fackmannen till den pastddda uppfinningen enligt kravet 5.

Invandaren IV (M-real Oyj) anfoér 1 sammanfattning:
Produktkravet 1 utgér endast en sammanfattning av énskemaél. Patentha-
varen har inte pavisat i vilken man de siffervarden som ingar i kravet ar
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kritiska péa ett sédtt som skulle motivera uppfinningshdojd. Ej heller resulta-
ten enligt figuren 1 patentets beskrivning kan anses styrka uppfinnings-
ho;d.

Patentverkets beslut ar felaktigt, da forfarandet resp. produkten enligt pa-
tentet saknar uppfinningsh6jd. Kalandrering av papper eller kartong i
langa mjuka nyp ar ként sedan tidigare. Skriften D2 utvisar klart att
lagsta glansvariationen uppnds med kalandrar med férlangt nyp. Utifran
det som anges i exempelvis D4 och D5 &r det nirliggande fér fackmannen
att anvinda en hog temperatur. Dessutom diskuteras i mdnga av de an-
forda mothallen de fordelaktiga egenskaper, som uppnés genom kalandre-
ring vid héga temperaturer i 1dnga mjuka nyp. Den analys av problemet
och 16sningen som anges i1 beslutet &ar bristfallig. Med hanvisning dven till
ovrigt som framkommit under inviandningen hemstélls att patentet upp-
hévs pa grund av bristande uppfinningshdéjd.

Invindaren V (SCA Hygiene Products AB) anfér 1 sammanfattning:
Det problem, som uppfinningen enligt patentet avser att 16sa, namligen
att astadkomma en god yta for tryckning, har 16sts genom att definiera tre
olika parameterviarden for papperet. Vid bedomningen av uppfinningshojd
stéaller man sig fragan huruvida det kan anses ha varit tidigare kint eller
nérliggande att den angivna kombinationen av parametervarden i kravet
1 har en koppling till eller korrelerar med god tryckbarhet.

Av de anforda dokumenten framgar att var och en av de tre angivna pa-
rametrarna glansvirde, glansvariation och ytrahet samtliga korrelerar
med god tryckbarhet fér papper och kartong, inklusive obestruken sadan.
De angivna mitviardena, atminstone de for glansvirde och ytrahet, har vi-
sat sig ligga inom granser som ar tidigare kidnda dven for obestrukna kva-
liteter. Nar det géller glansvariationen har denna uppmétts med en metod
som inte dr standard inom branschen, varfor det rimligen inte ar mojligt
att hitta ndgon hinvisning i litteraturen kring dessa méatvarden. Detta ar
dock ointressant, eftersom denna egenskap tidigare identifierats att kor-
relera med god tryckbarhet. Att enbart méata denna tidigare identifierade
egenskap med en viss midtmetod och ange ett godtyckligt valt matvarde pa
den kan knappast kvalificera som en uppfinning.

Vad géller forfarandekravet 5 uppfylls samtliga kdnnetecken, utom upp-
giften om temperatur, av skriften D2. Det finns dock inget i D2 som skulle
tala emot att anvénda en hégre temperatur dn den i utféringsexemplet.
Anvindning av héga temperaturer vid mjuka forlangda pressnyp beskrivs
i D4, vilket sags ge ett papper med en jamn och glansig yta. Aven av
D5/D19 framgar effekten av hoga temperaturer vid kalandrering, nadmli-
gen forbattring av savél glans som ytjamnhet for bade bestrukna och obe-
strukna kvaliteter. Kravet 5 anger siledes enbart forfarandesteg som 1 de
anforda skrifterna har definierats som viktiga for att uppna hog glans och
jamna ytegenskaper och darmed forbattrad tryckbarhet och saknar darfér
uppfinningshgjd.

Patenthavaren anfor 1 sammanfattning:
Nagra av invindarna anser att kombinationen av parametrar i kravet 1
innebér ett 6nskemal och saknar uppfinningskaraktéar for fackmannen.
Det kan dock inte anses vara ett 6nskeméal om man baserar kravet pa re-
sultat fran métta parametervirden for faktiska produkter. Invindarna an-
for 4ven att patentkravet 1 inte skiljer sig véasentligt fran kidnd teknik. Det
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ar dock inte uppenbart for fackmannen att just den kombination av egen-
skaper som anges i kravet 1 4r mojlig att uppné och darfoér definierar kra-
vet 1 en patenterbar produkt.

Vid tidpunkten for uppfinningen fanns det inte p4 marknaden kalandrar
med mjukt forldngt nyp som kunde upphettas till en yttemperatur av 250 -
350°C. De kommersiella oljorna for upphettning var inte bestéandiga vid
denna temperatur. Darfor kan man bortse fran samtliga hinvisningar som
utnyttjar kalandrar som upphettas med olja dd sddana inte kunde anvén-
das for att na erforderliga temperaturer i forfarandekravet 5 fér fram-
stallning av produkten enligt patentkravet 1.

Skriften D4 avser en apparat, varvid inga resultat visas vad man kan
dstadkomma med apparaten. Spekulationer om jaimnhet och glans anges
men d4 inga resultat fran kalandrering presenteras kan man inte gissa pa
vilken niva glans och ytrahet kan komma att ligga om man utnyttjar ap-
paraten, om den ndgonsin har byggts.

Skriften D24 géller en broschyr avseende Tokudens induktionsupphettade
valsar. I broschyren anges att Tokuden-konceptet kan bidra till mer lik-
formigt nyp, som kan paverka nyptrycket, skydda mot bulkminskning
samt dstadkomma jamnare ytor och hogre glans. Av detta kan man inte
utldsa att man ocksé skulle kunna uppna laga glansvariationer hos ka-
landrerad kartong eller kalandrerat papper.

Skriften D16 visar att hog yttemperatur av 100-300°C kan uppnéas med en
termovals 1 kombination med en plastvals, dvs inte en kalander med for-
langt mjukt nyp.

Betraffande skriften D11 hidvdas att patentkravet 1 skulle sakna nyhet i
forhallande till denna, vilket bestrides. Invandaren hénvisar till argumen-
teringen som géller forfarandekravet 5, men ndgot nyhetshinder mot pro-
duktkravet 1 framfors inte. I D11 anges inte ndgot mjukt férlangt nyp,
utan D11 beskriver anvindning av ett konventionellt mjukt nyp. Forfa-
randekravet 5 har inte visats sakna nyhet. Forfarandet enligt kravet 5
hévdas dven vara nirliggande for fackmannen genom att det inte d4r ndgon
skillnad mellan syftet i D3 och 1 kravet 5, ndmligen att férbéattra tryckbar-
heten hos obestruken pappers- eller kartongprodukt. Syftet ar kanske det-
samma, ndmligen att forbattra tryckbarheten hos obestruken pappers- el-
ler kartongprodukt, men det dr skillnad pa resultat som uppnas med D3
vid en temperatur av 220°C och med minst 250°C i férfarandet enligt krav
5. Inte nagonstans i D3 eller ndgon annan anford skrift féreslds en kon-
struktion eller ett forfarande déar valstemperaturen i kalandern 1 D3 ska
hojas till 6ver 250°C for att erhalla produkter av obestruken pappers- eller
kartongprodukt med nya unika ytegenskaper. Darfor dr kravet 5 inte nér-
liggande f6r en fackman.

Fragan om oppet utnyttjande

Invandaren II vidhaller det vid invadndningsférfarandet hav-
dade 6ppna utnyttjandet. Stod for detta har uttalats av in-
vandaren I och inviandaren III. Patenthavaren har infoér Pa-
tentbesvarsratten inte kommenterat fragan.
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DOMSKAL

Enligt 25 § forsta stycket 2 p. patentlagen ska patentmyndigheten
efter invindning upphéva patentet, om det avser en uppfinning
som inte ar sa tydligt beskriven att en fackman med ledning av

beskrivningen kan utéva uppfinningen.

Forstahandsyrkandet

Fragan om beskrivningens tydlighet

I patentskriften beskrivs ett forfarande dar kalandrering utférs pa
visst sitt 1 en kalander med mjukt férlangt nyp, till astadkom-
mande av en obestruken pappers- eller kartongprodukt som har
vissa ytengenskaper angivna med viarden pa parametrarna glans,
glansvariationskoefficient och ytrahet. I patentkravet 1 anges
emellertid endast att den 1 kravingressen angivna produkten ska
ha de angivna ytegenskaperna. Kravet anger darmed endast vad
som ska uppnas, inte hur det ska uppnas, och ar darigenom av den
art som brukar benédmnas "6nskemalsbetonat”. Kravet omfattar
ddrmed alla enligt kravets ingress angivna produkter som har de
angivna ytegenskaperna, oberoende av hur de har framstallts. Pa-
tentkravet 4 avser en anvindning av den i krav 1 angivna produk-

ten.

Ett patentkrav anger vanligen generaliseringar av ett eller flera
utforingsexempel 1 beskrivningen, varvid graden av tillaten gene-
ralisering far avgoras med hinsyn till teknikens standpunkt samt
till det experimentella underlaget. Vid en uppfinning inom ett nytt
omrade kan graden av generalisering tillatas vara storre an vid en
uppfinning som avser vidareutveckling av kdnd teknik. Produkten
enligt patentkravet 1 omfattar angivna intervall for de tre para-
metrarna glans, glansvariationskoefficient och ytrahet, vilka alla
enligt kidnd teknik ar valkédnda méatvariabler for kalandrerade
pappers- och kartongprodukter och ar forknippade med uppnaen-
det av god tryckbarhet for sadana produkter, inklusive obestrukna
sadana. Karakterisering av en uppfunnen produkt med hjilp av
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parameterintervall kan medges endast om det ar kant hur dessa

ska uppnas och om uppfinningen innefattar nagot darutover.

I patentets beskrivning anges att "produkterna enligt uppfin-
ningen kan erhallas genom en pappersframstéallningsprocess”, vil-
ken anges inbegripa en kalandreringsteknik med ett forlangt
mjukt nyp och med en kalandreringstemperatur av 250°C eller
hogre, vilket "ger en majlighet att uppna unika absoluta varden for
ytegenskaper”. Harefter anges att en aspekt av uppfinningen ar
inriktad pa en obestruken pappers- eller kartongprodukt med sar-
drag enligt det 1 kravet 1 angivna.

Patentkravet 1, liksom patentkravet 4, anger salunda en uppfin-
ning som gar ut pa att det har faststallts vilka ytegenskaper den
patentsokta produkten ska ha. Beskrivningen anger emellertid
inte att uppfinningen avser ett sadant faststallande. Det 4r en val-
etablerad princip att en patentsokande ska fa ett skydd som mot-
svarar uppfinnarinsatsen. Det sokta skyddsomfanget maste vara
tydligt angivet och méaste sta i rimlig proportion till det bidrag till
den kdnda tekniken om uppfinningen utgor. Patentkraven 1 och 4
gar utéver uppfinnarinsatsen och star inte 1 rimlig proportion till

uppfinningens bidrag till den kdnda tekniken.

Vad galler tydligheten och fullstindigheten hos beskrivningen av
en uppfinning s att en fackman kan utéva den héanvisas till
beslutet T 409/91 fran EPO:s Board of Appeal. Hari framhalls att
det skydd som tilldelas en patentsokt uppfinning ska motsvara det
bidrag till aktuell teknik som beskrivningen av uppfinningen
utgor, se T 409/91, Reasons for the Decision, punkt 3.3:

In the Boards’s judgment this requirement reflects the general
legal principle that the extent of the patent monopoly, as defined by
the claims, should correspond to the technical contribution to
the art in order for it to be supported, or justified (see T 133/85).
This means that the definitions in the claims should essentially
correspond to the scope of the invention as disclosed in the
description. In other words, as was stated in Decision T 26/81, point
4 of the reasons, the claims should not extend to subject-matter
which, after reading the description, would still not be at the
disposal of the person skilled in the art.
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Detta innebér att angivna definitioner 1 patentkravet ska mot-
svara den omfattning av uppfinningen som anges 1 beskrivningen.
Vid patentkrav innehallande funktionella bestdmningar sasom pa-
rametrar maste den i beskrivningen angivna informationen moj-
liggora for fackmannen att utan orimliga svarigheter uppna det
genom parametrarna faststdllda resultatet inom hela det skydds-
omfang som definieras av patentkravet, se T 409/91, punkt 3.5,
sista stycket.

Den 1 patentkravet 1 och 4 angivna uppfinningen, som &r karakte-
riserad av tre parameteruppgifter och har ett vidstrackt omfang,
kan inte anses vara sa tydligt beskriven att fackmannen kan utéva
uppfinningen med ledning av beskrivningen. Villkoret om beskriv-
ningens tydlighet enligt 25 § forsta stycket 2 p. patentlagen,
liksom 1 8 § patentlagen savitt avser en ansékan, innebér att
beskrivningen ska mdjliggora utévande av uppfinningen i hela
dess omfang. For att kunna utéva en uppfinning avseende en
produkt maste fackmannen ur beskrivningen kunna hamta tydlig
och fullstdndig information for att pa ett tillférlitligt satt kunna
framstéalla produkten inom hela det omrade som ticks av
patentkravet. Foreliggande beskrivning anger emellertid endast
det ovanndmnda kalandreringsforfarandet.

Med héansyn till det ovan anférda finner Patentbesvarsratten att
grund enligt 25 § forsta stycket 2 p. patentlagen foreligger for
upphivande av patentet med de beviljade patentkraven, yrkade 1
forsta hand.

Andrahandsyrkandet

Yrkandet innefattar endast produktkrav 1-3 och anvandningskrav
4, vilka ar identiska med patentkraven 1-4 i forstahandsyrkandet.
Darmed géller samma bedéomning som ovan betraffande forsta-
handsyrkandet, varfér patentet inte kan uppratthallas 1 &ndrad
lydelse med dessa patentkrav.
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Tredjehandsyrkandet

Fragan om beskrivningens tydlighet

Yrkandet innefattar endast patentkrav 1-3, vilka motsvarar forfa-
randekraven 5-7 1 forstahandsyrkandet och avser ett forfarande for
framstéllning av en obestruken pappers- eller kartongprodukt med
ett toppskikt av blekt kemisk massa. Forfarandet ar karakterise-
rat av tre atgdrdssardrag vid kalandrering, ndmligen med ett
mjukt férlangt nyp, med en vals med temperaturen 250-350°C
samt med ett nyptryck av 5-40 MPa. Vidare anges i patentkravet 1
att den produkt, som framstélls medelst det 1 kravet angivna forfa-
randet, har viarden pa de tre aktuella parametrarna inom 1 kravet
angivna intervall. Emellertid kan forfarandet inte anses begransat
till framstallningen av en produkt med dessa angivna parametrar,
utan uppgifterna i patentkravet 1 far endast anses innebéara att
forfarandet ar lampligt om en sadan produkt med sadana egen-
skaper onskas framstillas. Dessa parametrar kan saledes inte
tillmétas nagon betydelse vid bedomningen av forfarandekravet
och medfor endast ett indirekt produktskydd for framstéllda pro-
dukter.

Med Patentbesvarsriattens ovan angivna bedémning av férfaran-
dets skyddsomfang far beskrivningen anses uppfylla kraven pa
tydlighet savitt avser patentkraven yrkade i tredje hand.

Fragan om nyhet och uppfinningshojd

Patentbesvarsratten provar inledningsvis fragan med héansyn till
teknik kénd genom anférda skrifter. SAsom anges ovan betraktas
vid bedémningen av ndimnda forfarandekrav sédrdragen roérande
vissa parametrar endast som en lamplighetsangivelse for produk-
ter som ar mojliga att erhalla medelst forfarandet enligt patent-
kravet 1. Dessa parameteruppgifter tillméts darfor ingen betydelse
vid bedomningen av nyhet och uppfinningshajd.

Den teknik, som far anses komma uppfinningen ndrmast, ar den
s.k. OptiDwell-tekniken, dvs en kalandreringsteknik varmed kan
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erhallas en pappersprodukt limpad for tryckning genom att dar-
med uppnas forbattrade ytegenskaper och minskad bulkférlust.
Denna teknik finns angiven i flera av de anférda skrifterna, sasom
D2, D3, D6, D7 och D21, alla med likartat innehall. Som ndrmast
liggande bakgrundsdokument kan harur D2 viljas. Enligt D2
efterstravas minskad bulkforlust samt uppnaendet av god
tryckbarhet, varvid diskuteras lag ytrahet (jamfor fig. 7 och 8) och
lag glansvariation jamfor fig. 11 samt punkt 4.2, fjarde stycket).
De olika sardragen enligt patentkravet 1 kan identifieras enligt
foljande.

Obestruken pappers- eller kartongprodukt:
Enligt D2 ar den beskrivna kalandreringstekniken lamplig dven
for obestrukna produkter, se bl.a. punkt 4.1, sista stycket, punkt
4.2, fjarde stycket, punkt 4.3, sid. 59 samt punkt 5.

Toppskikt av blekt kemisk massa:
I D2 anges i punkt 4.2, fjarde stycket, White-top Liner, se dven fig.
11, vilket innebar att den behandlade produkten har ett toppskikt
av blekt kemisk massa.

Kalandrering med mjukt forlingt nyp:
Enligt D2 gors kalandreringen med en skokalander med ett langt
mjukt nyp. I patentkravet 1 karakteriseras kalandernypet genom
uttrycket "mjukt forlangt nyp”. Enligt praxis vid EPO (jadmfér Gui-
delines C III, 4.5) ska relativa termer sasom "tunn”, "bred” eller
“stark” inte anvdndas om de inte har vél etablerad innebérd inom
aktuell teknik. Begreppet "mjukt forlangt nyp” far i och for sig an-
ses ha en etablerad innebord, dock inte vad betraffar exakta di-
mensioner. I patentets beskrivning, sid. 6-7 anges tva typer av
mjukt forlangt nyp. Det ena ar ett "vals/béltes-nyp”, for vilket
nyplédngden anges uppskattas till ungefiar 35 mm. Det andra ar ett
“sko/bélt-nyp”, for vilket ingen langd anges. I D2, fig. 3 visas ett
skokalandernyp bestaende av ett mjukt kalanderbélte som 16per
over en langstrackt sko. Enligt Patentbesvarsrattens mening kan
det 1 patentkravet 1 genom uttrycket "mjukt forlangt nyp” definie-
rade kalandernypet inte anses skilja sig fran det nyp som salunda
beskrivs 1 D2 och visas i fig. 31 D2.
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Trycket mot papperet eller kartongen.:
Enligt D2 kan nyptrycket varieras 1 beroende pa linjelasten och pa
skons lutning och kan variera mellan 2-12 MPa, se D2, punkt 4.1,
andra stycket. Enligt patentkravet 1 anges nyptrycket vara 5-40
MPa "beroende pa linjelasten, kalanderbéltets egenskaper och det
forlangda nypets langd”. Harmed ar det ként genom D2 att arbeta
inom det 1 patentets krav 1 angivna tryckomradet vid betingel-
serna enligt ovan.

Valstemperatur:
I D2 anges i punkt 4.3 att en 6kning av valstemperaturen gor att
pappersbanans yskikt reagerar snabbare pa ett externt tryck, var-
vid permanenta deformationer av banan liattare kan uppnas. En
h6jning av temperaturen anges ddrmed medfora forbattrade yt-
egenskaper hos den behandlade banan. Det hogsta vardet pa vals-
temperaturen som anges 1 D2 ar 200°C. Enligt patentets krav 1
ska valsens yttemperatur vara 250-350°C.

Forfarandet enligt patentets krav 1 skiljer sig saledes fran det
kéanda forfarandet enligt bl.a. D2 endast genom att hégre valstem-
peraturer for termovalsen 1 kalandernypet anges. Emellertid anges
1 D2, punkt 4.3 att nir valstemperaturen 6kas fran 150°C till
200°C erhalls en forbattring av ytjamnheten hos den framstéllda
pappersprodukten, vilket ger fackmannen en anvisning att héjning
av valstemperaturen dr gynnsamm. Vidare anges 1 D2, punkt 3.1
att termovalsen 1 OptiDwell-systemet kan upphettas genom induk-
tion, vilket likaledes ger en anvisning om mdjligheten att arbeta
vid hogre temperaturer.

I flertalet av de enligt den ovan angivna listan citerade skrifterna
anges héjning av valstemperaturen vara en lamplig atgard for att
forbattra ytegenskaperna vid kalandrering av pappersprodukter.
Nagra av skrifterna ger explicita anvisningar om mojliga vals-
temperaturer hogre 4n 250°C vid kalandreringsférfaranden
liknande det 1 D2, sasom D4 (288°C), D5 (350°C), D11 (289°C), D16
(300°C), D18 (400°C), D19 (350°C) och D24 (270°C), varvid D4 kan
valjas som anvisning for fackmannen. I D4 anges ett forfarande for
kalandrering, vilket avser att ge en pappersprodukt en jamn och
glansig yta. Detta uppnas medelst en mjuknypskalander med en
termovals, som kan upphettas med en gasviarmare, se spalt 2, rad
54, samt en mjukvals, som kan utgoéras av en pressko, vilket for-
langer nypet, se spalt 6, rad 1. Valstemperaturen kan uppga till
200-288°C.
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Anvisningar att kalandrera vid hoga temperaturer ar saledes se-
dan lange kédnda. Med OptiDwell-teknikens utveckling kort fore
patentets ingivningsdag erholls mojligheter att praktiskt genom-
fora kalandrering pa enligt patentet avsett sitt vid anvisade hoga
temperaturer for erhallande av produkter med forbattrade tryck-
egenskaper.

For en fackman, som vill forbattra forfarandet enligt D2 betraf-
fande den framstéillda produktens egenskaper, far de temperatur-
uppgifter som framgar av D4, eller alternativt av ndgon annan ur
den ovan angivna gruppen av skrifter, anses ge fackmannen en
tydlig anvisning att préva att genomfora forfarandet enligt D2 vid
hogre temperaturer. Enligt Patentbesvérsrattens mening saknar
saledes forfarandet enligt patentkravet 1 uppfinningshéjd. Sardra-
gen enligt patentkraven 2 och 3 betraffande induktionsupphettad
vals respektive anbringande av anga fore nypet framgar bada av
D2, varfor dven forfarandena enligt dessa patentkrav saknar upp-
finningshojd.

Med héansyn till det ovan anférda finner Patentbesvarsratten att
patentet inte kan uppratthallas 1 &ndrad lydelse med patentkraven
yrkade 1 tredje hand. Hirmed saknas anledning att préva om hin-
der pa grund av bristande nyhet genom 6ppet utnyttjande forelig-
ger.

Patentbesvarsratten bifaller saledes 6verklagandena och upphéaver
patentet.

Rune Nasman Gunilla Sandell Jeanette Backvall
Referent
Enhalligt

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formuldr A)



