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Beslutsdatum 2012-05-11 (ans.nr 0200176-6)

Beslutet avser i forsta hand de beviljade patentkraven 1-4, ingivna till PRV
2004-10-07, och i andra hand de nya patentkraven 1-3, "hjilpkrav alternativ
17, ingivna till PRV 2011-04-01.

De sjélvstindiga, beviljade patentkraven 1 och 3, ingivna 2004-10-07, har
foljande lydelse:

Patentkrav 1:

Avldngt element for sldende bergborrning innefattande minst ett
anslumingsorgan och en spolkanal, varvid dtminstone anslutningsorganet iir
utfort i ett stal med en struktur innefattande huvudsakligen martensit,
kédnnetecknatay at stilet innefattar 55-98 volym-% martensit och
dtminstone ett avsikiligt tillsatt dimne avsett att bromsa korntillvéixt under
viirmebehandling oclt av att stdlet har foliande sammansiitining i vikt-%:

C 0,1-0,5, foretridesvis 0,21 -0,35,
Si <2, foretriidesvis 0,1-0,5,

Mn <2, foretriidesvis 0,5-1,5,

Cr <35, foretriidesvis 1,0-2,0,

Ni <3, foretridesvis 2,5-3,5,

Mo <2, foretridesvis 0,1-0,5 och

N 0,01-0,05, foretriidesvis 0,015-0,03

varvid resterande méngd utgdrs av Fe och oundvikliga fororeningar samt ett
eller flera av féljande avsiktligt tillsatta korntillviixthimmande éimnen i
[foljande halt(er) i vikt-9o

V<,

Nb < |,
Al < 0,5 och
Ti<l

Patentkray 3:

Metod for att tillverka ett avidngt element for sliende bergborring
innefattande minst ett anslutningsorgan och en spolkanal, varvid dtminstone
anslutningsorganet dr utfort i ett stal med en struktur innefattande
huvudsakligen martensit, varvid stalet har foljande sammansdittning i vikt-%.:

C 0,1-0,5, foretriidesvis 0,21 -0,35,
Si <2, foretridesvis 0,1-0,5,

Mn <2, foretridesvis 0,5-1,5,

Cr <35, foretridesvis 1,0-2,0,

Ni <3, foretriidesvis 2,5-3,5,

Mo <2, foretrddesvis 0,1-0,5 och

N 0,01-0,05, foretridesvis 0,015-0,03

varvid resterande mdngd utgdrs av Fe och oundvikliga fororeningar samt ett
eller flera av foljande avsiktligt tillsatta korntillvéixthimmande éimnen i
Jfoljande halt(er) i vikt-%
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V<,

Nb< 1,

Al < 0,5 och
Ti<1

varvid metoden innefattar féljande steg:

- stalet tillverkas enligt smdéiltmetallurgisk framstillningsteknik, varvid
atminstone ett dmne avsett att bromsa korntillvéixt under viirmebehandling
avsiktligt tillsdtts,

- konventionell stingtillverkning och bearbeming utfores, varefter

- uppkolning och hérdning utfores vid temperatur vid 960-1050°C,
foretridesvis kring 1000°C sa att stdlets struktur innefattar 55-98 volym-%
martensil.

De sjélvstandiga patentkraven, "hjilpkrav alternativ 1", inlimnade 2011-04-01
har féljande lydelse:

Patentkrav 1:

Avlingt element for slaende bergborrning innefattande minst ett
anslutningsorgan och en spolkanal, varvid dtminstone anslutningsorganet dir
utfort i ett stdl med en struktur innefattande huvudsakligen martensit,
kidnnetecknatav att stilet innefattar 55-98 volym-% martensit och
dtminstone ett avsiktligt tillsatt dimne avsett att bromsa korntillvéixt under
virmebehandling och av att stalet har foljande sammanséittning i vikt-%:

c 0,1-0,5, foretréidesvis 0,21 -0,35,
Si <2, foretridesvis 0,1-0,5,

Mn <2, foretridesvis 0,5-1,5,

Cr <35, foretriidesvis 1,0-2,0,

Ni 2,5-3,5,

Mo <2, foretridesvis 0,1-0,5 och

N 0,01-0,05, foretriidesvis 0,015-0,03

varvid resterande méingd utgdrs av Fe och oundvikliga fororeningar samt ett
eller flera av foljande avsikdigt tillsatta korntillvéxthimmande dmnen i
Sfoljande halt(er) i vikt-F

V<,

Nb < |,

Al < 0,5 och

Ti< ]
varvid halten uppfyller foljande samband:
0,1 <Fp<5

dir Fi= 1,8x%Al + 0,9x%Ti + 1,8x%V + 4,9x%Nb.

Patentkray 2:
Metod for att tillverka ett avidngt element for sldende bergborrning
innefattande minst ett anslutningsorgan och en spolkanal, varvid atminstone
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ansluiningsorganet dr utfort i ett stal med en strukiur innefattande
huvudsakligen martensit,

kinnetecknadav att stilet har foljande sammansiitining i vike:
C 0,1-0,5, foretridesvis 0,21 -0,35,

Si <2, foretridesvis 0,1-0,5,

Mn <2, foretriidesvis 0,5-1,5,

Cr <3, foretridesvis 1,0-2,0,

Ni 25535,

Mo <2, foretrddesvis 0,1-0,5 och

N 0,01-0,05, foretridesvis 0,015-0,03

varvid resterande mdingd utgdrs av Fe och oundvikliga féroreningar samt ett
eller flera av foljande avsikiligt tillsatta korntillvéixthiimmande dmnen i
Soljande halt(er)i vikt-%

V<l

Nb < 1,

Al < 0,5 och
Ti<l1

varvid halien uppfyller foljande samband:
01<F<5
ddr F= 1,8x%Al + 0,9x%Ti + 1,8x%V + 4,9x%Nb,

varvid metoden innefattar filjande steg:

- stalet tillverkas enligt sméiltmetallurgisk framstillningsteknik, varvid
atminstone ett dmne avsett att bromsa korntillvéixt under viirmebehandling
avsikligt tillséitts,

- konventionell sidngtillverkning och bearbetning utféres, varefter

- uppkolning och héirdning utféres vid temperatur vid 960-1050°C,
foretriidesvis kring 1000°C sa att stilets struktur innefattar 55-98 volym-%
martensit.

De nya kraven av 2011-04-01, "hjilpkrav alternativ 17, skiljer sig frdn de
beviljade kraven genom att nickelhalten begrénsats till 2,5-3,5 vik1-% i krav 1
och 2 (krav 3 i det beviljade patentet).

I krav 1 och 2 (krav 3 i de beviljade kraven) har dessutom F, sambandet for
finkornfaktorn, inforts i krav 1 och 2 (gamla krav 3). De beviljade kraven
avsdg 0,07< Fy < 5, detta har dndrats till 0,1< Fr< 5.

Uppfinningen

Uppfinningen i patentet avser ett avldngt element for sldende bergborrning
innefattande minst ett anslutningsorgan och en spolkanal, varvid dtminstone
anslutningsorganet 4r utfort i ett stal med en struktur innefattande
huvudsakligen martensit. Uppfinningen avser 4ven en metod for att tillverka
ett sddant avlangt element for slaende bergborrning.

Syftet med uppfinningen 4r att fi ett element for sldende bergborrning med nya
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och forbittrade utmattningsegenskaper och produktionsekonomiegenskaper.
Vid sldende bergborrning uppkommer ofta brott pa borrstilet till foljd av
korrosionsutmattning. Normalt anviinds laglegerat, sétthirdat stal for sldende
bergborrning. Sitthdrdning r en tidsddande operation och betingar en stor del
av kostnaden for framstillning av borrstalet. Ett annat syfte med uppfinningen
ar dirfor att reducera virmebehandlingstiden.

Detta syfte uppnés genom att det avlanga elementet tillverkas av en
stallegering med huvudsakligen martensitisk grundmassa. Den martensitiska
strukturen gér att elementet far erforderlig hallfasthet och kirnhardhet for
applikationen. Stélet uppkolas dessutom vid en hogre temperatur, varvid en
kortare uppkolningstid ir méjlig.

Anfirda dokument
Fdljande dokument har anférts av invindaren:

Ala: Atlas Copco Secoroc AB, "Kvalitetskrav L 435-1", fér massiv rundsting,
daterad 2004-08-16

Alb: Atlas Copco Secoroc AB, "Kvalitetskrav [, 435-1", for rérimnen, daterad
2003-04-10

A2: Atlas Copco Secoroc AB, "Kvalitetskrav C 644", daterad 2003-04-10
A3a: Atlas Copco Secoroc AB, "Kvalitetskrav SOR61", for massiv rundstang,
daterad 2004-08-16

A3b: Atlas Copco Secoroc AB, "Kvalitetskrav SOR61", f6r rérdimne, daterad
2003-12-01

A4: K0006 Test Results - VKP0Q109, daterad 2001-08-29

AS5: Atlas Copco Group Standards Department, standard en 0011 9055 92,
daterad 1999-06-23

A6: Atlas Copco Sccoroc AB, "Leverantorsbedomning THBL-06-03", daterad
2001-05-15

A7: Uniroc, "Stalspecifikationer", ZF-09000002, daterad 2000-12-20

Bl: Fasomvandlingar Grundkurs, Mats Hillert, sid. Fe45, kompendium frin
1986

B2; Stil och Virmebehandling, Karlebo Handbok, 1985, sid. 116-119.

D1: Vittnesmdl fran , Atlas Copco Secoroc AB, daterat
2010-09-20

D2: bilaga 1, specifikation pa finkornigt stal daterad 1996-()2-23

D3: bilaga 2, specifikation pé finkornigt stdl daterad 1977-03-09

D4: US 5988 301 A

DS: EP 0933 440 Al

D6: JP 56075551 A

Parternas argument i sammanfaiining

Invindaren

A6 och A7 har anforts for att visa att de stalsorter som definieras i A1, A2 och
A3, som ir daterade efter ansdkningsdagen fOr patentet, har anvints fore
anstkningsdagen for patentet.
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Inviindaren anfor att dokument A1-A7 sammantaget visar att det fére
ansdkningsdagen var kiint att anviinda stal med de i patentet angivna
sammansittningarna. B1 och B2 anfors for att visa att det 1angt fore
ansdkningsdagen var allmént kiint att avsiktiligt tillsitta korntillvixthimmande
dmnen.

Invindarens slutsats blir att uppfinningen enligt de beviljade patentkraven 1-4
saknar nyhet i férhallande till den allménna kunskap som fanns vid
ansSkningstillfillet.

Invindaren vidhaller med st6d av D1-D3 att uppfinningen enligt de beviljade
patentkraven 1-4 i sin helhet var férut kiint pa inlimningsdagen.

Dessutom sédger inviindaren att de beviljade patentkraven 1 och 2 saknar
uppfinningshdjd med hénsyn till det som ir kiint genom D4, samt att de
beviljade patentkraven 3 och 4 saknar uppfinningshdjd relativt den
kombinerade kunskapen frén D4 och DS5. Inviindaren anfér ocksé att det
beviljade patentkravet 3 saknar uppfinningshojd i forhallande till D6.

Inviindaren hévdar att patentkrav 1 av 2011-04-01, “hjélpkrav alternativ 17,
saknar uppfinningshdjd med hinsyn till D4, samt att patentkrav 2 och 3 i
samma Kravuppsittning. saknar uppfinningshijd med hinsyn tagen till den
kombinerade kunskapen frin D4 och D5. Invindaren siger ocks att
patentkrav 2 i denna kravuppsiittning saknar uppfinningshojd i férhllande till
D6.

Dessutom anfor inviindaren att det inte finns ndgot stéd i grundhandlingen for
ett avldngt element som innefattar en géinga som ir utfort i ett stil med en
struktur innefattande huvudsakligen martensit och att stilet innefattar 55-98
volym-% martensit. Vidare hidvdar invindaren att det inte finns nigot stod i
beskrivningen for uttrycket "varvid resterande mingd utgérs av Fe och
oundvikliga foéroreningar”.

Inviindaren sdger ocksd att det inte dr mojligt for en fackman att utdva
uppfinningen, eftersom det inte sidgs hur man ska uppnd just 55-98 volym-%
martensit.

Patenthavaren

Patenthavaren anfor att dokumenten A1, Alb, A2, A3a och A3b samtliga ir
daterade efter dagen for patentansékningen och att de dirfér ej kan utgora
nyhetshinder.

Patenthavaren pdpekar att patentet avser ett element fér sldende bergborrning
och inte ett finkornstal och hdvdar dessutom att inget av dokumenten som
anforts visar vad stdlen anvints till.

Patenthavaren bestrider uppgifterna i D1-D3 och yrkar pa att dessa limnas
dirhin.
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Skil till beslutet

D4 det inte finns anledning att betvivla riktigheten av intyg (D1) far
stdlimnen enligt dokument Ala, Alb, A3a och A3b anses vara kiinda fore
ansokans ingivande. PRV finner ocksa att 6vriga uppgifter i intyget r kdnda.
Det kan dock inte anses styrkt att borrstal enligt A2 varit kiint och allmiint
tillgéingligt innan ansékan gavs in.

Det dr inte heller styrkt att testresultaten i dokument A4 har varit allméint
tillgéingliga. Inte heller 4r det styrkt att standarden enligt AS varit allmént
tillgéinglig.

Beviljade patentet
De mest relevanta dokumenten, avseende det beviljade patentet, dr
vittnesmalet frin (D1), tillsammans med dokument Ala, Alb, D2,

D3 (legering [.435) respektive A3a och A3b (legering SOR61).

I D1 framkommer att avldnga element avsedda for sldende borrning
innefattande minst ett anslutningsorgan och en spolkanal tillverkats av
stllegeringarna [.435 och 50R61. Dessa stallegeringars sammansittningar
faller inom de griinser som anges i patentkrav 1 och 3. Elementen har
tillverkats enligt metoden i patentkrav 3.

De beviljade patentkraven 1-4 saknar alltsd nyhet relativt innehdllet i dessa
dokument.

Hjdlpkrav alternativ 1

De nya kraven av 2011-04-01, "hjélpkrav alternativ 1", skiljer sig frin de
beviljade kraven genom att nickelhalten begrinsats till 2,5-3,5 vikt-% i krav 1
och 2 (gamla krav 3). Dessutom har sambandet {6r finkornfaktorn dndrats, till
0,1< Fe< 5, i de beviljade kraven var det (0,07< F; < 5. Sambandet f&r
finkornfaktorn har dven inforts i krav 1 och 2 (gamla krav 3).

Legering .435 har en Ni-halt pa 2,5-3,5 och F=0,036-0,072 (se Ala, Alb, D2
och D3). Legering SOR61 har en Ni-halt pa 0,40-0,50 och F=0,207-0,324 (se
A3aoch A3b).

Detta innebir att uppfinningen enligt de nya kraven 1-3 dr ny relativt D1.

Eftersom det inte finns ndgot i de anférda dokumenten som skulle fi en
fackman att forindra sammanséttningen hos de kiinda legeringarna, [.435 och
50R61, och komma fram till legeringen enligt de nya kraven dr PRV:s
uppfattning att uppfinningen enligt de nya kraven har uppfinningshdjd relativt
DI1.

D4, som #r det mest relevanta dokumentet, "avseende hjilpkrav alternativ 17,

avser ett avlingt element avsett for sldende bergborrning innefattande ett
anslutningsorgan och en spolkanal. Anslutningsorganet dr utfort i ett stal med
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huvudsakligen martensitisk struktur (se spalt 2, rad 17-28). Stalet innefattar
dtminstone ett avsiktligt tillsatt korntillvixthimmande dmne (se spalt 5, rad 23-
28).

Stilets sammansittning ir 0,15-0,5 % C, <1,5 % Si, atminstone 0,2 % Mn, 0,5-
1,5 % Cr och 0,5-4 % Ni, 0,5-2,0 % Mo, <0,5 % V och <0,5 % W, 0,5 % Ti,
<0,1 Nb och 0,05 % Al (allt angivet som ungefirliga halter). Den mest
foredragna sammansittningen &r 0,32 % C, 0,9 % Si, 1,0 % Cr, 0,5 % Ni, 1,0
% Nb och 0,1 % V. (Se spalt 5, rad 14-22.)

Stélet enligt D4 har alltsd en sammansiittning som faller inom de intervall som
anges i patentkrav 1 for &mnena C, Si, Cr, Mo, V, Ti och Al I D4 anges det att
halten Mn ska vara ” dtminstone cirka 0,2 % Mn” och i det foredragna

exemplet finns inte Mn ndmnt. Villkoret for Mn i patentkrav 1, att Mn-halten

skall vara <2 %, anses dirfor ockséa uppfyllt.

Legeringen enligt patentkrav 1 skall ha en Ni-halt pa 2,5-3,5 och den kiinda
legeringen enligt D4 har en Ni-halt pd 0,5-4.

Legeringen enligt patentkrav 1 innebir alltsa ett urval av den legering som ir
kiind genom D4. For att en urvalsuppfinning skall anses ha nyhet jaimfért med
tidigare kiind teknik skall tre kriterier vara uppfyllda (se vidare PBR:s dom i
mal 05-333):

1) Det utvalda intervallet maste vara mycket begriinsat

2) Det utvalda intervallet méste vara tillriickligt avgrédnsat frian foredragna
delar av det kiinda intervallet, angivna sdsom exempel

3) Det utvalda intervallet fir inte vara slumpvis utvalt utan méste
tillhandahélla en uppfinning (4ndamélsenligt urval)

Legeringen enligt patentkrav 1 uppfyller det f¢rsta kriteriet om begrinsat
intervall i forhéllande till legeringen enligt D4, eftersom dverlappningen for
nickelintervallen ir liten.

Det andra kriteriet, att det utvalda intervallet méste vara tillrackligt avgriinsat
fran foredragna delar av det kidnda intervallet, uppfylls ocksé, eftersom det
enda exemplet i D4 har en Ni-halt pa 0,5.

Det tredje kriteriet, att intervallet inte far vara slumpvis utvalt dr ocksé
uppfyllt. I det beviljade patentkravet 1, samt i beskrivningen, angavs att
nickelhalten skulle vara <5, men [Oretridesvis 2,5-3,5. Alla exempellegeringar
som finns angivna i beskrivningen ligger ocksa inom detta intervall (se tabell,
8. 51 beskrivningen). Begrinsningen i krav 1 har alltsé gjorts till ndgot som
ursprungligen angivits som ett féredraget intervall.

Detta innebir alltsa att uppfinningen enligt patentkrav 1 uppvisar nyhet i
forhallande till D4.
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Eftersom det inte finns ndgot i D4 som skulle 4 en fackman att féréindra
saminansittningen hos den kiinda legeringen dr PRV:s uppfattning att
uppfinningen enligt krav 1 ocksa har uppfinningshéjd relativt D4.

Enligt samma resonemang har uppfinningen enligt patentkrav 2 ocks& nyhet
och uppfinningshéijd.

Inviindaren hivdar att patentkrav 2 och 3 saknar uppfinningshéjd med hiinsyn
tagen till den kombinerade kunskapen frin D4 och D35. Detta resonemang
utgér fran att det avlinga elementet enligt patentkrav 1 inte har
uppfinningshd&jd i forhallande till vad som #r kiint genom D4. D5 anviinds dé
for att visa att metoden enligt krav 2 som sddan, uppkolning och hirdning vid
960-1050°C ir kind sedan tidigare. Eftersom PRV inte instimmer i att
uppfinningen enligt patentkrav 1 saknar uppfinningshojd i forhallande till vad
som 4r kint genom D4 sd haller inte dessa argument.

Invindaren hivdar ocksé att patentkrav 2 saknar uppfinningshijd i férhallande
till D6, eftersom det stél som beskrivs i D6 har samma sammansittning som
stalet enligt patentkrav 2. Stilet uppkolas ocksi vid en hdg temperatur. PRV
kan dock inte se att stilet enligt D6 ér relevant i sammanhanget, eftersom det
enligt det engelska sammandraget skall anviindas till maskin- och bildelar, inte
alls till bergborrning.

PRV kan inte instimma i invdndarens pastdende att det inte finns ndgot stod i
grundhandlingen for ett avldngt element som innefattar en ginga som r utfért
i ett stal med en struktur innefattande huvudsakligen martensit och att stélet
innefattar 55-98 volym-% martensit.

I grundhandlingen stir det "element for sldende bergborrning, innefattande
minst ett anslutningsorgan, sdsom en giinga, och en spolkanal, varvid
dtminstone gingan ir utford i ett stil med en struktur innefattande
huvudsakligen martensit (det vill séiga 55-98 volym-% martensit)”.

Eftersom "55-98 volym-% martensit” kan ses som ett {ortydligande av
"huvudsakligen martensit” ser inte PRV att det finns nigot problem med stod i
grundhandling for detta uttryck.

Vad giller uttrycket "varvid resterande méngd utgérs av Fe och oundvikliga
fororeningar” kan PRYV inte heller se att detta skulle sakna stod i
grundhandlingen, eftersom allmén kunskap inom omrédet séger att en
stillegering kan innehélla en viss mingd oundvikliga féroreningar.

Att det inte skulle gé att utéva uppfinningen eftersom det skulle vara svirt att
uppna just 55-98 volym-% martensit kan inte PRV hélla med om, speciellt som
procentintervallet ses som ett fortydligande av att strukturen skall vara
huvudsakligen martensitisk. En fackman inom omradet vet hur en
huvudsakligen martensitisk struktur uppnas.
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Slutsats

Uppfinningen enligt kraven av 2011-04-01, "hjélpkrav alternativ 1”, dr ny och
har uppfinningshdjd i férhéllande till kiind teknik. PRV anser att kraven har
stdd i grundhandlingen och att uppfinningen ir si tydligt angiven att en
fackman kan utdva den. Dirfér uppritthills patentet i dndrad lydelse.

Jurist Birgitta Holmberg-Roth har deltagit i beslutet.

Bilaga till patenthavaren: Invindarens inlaga av 2011-10-20 inklusive tre
anforda dokument (D4-D6)

Beslutande

Jens Waltin
Patentexpert Foredragande

Anna-Maj Magnusson
Patentingenjor

Hur man dverklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan Gverklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill Sverklaga
beslutet ska ni gora det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni éverklagar
och vilken éindring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska ha kommit in till
PRV inom tv4 manader fran beslutsdagen, annars kan verklagandet inte
provas. PRV skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvirsriitten efter att ha
provat om 6verklagandet skett i ritt tid. Overklagandet ges in till:
Patentbesvirsritten

Patent- och registreringsverket

Box 5055

102 42 Stockholm
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