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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN

SJ ansokte den 16 maj 2008 om patent pa "Snokapp”. PRV fann att
uppfinningen saknade uppfinningshdjd 1 forhallande till den genom JP
06287917 A och sammandrag pa engelska (D1) kédnda tekniken, att vissa
patentkrav inte innehdll bestamda uppgifter om vad som soktes skyddat
samt noterade att det ar oklart om ett visst uttryck hade stéd 1
grundhandlingarna och avslog genom det éverklagade beslutet

patentansékningen.

PRV héanvisade 1 sitt beslut dven till féljande dokument:

JP 2000160519 A och sammandrag pa engelska (D2)
DE 3230044 A1 (D3)
DE 20011659 U1 (D4)

Uppfinningen

I patentansékans beskrivning anges bl.a. féljande om uppfinningens
omrade och &ndamal samt om den teknik som legat till grund for upp-

finningen.

Foreliggande uppfinning avser en snokapp for temporar markering av
vagomrade vintertid. En sddan képp innefattar en langstrackt stor med
partiell tdckning av ett optiskt reflekterande material. Speciellt avser
uppfinningen en snokapp for automatisk utsidttning fran en mobil platt-

form.

Inf6ér vintern sétts vid nordliga breddgrader snoképpar ut ldngs viagarna.
Kéapparna markerar vigomradet och avsikten ar att vid snétackt vigbana
végleda bilister och framfor allt plogbilar. Fér att fungera dven da sno-
vallar bildats maste snokapparna ha tillracklig héjd. Vanligen ar sno-
kéapparna forsedda med en eller flera reflexer och kan ha en mot bakgrun-
den framtradande farg. Det forekommer ett flertal namn pa dessa sno-
kéappar, sasom plogpinne, snéstor osv. I denna framstéllning anvands
ordet "snokapp" som beteckning for alla forekommande varianter. Sno-
kappar kan ocksa anvéandas for utstakning av slalombanor och inom

andra snosporter.
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Genom US2006/0169195 ar en snoképp tidigare kédnd. Denna snokéapps
uppgift ar att effektivt kunna lata sig hamras ner i sné eller mark. Den
kénda kappen ar framstalld av plast eller glasfiber och ar forsedd med en
héatta av metall. I en utforingsform ar kdppen framstéalld av ett fluores-

cerande material.

Genom WO 05/056925 ar tidigare kand en stolpe for markering av vigom-
rade avsedd att viagleda plogbilar vintertid. Den kénda stolpen ar ihalig
och bar en reflex. Haligheten rymmer en snokapp som ar fistad med en
krage 1 stolpens 6vre del. Vintertid lossas kragen och snékéappen dras ut,
vands upp och ner och monteras tillbaka staende pa stolpen. Férdelen
med det kédnda arrangemanget ar att snékappar inte behover transporte-
ras ldngs viagarna. Dessa finns hela tiden inuti stolpen och kan vid behov
tas fram och sédttas upp respektive lossas och stoppas in 1 stolpen igen.

Vid en rationell utsattning av snékdppar anvinds en mobil plattform déar
snokapparna satts ut med hjalp av automatik. Vanligen betjanas platt-
formen av en eller flera operatorer. Forst borras ett hal 1 marken och dér-
efter 1sdttes kdppen. De kidnda snokdpparna bestar av en plaststav med
reflektorer. Staven ar vanligen rérformad och reflektorn bestar av en
optiskt reflekterande tape. Dessa material ar inte nedbrytbara och kan
darfor inte lamnas kvar 1 naturen varfor kidpparna maste plockas in efter
vintern. De kénda snokédpparna hanteras saledes tva ganger per sdsong.
Daremellan maste de sorteras, lagas och forvaras. De kédnda snékdpparna
ar kostsamma att framstélla och kraver mycken tid for montering och
demontering. Det foreligger saledes ett behov av att framstéalla en sno-
kéapp som ar mera kostnadseffektiv och dar tiden for hantering kan mins-
kas.

Andamalet med uppfinningen 4r att anvisa utvagar for att frambringa en
snokéapp som efter utséttning och tjanst under vintern kan ldmnas kvar
utan att menligt paverka naturen. Annu ett andamal hos uppfinningen

ar att anvisa ett forfarande for framstéallning av en sadan snokapp.
Yrkande

SJ har vidhallit patentansdkan 1 forsta hand med patentkrav som inkom
till Patentbesvarsriatten den 19 mars 2013 och betecknats
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Forstahandsyrkande och 1 andra hand med patentkrav som inkom
samma dag och betecknats Andrahandsyrkande.

Uppfinningen definieras 1 de sjalvstdndiga patentkraven enligt forsta-
handsyrkandet pa foljande satt.

1. Snokédpp (1) for markering av vigomrade, innefattande ett langstrackt
amne (2) av ett biologiskt nedbrytbart material och en reflektor (3), kdnne-
tecknad av att det langstriackta dmnet bestir av en stam av vide och att
reflektorn dr nedbrytbar i naturen, varvid snékappen efter fullgjord tjanst

under snosdsongen ir anordnad att lamnas kvar 1 vagomradet.

6. Forfarande vid framstallning av en snékapp (1) for markering av vigom-
rade, innefattande ett langstriackt 4mne (2) av ett biologiskt nedbrytbart
material och en reflektor (3), kdnnetecknat av att det langstrickta &mnet
framstalls av en stam av vide, att ett 1 naturen nedbrytbart bindemedel (6)
partiellt pafores videstammen, och att ett skikt med glasparlor (7) bringas att
fdsta mot bindemedlets yta s att en reflektor (3) bildas, varvid snékidppen
efter fullgjord tjadnst under snésdsongen ar anordnad ldmnas kvar i vigom-

radet.

11. Anvéandning av en snokéapp enligt nagot av krav 1 till 5, eller framstalld
enligt nagot av kraven 6 till 10, vid automatisk utséttning av snokappar fran

en mobil plattform.

Uppfinningen definieras i de sjalvstdndiga patentkraven enligt andra-
handsyrkandet pa foljande satt.

1. Snokédpp (1) for markering av vigomrade, innefattande ett langstrackt
amne (2) av ett naturen biologiskt nedbrytbart material och en reflektor (3),
kdnnetecknad av att det langstréackta i naturen biologiskt nedbrytbara &mnet
bestar av en stam av vide, och att reflektorn innefattar ett videstammen
pafort 1 naturen nedbrytbart bindemedel (6) och ett skikt av glasparlor (7)
som ar fastat till ytan pa bindemedlet, varvid snéképpen dr anordnad att

efter fullgjord tjanst under snoésdsongen lamnas kvar i vigomradet.

5. Forfarande vid framstéillning av en snékapp (1) for markering av vigom-

rade, innefattande ett langstrickt 4mne (2) av ett biologiskt nedbrytbart
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material och en reflektor (3), kdnnetecknat av att det langstrickta &mnet
framstalls av en stam av vide, att ett 1 naturen nedbrytbart bindemedel (6)
partiellt pafores videstammen, och att ett skikt med glaspérlor (7) bringas att
fdsta mot bindemedlets yta sd att en reflektor (3) bildas, varvid snékidppen
efter fullgjord tjadnst under snésdsongen ar anordnad ldmnas kvar i vigom-

radet.

10. Anviandning av en snokapp enligt nagot av krav 1 till 4, eller framstalld
enligt nagot av kraven 5 till 9, vid automatisk utsattning av snoképpar fran

en mobil plattform.
Grunder

Till grund for sin talan har SJ anfoért att uppfinningen har
uppfinningshdéjd, att vad som anges i patentkraven har motsvarighet i
grundhandlingarna och att patentkraven innehaller bestdmda uppgifter
om vad som soks skyddat.

Utveckling av talan
Sd har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak féljande.
- Bestamda uppgifter och motsvarighet i grundhandlingarna

Vad géller fragan om uttrycket "i naturen nedbrytbart bindemedel" ar
oklart sa anges 1 beskrivningen, sid. 5 rad 17, att reflektorn, som enligt
uppfinningen innehaller bade bindemedel och glaspéarlor, 4r mekaniskt
eller biologiskt nedbrytbar 1 naturen. Det ar saledes helt klart att uppfin-
ningen omfattar bada dessa sétt att vara nedbrytbar 1 naturen.

I det 6verklagade beslutet anges vidare att det ar oklart pa vilket satt
bindemedlet pafors snékappen enligt det av PRV prévade kravet 8, som
ar beroende av krav 4 till 7. Harvid anger krav 6 att bindemedlet paféres
med roller och krav 7 att bindemedlet paféres genom sprutning. I patent-
kraven enligt forsta- och andrahandsyrkandet ar detta beroendefor-
héllande dndrat.
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Vad som anges 1 samtliga patentkrav, inklusive bestimningen "i naturen
nedbrytbart bindemedel", enligt bade férsta- och andrahandsyrkandet
har motsvarighet i grundhandlingarna.

- Uppfinningshojd

JP 06287917 (D1) behandlar en markeringskdpp med en fargad reflektor
innehallande en fluorescerande farg vars uppgift ar att forbéattra iaktta-
gelseformagan pa natten. Reflektorn innefattar en reflektor med tva
delar som har olika funktioner. Den ena delen som reflekterar ett vitt ljus
bestar av en pa en vit transparent konstharts (plast) anbringad farglos
transperent konstharts med inbakade glaspéarlor. Den andra delen bestar
av en fargad transparent konstharts med inbakade réda fluorescerande
glaspérlor. Bada reflektorerna dr limmade till kidppen. Materialet 1 sno-
kappen finns ej angivet. Det kan tilldggas att glaspérlor inbédddade 1 en
plast inte ger nagon ndmnvérd reflektion eftersom skillnaden mellan
plastens och glasets reflektionsindex ar for liten. Markeringskippen,

inklusive reflektor, kan inte ldmnas kvar 1 naturen.

JP 2000160519 (D2) behandlar en visuell gransmarkering vars uppgift ar
att harmonisera med naturen och innefatta en kostnadseffektiv reflektor
pa en trapinne. Den kdnda kdppen har ursparingar pa motsatta sidor 1
vilka 4r anordnat olika reflektorer for att markera vagens vanstra
respektive hogra sida. Det finns 1 D2 ingen uppgift om att det skulle réra
sig om en temporar utsattning utan snarare en fast sadan. Materialet 1
reflektorn ndmns inte. Vidare visar D2 bara toppen av kdppen och det
framgar inte vad de nedre delarna bestar av.

DE 3230044 (D3) behandlar en slalomkéapp vars uppgift ar att underléatta
for en domare att observera om en slalomakare passerar pa ratt sida om
kéappen. Detta astadkoms med en slalomkéapp som uppvisar en elastisk
nederdel och en styv 6verdel. Den 6vre delen bestar i en utféringsform av
ett aluminiumror och 1 en annan utféringsform av en bambukéapyp fastsatt
1 den undre delen med ett aluminiumroér. Den undre delen ar framstalld 1
traslaget manilaholz.

DE 20011659 U (D4) behandlar en markeringskdpp som minskar nack-
delar sasom begréansad livslangd och bristande atervinning hos i D4



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 10020 7 (12)

angivna tidigare kdnda kappar/plogpinnar. Detta astadkoms med en sno-
kapp som dr sammansatt av ett flertal delar av plast.

I inledningen av D4 omtalas forekomsten av de tidigare kdnda képpar-
na/plogpinnarna som anvands for att markera en viagbana vintertid.
Dessa sticks ner i marken intill vigbanan innan vintern kommer. Van-
ligen anvands kappar av tra eller plast med olika fargmarkeringar. Sa-
dana kédppar kan ocksd anviandas vid byggnadsplatser. Aven om skriftliga
bevis inte forekommer sitts sadana kdppar ut arligen 1 snérika omraden.
Enligt D4 har det visat sig att traképparna ar ytterst viaderkéansliga och
uppvisaren ytterst begriansad livslangd. Det papekas ocksa att kdppar av
tra eller plast maste bytas ut i sin helhet vid skada.

Genom D4 kan fackmannen inhdmta kunskapen att plogpinnar av tra
forekommer. Det kan saledes anses vara kant att plogpinnar av tra till-
hor den kdnda tekniken. Déartill erfar fackmannen att plogpinnar av tra
har en ytterst begransade livsldngd pa grund av sin vaderkanslighet.
Med denna kunskap skulle en fackman kunna ledas till att istallet for att
astadkomma en forbattrad plogpinne med ldngre livslangd anvinda den
beskrivna plogpinnen av tra i syfte att kunna lamna den kvar 1 naturen.
Det forekommer emellertid 1 D4 ingen precisering om hur lang en "ytterst
begransad livslangd" ar. Ar den kortare &n en snosésong ar plogpinnen

inte ens anvandbar enligt syftet med den aktuella uppfinningen.

I D4 féorekommer ingen diskussion eller anvisning om att lata plogpinnen
ligga kvar. Hela framstéllningen i D4 syftar till att astadkomma en
battre plogpinne och tar avstamp 1 att forringa den kénda tekniken och
istéllet frambringa en plogpinne i plastmoduler. Detta synséatt illustreras
aven av att plogpinnen maste ersattas 1 sin helhet vid skada.

Den aktuella uppfinningens kvintessens ar just att en plogpinne av tra
har en begriansad livslangd. Denna egenskap utnyttjar den aktuella upp-
finningen genom att plogpinnen helt enkelt far ligga kvar efter sno-
sésongen. For att detta ska vara mojligt maste plogpinnen i sin helhet
vara nedbrytbar i naturen. Salunda innefattar den aktuella uppfinningen
en pinne som ar biologiskt nedbrytbar och en reflektor som ar nedbrytbar
1 naturen. Fackmannen som studerar D4 leds bort fran den fragestallning
som den aktuella uppfinningen har stallt upp.
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Gemensamt for markeringskédpparna enligt D1-D3 och den av plastdelar
sammansatta kdppen enligt D4 ar att dessa kdppar ar anordnade att
utgéra permanenta markeringar eller sddana som kan ateranvéndas.

Da det inte ar tidigare kdnt genom de 1 malet anférda dokumenten att en
snokapp med reflektor kan, 1 enlighet med uppfinningens dndamal, 1am-
nas kvar 1 naturen ar det inte néaraliggande fér fackmannen att med
utgangspunkt i vad som anges i D4 komma fram till en 16sning enligt

uppfinningen.

En fackman som med utgangspunkt i D1 s6ker en 16sning pa problemet
att framstélla en miljovanlig kapp som efter fullgjord tjanst kan lamnas
kvar 1 naturen skulle visserligen av D2 ledas in pa en kéapp av tra. Tra
kan emellertid innehalla varierande traslag av vilka somliga erbjuder ett
mycket gott motstand mot nedbrytning 1 naturen. Det &r dessutom van-
ligt att behandla tra genom exempelvis tryckimpregnering eller malning
for att battre motsta nedbrytning. Att fackmannen utifran informationen
1 D2, D3 eller D4 skulle valja en videstam synes inte naraliggande och det
problem som uppfinningen l6ser finns inte ndmnt eller diskuterat 1 dessa

dokument.

Fackmannen skulle, for att komma fram till uppfinningen, &ven behéva
komma fram till en reflektor som kan lamnas kvar i naturen utan att
namnvéart paverka den. Genom D1 skulle fackmannen kunna ledas in pa
bruket av glasparlor som 1 sig &r mekaniskt nedbrytbara och sa sma att
de forsvinner ner i jorden. Men den tjocka konstharts, vilket ar en om-
skrivning av plast, som omger glaskulorna och som de ar inbaddade i ar
inte nedbrytbar i naturen. Dessutom ar reflektorn utformad som en tape
som med ett klister ar fast till kdppen. Att tape eller plast inte ar ned-
brytbart 1 naturen inom den aktuella tidsrymden finns tydliga bevis pa
utmed vara viagdiken. Det ar saledes inte nédraliggande for en fackman
att ur vare sig D1 eller D2, enskilt eller 1 kombination, komma fram till
en 16sning enligt den aktuella uppfinningen.

Slalomkéappen enligt D3 innefattar tva delar som dr sammanfogade med
ett ror av aluminium. En sadan konstruktion lampar sig inte for en sno-

kéapp som ska lamnas kvar i naturen eftersom aluminium inte bryts ner 1
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naturen. En kdpp av manilaholz dr synnerligen stark och talig. En kéapp
av manilaholz ar en 1 sdrklass talig och bestdndig kdpp som sékert inte
bryts ner 1 naturen inom det tidsspann som den aktuella uppfinningen
avser. Att kdppen enligt D3 bestar av en kombination av triaslag visar att
konstruktoren till den visade kdppen insett att just bambu 1 en icke be-
handlad form ar ytterst skor. En kdpp av bambu som borras ner i sno
eller jord kommer att inom en kort tidsrymd angripas av naturkrafter,
biologiska eller mekaniska, och darvid brytas av. Nar den val ligger ner
behover naturen endast en mindre tidsperiod for att helt bryta ner
kéappen.

Ovrigt

I malet har hallits muntlig férhandling.

DOMSKAL
Uppfinningshojd

I inledningen av D4 beskrivs tidigare kéinda markeringskédppar av tra
eller plast vilka anvands for att markera t.ex. vigomraden pa vintern.
Markeringskdpparna ar forsedda med fargrander for att 1latt kunna
identifieras som markeringsképpar och for olika tillampningar. Enligt D4
har det visat sig att markeringskdpparna av tra ar ytterst viderkansliga
och uppvisar en ytterst begriansad livstid. For fackmannen som tar del av
D4 ar det uppenbart att denna typ av markeringskapp bestar av biolo-
giskt nedbrytbart material och att den efter fullgjord tjanst under sno-
sasongen kan lamnas kvar 1 naturen. De ndmnda markeringskdpparna
lag till grund for en 1 D4 beskriven och utvecklad markeringskapp av
sammansatta plastdelar. Den senare markeringskdppen utvecklades med
avsikt att atminstone minska vissa nackdelar som finns med de kénda

markeringskdpparna av tra eller plast.

Den genom D4 tidigare kdnda markeringskédppen av trd med fargrander
far, med héansyn till 6vrig 1 malet kdnd teknik, anses utgora den teknik

som kommer uppfinningen niarmast.
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Snokappen enligt forstahandsyrkandets patentkrav 1 skiljer sig fran den
narmast liggande tekniken darigenom att den avser en snéképp som

innefattar en stam av vide och en reflektor som ar nedbrytbar i naturen.

Fackmannen far med utgangspunkt i den ndrmast liggande tekniken och
med hansyn till vad som anges i1 patentansokans beskrivning anses vara
stalld infor problemet att Astadkomma en snéképp som syns béattre och

som kan lamnas kvar 1 naturen utan att menligt paverka den.

Till fackmannens allménna kunskaper far anses hora att reflektorer
tidigare anvants pa snokappar for att forbattra deras synlighet, vilket far
stod av patentansokans beskrivning av teknikens standpunkt, och att
material som dr nedbrytbara i och harmlésa mot naturen kan lamnas
kvar dar medan t.ex. plastmaterial som regel inte lampar sig for att

lamnas kvar 1 naturen.

Fackmannen som stills infor ndémnda problem skulle genast inse att
markeringskdppen enligt den ndrmast liggande tekniken syns béattre om
den forses med en reflektor och att markeringskdppen kan lamnas kvar i
naturen om dess ingaende delar, inklusive reflektorn, &r av material som
ar nedbrytbara i och harmlésa mot naturen. Att darvid vélja vide som
material for sjalva kdppen ar, 1 enlighet med vad PRV angett 1 sitt beslut,
ett for fackmannen uppenbart alternativ.

SJ har anfort att fackmannen som tar del av D4 leds bort fran
uppfinningen eftersom dokumentet férringar de tidigare kdnda tra-
kéapparna och istéllet leder honom till en forbattrad markeringskapp som
ar sammansatt av flera plastdelar. Enligt rattens mening skulle fack-
mannen, som ar stalld infér det aktuella problemet, emellertid inte valja
en sadan vag eftersom han vet att plast som regel inte ar lampligt att

lamna 1 naturen.

Uppfinningen enligt forstahandsyrkandets patentkrav 1 saknar darmed
uppfinningshdojd.

Pa grund av dessa skal kan forstahandsyrkandet inte bifallas.
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Snokappen enligt andrahandsyrkandets patentkrav 1 skiljer sig fran den
narmast liggande tekniken, utéver de skillnader som redan nadmnts
avseende forstahandsyrkandets patentkrav 1, genom att reflektorn
innefattar ett videstammen pafért bindemedel till vars yta ett skikt av
glaspéarlor ar fasta.

Fackmannen far med utgangspunkt i den ndrmast liggande tekniken
anses vara stélld infér samma problem som vid bedémningen av forsta-
handsyrkandets patentkrav 1, dvs. att astadkomma en snékdpp som syns

battre och som kan lamnas kvar i naturen utan att menligt paverka den.

Genom D1 far fackmannen kdnnedom om en snékapp med en reflektor
som gor att snokdppen syns bra. Reflektorn ar fast till snokdppen med
hjéalp av ett bindemedel och innefattar glaspérlor vilka dr inbakade 1 och

vid ytan av en barare.

Fackmannen som soker en 16sning pa det nimnda problemet och som
kéanner till vad som anges 1 D1 skulle inse att bararen och bindemedlet 1
reflektorn enligt D1, for att kunna lamnas kvar 1 naturen utan att men-
ligt paverka den, maste utgoras av miljovanliga material och skulle dér-
vid valja bland material som ar nedbrytbara i naturen. Att utforma
reflektorn pa sa satt att glasparlorna ar fasta direkt till ytan av ett
sadant bindemedel framstar, i enlighet med vad PRV angivit i sitt beslut,
som ett for fackmannen néarliggande alternativ. Fackmannen skulle med
utgangspunkt i den ndrmast liggande tekniken och med kdnnedom om
D1 av ovanstaende skal och pa grund av vad som sagts dven géllande
forstahandsyrkandet komma fram till en snékapp enligt andrahands-
yrkandets patentkrav 1.

Uppfinningen enligt andrahandsyrkandets patentkrav 1 saknar ddrmed
uppfinningshdojd.

Pa grund av dessa skl kan inte heller andrahandsyrkandet bifallas.

Vid denna utgang saknas anledning att, for respektive yrkande, ga in pa
fragorna om vad som anges i patentkraven har motsvarighet i grund-
handlingarna och om patentkraven innehaller bestdmda uppgifter om
vad som soks skyddat.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular A)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Stefan Svahn, ordférande, och
Anders Brinkman, referent, samt f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhalligt.



