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Muut vaitteentekijat

lImoittakaa patentin numero kirjelmassanne Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut ylla mainittua patenttia vastaan esitetyn vaitteen. Patentti- ja
rekisterihallitus harkitsee oikeaksi pysyttaa patentin voimassa muutetussa muodossa (PatL 25 §:n 3. mom).

PAATOKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT
Viite

Vaitteentekija Valmet Technologies Oy vaatii 28.2.2020 vastaanotetussa vaitteessa, ettd patentti F1 127948
tulisi kumota kokonaisuudessaan, koska itsenaisten patenttivaatimusten kohteet eivat ole uusia eivatka
olennaisesti eroa tunnetusta tekniikasta (PatL 2§). Lisaksi patentti kasittada sellaista, mika ei ole iimennyt
hakemuksesta sita tehtdessa (PatL 25§, 1. mom (3)). Viela lisaksi patentti tarkoittaa keksintda, jota ei ole
esitetty niin selvasti, etta alan ammattimies voi sen perusteella kayttaa keksintdéa (PatL 25§, 1. mom (2)).

Viitejulkaisut
Vaitteen tueksi vaitteentekija on esittanyt (28.2.2020) julkaisut O1-013:

O1: US 20050223913 A1 (julkaistu 13.10.2005)

02: F1 121084 B (julkaistu 2.6.2006)

03: Fl 111134 B (julkaistu 13.3.1997)

0O4: Handbook of Paper and Board, Second, Revised and Enlarged Edition, Edited by Dipl.-Ing. Herbert
Holik, luku 10.2.3.2.3 Roalls for Sizing and Coating, sivut 570-571, julkaistu Weinheim 2013

O5: Pekka Salmenpera: Delay-resonance Control of Roll Press by Speed variation Approach, Tampereen
Teknillinen Yliopisto, julkaistu Tampere 2013

O6: Paperin valmistus, Suomen Paperi-insinddrien Yhdistyksen oppi-ja kasikirja, Ill, Osa 2, toimittanut Antti
Arjas, sivut 756-757, 997, 1101-1103, toinen taysin uudistettu painos, julkaistu1983

07: US 2003025230 A1, (julkaistu 6.2.2003)

08: M. Kustermann, Vibrations in Film presses (julkaistu 13.4.2000)

0O9: DE 102009026863 A1 (julkaistu 16.12.2010)

010: US 20160038969 A1 (julkaistu 11.2.2016)

0O11: US 4259921 A (julkaistu 7.4.1981)

0O12: Hardness testing, edited by Konrad Herrmann (julkaistu 2011)

0O13: The Science and Engineering of Materials, Donald R. Askeland (julkaistu 1998)
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Lisaksi vaitteentekija on viitannut vaitepatentin hakemuskasittelyn yhteydessa esille tulleisiin julkaisuihin
D1-D6:

D1: WO 2012072873

D2: FI 20155594 A

D3: EP 2273009 A1

D4: JP 2006132012 A & abstract PAJ & machine translation into English by TXPJPEA

D5: JP 2006138043 A & abstract PAJ & machine translation into English by TXPJPEA

D6:Hardness Correlation Table,http://www.notedome.com/pdfs/hardness_correlation.pdf

Vaitteentekija on vaiteprosessin aikana (5.12.2018) toimittanut julkaisut 014-017:

014: Telahiomon tuotannon lapimenoajan ja laadun optimointi, Risto Timperi, diplomityd, Lappeenrannan
teknillinen yliopisto (julkaistu 2015)

015: Roll covers for the paper making industry, SchaferRolls GmbH&Co. KG (julkaistu 03/2010)

016: Twogether, Voith Paper (julkaistu 2001)

017: Valmet Roll Covers, Valmet (julkaistu 2014)

Patentinhaltija on vaiteprosessin aikana (23.4.2021) toimittanut julkaisun O18:
018: Internetsivu: https://www.valmet.com/board-and-paper/board-and-paper-machine/sizing/hard-nip-sizing

Lisaksi vaitteentekija on vaiteprosessin aikana (11.5.2021) toimittanut kuvakaappaukset E1 ja E2
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kotisivuilta liittyen viitejulkaisun O14 julkaisutietoihin, jotka osoittavat
julkaisun julkaisuvuoden.

Patentinhaltija on esittanyt julkaisujen 014-017 hylkaamista, koska vaitteentekija on toimittanut ne vaiteajan
(9 kk) paattymisen jalkeen. Patentti- ja rekisterihallitus kuitenkin katsoo, etta vaiteajan jalkeen toimitetut
viitejulkaisut voidaan ottaa huomioon viraston vaitekasittelyssa.

Patenttilain 24 § saatelee vaitteen tekemista. Jos siina mainitut ehdot tayttyvat, vaite otetaan kasiteltavaksi.
Patenttilain 25 § saatelee vaitteen ratkaisemista. Patenttilain 25 § toisen momentin mukaan Patentti- ja
rekisterihallituksen tulee hylata vaite, jos patentin voimassa pysyttamiselle ei ole mitdan 1 momentissa
tarkoitettua estetta. Toisin sanoen, PRH:n on otettava huomioon kaikki esiin tulleet seikat, ml. uudet
viitejulkaisut, vaitetta ratkaistessaan. PatL 25 § ei myoskaan edellyta, etta vaitetta ratkaistaessa tulisi
huomioida vain PatL 24 § mukaisessa vaitteessa esitetyt perustelut. Tallaista ei iimene myoskaan PatL
1997/243 koskevasta hallituksen esityksesta 1996/254, jossa patenttilakia perustellaan vaitteen tekemiseen
littyen. Uusien julkaisujen toimittamisessa on kyse todistelusta; ei niinkaan uusista vaiteperusteista.
Patentinhaltija on myds esittédnyt uusia vaatimusasetelmia, joihin vaitteentekijalla on oikeus vastata uusia
julkaisuja esittamalla. Ylla olevan tulkinnan katsotaan olevan sopusoinnussa Hallintolain 22 §:n kanssa,
jonka mukaan asianosaisen on mahdollisuus taydentaa asiakirjoja kasittelyn kuluessa. Vaitteentekija on
patentinhaltijan ohella asianosainen.

Viitteen perustelut seka patentinhaltijan ja vaitteentekijan lausumat

28.2.2018 vastaanotettu vaite

24.8.2020 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma, jonka yhteydessa on toimitettu vaihtoehtoiset
patenttivaatimusasetelmat 1-11

24.11.2020 vastaanotettu vaitteentekijan lausuma

23.4.2021 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

11.5.2021 vastaanotettu vaitteentekijan lausuma

18.8.2021 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

Vaitteen perustelut

Viéitteentekija esittaa 28.2.2018 tehdyssa vaitteessa, etta vaitepatentin mukainen keksinto ei ole uusi
julkaisuihin O1-04, 09 ja O11 ja keksinndllinen edellisten lisdksi julkaisuihin 05, O6-08 ja 010 nahden.
Myoskaan epaitsendisten patenttivaatimusten 2-5 ja 7-10 mukaiset keksinnét eivat vaitteentekijan mukaan
ole uusia tai keksinndllisia julkaisujen O1-O6 ja D1-D6 perusteella.

Lisaksi vaitteentekijan mukaan on selvasti todettavissa, etta itsendisessa patenttivaatimuksessa 1 maaritetty
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menetelma ja vastaavasti itsendisessa patenttivaatimuksessa 6 maaritetty laite ovat alan ammattilaiselle
taysin iimeisia esimerkiksi yhdistettaessa julkaisun D1 opetukseen julkaisun O3 tai O5 tai O6 tai O7
opetukset.

Vaitteentekijan mukaan vaitepatentin itsendisen menetelmavaatimuksen 1 piirteet a)-c), vastaavasti
itsenadisen laitevaatimuksen 6 piirteet g)-i) kayvat iimi julkaisusta O1, jonka mukaisesti esitetty menetelma
liittyy paperinvalmistuskoneen liimapuristimessa kaytettavaan nippitelaan. Vaitepatentin itsenaisen
menetelmavaatimuksen 1 piirre d) ja vastaavasti itsenaisen laitevaatimuksen 6 mukainen piirre j) kayvat ilmi
julkaisusta O1, josta kay ilmi, etta telat 1, 2 ovat varustettu kumipinnoitteella. Nain ollen julkaisun O1
perusteella on tunnettua valita telapaallyste siten, ettd sen kovuus asettuu piirteessa d), j) maaritetylle
alueelle. Julkaisun O1 esimerkissa on myds kaytetty telaa, jonka halkaisija asettuu piirteen e) tai k)
lukuarvoalueelle. Julkaisusta O1 kay ilmi my6s halkaisijasuhteen asettaminen erisuureksi kuin 1.

Vaitteentekijan mukaan itsenaiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole uusia ja keksinndllisia julkaisuun 02
nahden. Vaitteentekija esittaa, etta julkaisusta O2 on tunnettua, etta ainakin yhden telan pinta on kova tai
pehmea ja on huomattava, etta piirteissa d) ja j) maaritetylle lukuarvoalueelle 15 P&J tai pienempi asettuu
seka kovia ettd pehmeita teloja, kuten kay ilmi julkaisuista O4 ja O6. Vaitepatentin itsenaisten
patenttivaatimusten piirteissa e) ja k) maaritetty halkaisijamitta —alue 0,7-2 m asettuu yleisesti kaytdssa
olevalle ja taysin ilmeiselle telamitoitusalueelle, kuten kay ilmi julkaisuista O1 ja OB. Vaitteentekijan mukaan
saman tai erihalkaisijaisten telojen kaytto nippiteloina on taysin itsestdan selvaa julkaisujen O1, O3, O5 ja 06
perusteella.

Viéitteentekijan mukaan itsendiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole uusia ja keksinndllisia julkaisuun O3
nahden. Vaitteentekija katsoo, ettd maaritetty kovuusalue on taysin ilmeinen ja kdy ilmi esimerkiksi
julkaisuista O4 ja O6. Piirteessa e) annetut halkaisijamitat ovat tavanomaista mitoitustietoa.

Vaitteentekijan mukaan itsendiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole uusia ja keksinndllisia julkaisuun O4
nahden. Oppikirjassa opetetaan pintaliimaukseen liittyvien telojen valinnasta.

Vaitteentekijan mukaan itsendiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole keksinndllisia julkaisuun O5 nahden.
Julkaisusta O5 kay ilmi mm. erihalkaisijaisten telojen kayttd nippikontaktissa.

Vaitteentekijan mukaan itsenaiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole keksinndllisia julkaisuun O6 nahden.
Oppikirjassa kaydaan lapi telojen valintaperusteita.

Vaitteentekijan mukaan itsenaiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole keksinnadllisia julkaisuun O7 ndhden.
Julkaisusta O7 kay ilmi mm. erihalkaisijaisten telojen kaytto.

Vaitteentekijan mukaan itsenaiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole keksinndllisia julkaisuun O8 nahden.
Julkaisusta O8 kay ilmi mm. telahalkaisijan vaikutus varahtelyyn.

Vaitteentekijan mukaan itsendiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole uusia ja keksinndllisia julkaisuun O9
nahden. Julkaisussa O9 esitetysta halkaisijamitta-alueesta tunnetaan telan halkaisijamitan valinta piirteiden
e) tai k) mukaiselta alueelta.

Vaitteentekijan mukaan itsenaiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole keksinndllisia julkaisuun O10 néhden.
Vaitteentekijan mukaan kaikki itsendisen menetelmavaatimuksen 1 piirteet a)-f), ja vastaavasti itsendisen
laitevaatimuksen piirteet g)-1) ovat ilmeisia alan ammattilaiselle.

Vaitteentekijan mukaan itsenaiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat ole uusia ja keksinnéllisia julkaisuun O11
nahden. Vaitteentekijan mukaan kaikki itsenaisen menetelmavaatimuksen 1 piirteet a)-f), ja vastaavasti
itsendisen laitevaatimuksen piirteet g)-) kayvat ilmi julkaisusta O11.

Vaitteentekijan mukaan itsenaiset patenttivaatimukset eivat ole keksinndllisia julkaisuun D1 nahden
yhdistelmana julkaisusta D1 julkaisuun O3 tai O5 tai O6 tai O7.

Patentinhaltijan lausuma 24.8.2020

Patentinhaltija vaatii lausumassaan patentin pitdmistad voimassa siind muodossa kuin Patentti- ja
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rekisterihallitus on sen myontanyt. Patentinhaltijan mukaan mydnnetyn patentin patenttivaatimukset ovat
uusia ja keksinnollisia kaikkiin vaitteessa esitettyihin julkaisuihin nahden.

Patentinhaltijan mukaan julkaisun O1 telojen kovuus ei ole mitenkaan vaistamatta patenttivaatimuksissa 1 ja
6 piirteissa d) ja j) maaritelty. Kumisen telan kovuus ei millaan lailla vaistamatta ole tietynlainen. Julkaisu O1
ei edelleen nayta tuovan esiin mm. vaatimuksen 1 piirretta b) jossa levitetaan tarkkelysta kuiturainan
jommallekummalle tai kummallekin puolelle. Patentinhaltijan mielesta julkaisun O1 perusteella alan
ammattilainen ei mitenkaan voisi paatya patenttivaatimuksessa 1 maariteltyyn menetelmaan.

Patentinhaltijan mukaan julkaisu O2 ei millaan tavalla tuo esiin ainakaan piirteita d) e), f), k) ja ). Julkaisut
04 ja 06 eivat millaan tavalla osoita, etta julkaisun O2 "pehmeilla ja kovilla” teloilla olisi joku tietty kovuus.
Julkaisusta O3 ei voida millaan tavalla yksiselitteisesti paatella, minkalaisia siina mainitut telat kovuudeltaan
olisivat. Julkaisun O3 ei myoskaan katsota tuovan esiin vaatimusten piirteita d)-f) ja j)-1). Patentinhaltija
esittaa, etta julkaisut O4-O11 eivat tuo esiin kaikkia itsenaisten patenttivaatimusten 1 ja 6 yksittaisia piirteita.
Lisaksi patentin haltija esittaa, etta itsenaiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eroavat julkaisusta D1 siten, etta D1
ei tuo esiin ainakaan piirteita e)-f) ja k)-) ja, ettd patenttivaatimukset ovat myos keksinnéllisia julkaisun D1
valossa, myds yhdessa jonkin muista julkaisuista O3, O5 ja O6 kanssa.

Vaitteentekijan lausuma 24.11.2020

Vaitteentekija pysyy vaitteessa esitetyissa perusteluissa ja esittaa lisaksi julkaisun O14. Vaitteentekijan
mukaan vaitepatentin mukainen keksinto ei ole uusi ja keksinnéllinen julkaisuun O14 nahden. Vaitteentekija
esittda myos julkaisut 016 (telan paallysteen kovuus) ja O17 (telapaallyste) vaihtoehtoisten
vaatimusasetelmien yhteydessa.

Patentinhaltijan lausuma 23.4.2021

Patentinhaltija pysyy edellisessa lausumassaan (24.8.2020) esitetyissa perusteluissa ja esittaa, etta julkaisu
014 ei suoraan ja yksiselitteisesti tuo esiin itsenaisten patenttivaatimusten mukaista ratkaisua.

Patentinhaltija esittaa Internet-julkaisun O18, joka osoittaa patentinhaltijan mukaan, etta pintaliimaus kovilla
nipeilla on hyodyllista kierratyskuituja sisaltaville faaduille.

Vaitteentekijan lausuma 11.5.2021

Vaitteentekija pysyy vaitteessa ja edellisessa lausumassaan 24.11.2020 esitetyissa perusteluissa.

Patentinhaltijan lausuma 18.8.2021

Patentinhaltija viittaa 24.8.2020 ja 23.4.2021 paivattyihin lausumiinsa ja pysyy niissa esitetyissa
perusteluissa.

Paatoksen kohteena olevat patenttivaatimukset

Patentinhaltija on 24.8.2020 pyytanyt patentin pitdmista voimassa 31.5.2019 myénnetyssa muodossaan ja
toissijaisesti vaihtoehtoisten patenttivaatimusasetelmien 1-11 mukaisessa muodossa.

Myonnetyt patenttivaatimukset

Paatoksen kohteena ovat patentin FI 127948 patenttivaatimukset 1-10, joista patenttivaatimukset 1 ja 6 ovat
itsendisia patenttivaatimuksia ja 2-5 ja 7-10 epaitsenaisia patenttivaatimuksia.

Itsenainen patenttivaatimus 1 on jaettavissa piirteisiin a)-f) seuraavalla tavalla:

a) Menetelma tarkkelyksen levittamiseksi liikkuvan kuiturainan (5) paélle, erityisesti testlainerirainan (5) tai
aallotuskartongin (5) paalle,

b) jossa menetelmassa ensimmainen tarkkelys levitetdan kuiturainan (5) jommallekummalle tai kummallekin
puolelle

c) ja sitten kuituraina (5) johdetaan ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (1) muodostaman kasittelynipin (6)
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lapi,

d) ja ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) kovuus on 15 P&J (Pusey & Jones) tai pienempi, edullisesti 5
P&J, kaikkein edullisimmin 1 P&J tai pienempi,

e) tunnettu siita, ettd ensimmaisen telan (1) ja/tai toisen telan (2) halkaisija on 0,7-2 m, erityisesti 0,7-1,8 m,
f) jolloin ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) halkaisijat ovat yhta suuret tai eroavat toisistaan alle 10%.

Itsenainen patenttivaatimus 6 on jaettavissa piirteisiin g)-1) seuraavalla tavalla:

g) laite tarkkelyksen levittamiseksi liikkuvan kuiturainan (5) paalle,

h) jossa laitteessa on ensimmainen tela (1) ja toinen tela (2), jotka on asemoitu niin, ettd ne muodostavat
kasittelynipin (6) kuiturainaa varten,

i) seka valineet (3, 3a) tarkkelyksen suoraksi tai epasuoraksi levittamiseksi kuiturainan (5) paalle,

j) ja ensimmaéisen telan (1) ja toisen telan (2) kovuus on 15 P&J (Pusey & Jones) tai pienempi, edullisesti 5
P&J, kaikkein edullisimmin 1 P&J tai pienempi,

k) tunnettu siita, ettd ensimmaisen telan (1) ja/tai toisen telan (2) halkaisija on 0,7-2 m, erityisesti 0,7-1,8 m,
1) jolloin ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) halkaisijat ovat yhté suuret tai eroavat toisistaan alle 10%.

Vaihtoehtoiset vaatimusasetelmat

Ensimmadinen vaihtoehtoinen vaatimusasetelma

Muutokset myonnettyihin patenttivaatimuksiin 1 ja 6 on merkitty yli- ja alleviivaten. ltsenainen
patenttivaatimus 1 on jaettavissa piirteisiin a)-f) seuraavalla tavalla:

a) Menetelma tarkkelyksen levittamiseksi likkuvan kuiturainan (5) paalle, erityisesti testlainerirainan (5) tai
aallotuskartongin (5) paalle,
b) jossa menetelmassa ensimmainen tarkkelys levitetaan kuiturainan (5) jommallekummalle tai kummallekin
puolelle
c) ja sitten kuituraina (5) johdetaan ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (1) muodostaman kasittelynipin (6)
lapi,
d) ja ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) kovuus on 4+5-R&J-{Pusey-&JonresHai-pienempi—edullisesti-b
P&dJkaikkeinedullisimmin 1 P&J (Pusey&Jones) tai pienempi,

e) tunnettu siitd, ettd ensimmaisen telan (1) ja/tai toisen telan (2) halkaisija on 0,7-2 m, erityisesti 0,7-1,8 m,
f) jolloin ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) halkaisijat ovat yhta suuret tai eroavat toisistaan alle 10% ja
jolloin ainakin yksi teloista (1) on taipumakompensoitu tela.

Itsenadinen patenttivaatimus 6 on jaettavissa piirteisiin g)-1) seuraavalla tavalla:

g) laite tarkkelyksen levittamiseksi likkuvan kuiturainan (5) paalle,

h) jossa laitteessa on ensimmainen tela (1) ja toinen tela (2), jotka on asemoitu niin, ettd ne muodostavat
kasittelynipin (6) kuiturainaa varten,

i) seka valineet (3, 3a) tarkkelyksen suoraksi tai epasuoraksi levittamiseksi kuiturainan (5) paalle,

j) ja ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) kovuus on 4+5-R&JRusey-&Jenesitai-pichempi—edullisest-5
P&Jkaikkein-edullisimmin 1 P&J (Pusey & Jones) tai pienempi,

k) tunnettu siita, ettd ensimmaisen telan (1) ja/tai toisen telan (2) halkaisija on 0,7-2 m, erityisesti 0,7-1,8 m,

I) jolloin ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) halkaisijat ovat yhta suuret tai eroavat toisistaan alle 10% ja

jolloin ainakin yksi teloista (1) on taipumakompensoitu tela.

Muita vaihtoehtoisia vaatimusasetelmia ei ole tarpeen kasitella, koska patentin vaatimukset pysyvat
voimassa ensimmaisen vaihtoehtoisen vaatimusasetelman maarittamassa muodossa.

PAATOKSEN PERUSTELUT
Uutuus (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta; PatL 2 §)

Myonnetyt patenttivaatimukset

Julkaisusta O1 ([0002], kuvio 1) tunnetaan menetelma, joka kasittaa liimapuristimen (size press), jossa
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kuituraina (3) johdetaan ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) muodostaman kasittelynipin lapi.
Kappaleen [0037] esimerkissa telan halkaisijaksi on mainittu 1525 mm. Julkaisun O1 tekniikan taustaa
kuvaavassa kappaleessa [0006] on kerrottu, etta perinteisesti nippitelojen halkaisija suhde on 1 ja
kappaleessa [0009] ja patenttivaatimuksessa 1 on kerrottu, ettd keksinnéssa ensimmaisen ja toisen
nippitelan halkaisijasuhde asetetaan erisuureksi kuin 1. Voidaan pitda selvana, etta limaa on levitetty ainakin
rainan jommallakummalle puolelle ennen sen johtamista liimapuristimen nippiin. Julkaisusta O1 tunnetaan
taten piirteet b) (osittain), c) e) ja f). Toisin kun vaitteentekija esittaa, PRH katsoo, ettei patenttivaatimuksesta
1 kay ilmi etta liima on tarkkelysta, piirteet a) ja b) osittain, seka ensimmaisen ja toisen telan kovuutta, piirre
d). Kuten patentinhaltija esittaa, PRH katsoo, etta julkaisussa O1 esitetyn kumipinnoitteisen telan (kappale
[0028]) kovuus ei milldan lailla vaistamatta ole tietynlainen.

Julkaisusta O2 (tiivistelma; sivu 1, rivit 3-16; kuviot 2-3) tunnetaan menetelma tarkkelyksen levittamiseksi
likkuvan kuiturainan (1) paalle, jossa menetelmassa ensimmainen tarkkelys levitetdan kuiturainan (1)
jommallekummalle tai kummallekin puolelle ja sitten kuituraina (1) johdetaan ensimmaisen telan (4) ja toisen
telan (4) muodostaman kasittelynipin lapi. Julkaisusta O1 tunnetaan taten piirteet a)-c). Toisin kun
vaitteentekija esittda, PRH katsoo, ettei patenttivaatimuksesta 1 kay iimi ensimmaisen ja toisen telan
kovuutta, telojen halkaisijaa ja halkaisijoiden suhdetta, piirteet d), e) ja f) eivatka nama piirteet ole
implisiittisesti johdettavissa yhdistamalla opetuksia julkaisuista O1, O3, 04, O5 ja/tai O6.

Julkaisusta O3 (sivu 1, rivit 15-36; vaatimus 1) tunnetaan filminsiirtopuristimia, joissa telat voivat olla
pehmeité ja kovia. Toisin kun vaitteentekija esittad, PRH katsoo, ettei patenttivaatimuksesta 1 kay ilmi
ensimmaisen ja toisen telan kovuutta, telojen halkaisijaa ja halkaisijoiden suhdetta, piirteet d), e) ja f) eivatka
nama piirteet ole implisiittisesti johdettavissa yhdistamalla opetuksia julkaisuista O3, O4 ja/tai O6.

Julkaisussa O4 (sivut 570-571) on tuotu esiin pintaliimauksessa kaytettavien kumitelojen kovuus- ja
halkaisija-arvoja. Lukuarvot on poimittu eri esimerkeista. Julkaisussa O4 ei taten ole tuotu esiin yhtaan
yksittdista sovellusmuotoa, josta kavisivat ilmi kaikki itsenadisen patenttivaatimuksen 1 piirteet. PRH katsoo,
etteivat nama piirteet ole implisiittisesti johdettavissa yhdistdmalla opetuksia julkaisuista O1, 03, 04, 05
jaltai O6.

Julkaisusta O5 (sivut 4-5) kay iimi, etta erilaisia telojen halkaisijoita ja pintamateriaaleja kaytetaan
vahentamaan varahtelyita. PRH katsoo, etteivat kaikki patenttivaatimuksessa 1 esitetyt piirteet kay ilmi
julkaisusta OS.

Julkaisussa O6 (sivut 756-757 ja 1101-1103) on esitetty pintaliimauksessa kaytettavien telojen kovuuksia ja
halkaisijoita. PRH katsoo, etteivat patenttivaatimuksessa 1 esitetyt piirteet d)-f) kay ilmi julkaisussa O6
esitetyista yksittaisista esimerkeista 1, 2 tai 3.

Julkaisu O7 (kappaleet [0006] - [00019], [0047]) liittyy kalanterointiin ja kuvaa mm. kalanterin pehmeita ja
kovia teloja. PRH katsoo, etteivat patenttivaatimuksessa 1 esitetyt piirteet kay ilmi julkaisusta O7.

Julkaisu O8 (sivu 6) kasittelee varahtelya filmipuristimessa ja mm. halkaisijan vaikutusta varahtelyyn. PRH
katsoo, etteivat patenttivaatimuksessa 1 esitetyt piirteet kay ilmi julkaisusta O8.

Julkaisusta O9 (kappaleet [0057], [0074], kuviot) tunnetaan paallystysmenetelma, jossa kuituraina (M)
johdetaan ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (3) muodostaman kasittelynipin lapi. Kappaleessa [0074] on
kerrottu, etta telojen kovuus on valilla 0-100 P&J (Pusey & Jones) ja halkaisija on 0,5-2 m. Julkaisusta 09 ei
kay selkeasti ilmi itsenaisen patenttivaatimuksen 1 piirteita d) ja f). Vaitepatentin patenttivaatimuksessa 1
esitetty kovuusalue "15 P&J (Pusey & Jones) tai pienempi, edullisesti 5 P&J, kaikkein edullisimmin 1 P&J tai
pienempi”, piirre d), on rajattu kapealle alueelle. Taten katsotaan, ettd patenttivaatimuksessa 1 esitetty
kovuusalue ei ole tunnettu julkaisusta 09, jossa kovuusalue on valilla 0-100 P&J. PRH katsoo, etteivat kaikki
patenttivaatimuksessa 1 esitetyt piirteet kay ilmi julkaisusta O9.

Julkaisusta O10 (kappaleet [0001]-[0002], [0043]-[0049], taulukko 1 ja kuvio 1) tunnetaan menetelma
tarkkelyksen levittamiseksi liikkuvan kuiturainan (2) paalle jonka jalkeen kuituraina (2) johdetaan
ensimmaisen telan (4) ja toisen telan (5) muodostaman kasittelynipin (3) lapi. Taulukossa 1 on tuotu esiin
erilaisia pintamateriaaleja ja kovuuksia. Julkaisusta O10 ei kuitenkaan kay ilmi telojen halkaisijoita tai niiden
suhteita, piirre d). PRH katsoo, etteivat kaikki patenttivaatimuksessa 1 esitetyt piirteet kdy ilmi julkaisusta
010.
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Julkaisussa 011 (palsta 3, rivit 51-55; palsta 5, rivit 27-43) kuvaa limapuristimen, jonka teloilla on erilaiset
kovuudet. PRH katsoo, etteivat kaikki patenttivaatimuksessa 1 esitetyt piirteet kay ilmi julkaisusta O11.

Julkaisusta D1 (tiivistelma; sivu 1, rivit 5-18; sivu 3, rivit 16-30; sivu 4, rivi 6-sivu 5, rivi 21; sivu 6, rivit 11-17;
sivu 7, rivit 11-19; sivu 8, rivit 1-19; sivu 9, rivi 26-sivu 10, rivi 20; kuviot 1-3) tunnetaan piirteet a)-d), mutta ei
piirteitd e)-f). PRH katsoo, etta piirteet e)-f) eivat ole implisiittisesti johdettavissa yhdistamalla opetuksia
julkaisuista O3, 05, 06 ja/tai O7.

Julkaisuista D2-D5 ei kay ilmi kaikkia itsendisen patenttivaatimuksen 1 piirteita. Vaitteentekija on viitannut
naihin julkaisuihin epaitsenaisten patenttivaatimusten osalta.

Julkaisuissa D6, 012-013 ja 015 on tuotu esiin kovuuden mittaamiseen ja kovuusarvoihin liittyvaa yleista
taustatietoa. Julkaisuissa 016 ja O17 on tuotu esiin eritysesti vaihtoehtoisiin patenttivaatimuksiin liittyvaa
taustatietoa.

Julkaisuista O1-O11 ja D1-D5 tunnetaan myds valineet liiman tai paallysteaineen suoraksi tai epasuoraksi
levittdmiseksi kuiturainan paalle (itsendisen patenttivaatimuksen 6 piirre i)).

Mistéan esille tulleesta julkaisusta O1-011 ja D1-D5 ei kay ilmi kaikkia myonnetyn patenttivaatimuksen 1
madritteitd. Patenttivaatimuksen 1 kohde on siten uusi. Samoin perustein kaikki itsendisen
patenttivaatimuksen 6 maaritteet eivat kay ilmi julkaisuista O1-O11 ja D1-D5. Patenttivaatimuksen 6 kohde
on siten uusi.

Julkaisu 014 (tiivistelma; sivut 36-38; liitteet VII, X, XIl) kasittelee telojen hiontaa telahiomossa. Julkaisussa
on kuvattu liimapuristin (OptiSizer —paallystysasema, PK9). Julkaisusta kay iimi, ettd PKS asemalla on
samanlaiset yla- ja alatela, jotka muodostavat nipin ja ettad paallystettédessa paalystefilmi annostellaan
aplikointipalkilla teloille, joiden nipissa se siirtyy nippikuorman vaikutuksesta paperiin. Sivulta 37 (| kappale)
kay ilmi, ettd sizer-telat on paallystetty kumipinnoitteella, jonka kovuus on 15 P&J. Sivulla 76 (kappale 2 ja
Liite VII} kay ilmi PK9 telan halkaisijat 1515 mm ja minimihalkaisija 1495 mm.

Julkaisusta O14 tunnetaan titen menetelmavaatimuksen 1 piirteet c)-f} ja laitevaatimuksen 6 piirteet h), i)
osittain, j)-1). Toisin kun patentinhaltija esittdd, PRH katsoo, etté voidaan pitaa selvana, etta limaa on levitetty
ainakin rainan jommallekummalla puolelle ennen sen johtamista liimapuristimen nippiin, piirre b) osittain.
Toisin kun vaitteentekija esittda, PRH katsoo, ettei julkaisun O14 perusteella ole selvaa, etta menetelmasséa
levitettava liima on tarkkelysta, piirteet a) ja b) osittain. Laitevaatimuksen 6 osalta PRH katsoo, etta
julkaisussa O14 esitetty liimapuristin soveltuu tarkkelyksen levittdmiseen, piirteet g} ja i) osittain. Taten
itsenaisen patenttivaatimuksen 1 kohde on uusi ja itsendisen patenttivaatimuksen 6 kohde ei ole uusi
julkaisuun O14 nahden.

Ensimmainen vaihtoehtoinen vaatimusasetelma

Ensimmaisessa vaihtoehtoisessa vaatimusasetelmassa menetelmaa ja laitetta on tdsmennetty siten, etta
ensimmaisen ja toisen telan kovuus on "1 P&J tai pienempi” alkuperaisten patenttivaatimusten 1 ja 7 seka
mm. s. 3, r. 20-22 perusteella. Patenttivaatimuksia on edelleen tasmennetty siten, etta "ainakin yksi teloista
(1) on taipumakompensoitu tela” s. 6, r. 15-16 perusteella. Epaitsenainen patenttivaatimus 9 on poistettu.

Mistaan esille tulleesta julkaisusta O1-O11 ja D1-D5 ei kdy ilmi kaikkia ensimmaisen vaihtoehtoisen
vaatimusasetelman itsendisen patenttivaatimuksen 1 maaritteitd. Patenttivaatimuksen 1 kohde on siten uusi.
Samoin perustein itsenaisen patenttivaatimuksen 6 maaritteet eivat kdy ilmi julkaisuista 01-O11 ja D1-D5.
Patenttivaatimuksen 6 kohde on siten uusi.

Julkaisusta 014 ei kay ilmi, etta liima on tarkkelysta, piirteet a) ja b) osittain, telojen kovuus on 1 P&J tai
pienempi, ja piirrettd, ettd ensimmaisen telan ja toisen telan halkaisijat ovat yhta suuret tai eroavat toisistaan
alle 10% ja jolloin ainakin yksi teloista on taipumakompensoitu tela, piirteet d), f), j) ja 1}. PRH katsoo, etteivat
patenttivaatimuksessa 1 esitetyt piirteet d), f), j) ja |} ole myodskaan implisiittisesti johdettavissa yhdistamalla
opetuksia julkaisuista 014, 016, O4 ja/tai D1. Ensimmaisen vaihtoehtoisen vaatimusasetelman itsenéisen
patenttivaatimuksen 1 ja 6 kohteet ovat taten uusia myos julkaisuun O14 nahden.
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Koska itsenaisten patenttivaatimusten kohteet ovat uusia, myds epaitsenaisten patenttivaatimusten 2-5 ja
7-9 kohteet ovat uusia.

Olennainen ero (keksinnollisyys) (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta; PatL 2 §)

Myonnetyt patenttivaatimukset

PRH katsoo, etta myonnettyjen itsenaisten patenttivaatimusten 1 ja 6 kohteet eivat ole alan ammattimiehelle
ilmeisia julkaisujen O1-011 ja D1-D5 tai niiden yhdistelmien perusteella.

Julkaisun O14 osalta PRH katsoo, etta alan ammattilaiselle voidaan pitaa selvana kayttaa limana
tarkkelysta, piirteet a) ja b) osittain. Taten itsendisen patenttivaatimuksen 1 kohde ei ole
keksinndllinen julkaisuun O14 ndhden. Koska patenttivaatimuksen 6 kohde ei ole uusi julkaisuun O14
nahden, se ei mydskaan ole keksinndllinen.

Ensimmainen vaihtoehtoinen vaatimusasetelma

Julkaisu O14 edustaa lahinta tekniikan tasoa vaitepaatoksen kohteena oleville ensimmaisen vaihtoehtoisen
vaatimusasetelman patenttivaatimuksille. Julkaisusta O14 kay ilmi patenttivaatimuksen 1 piirteet b) osittain,
c) ja e), muttei piirteita a), b) osittain, d) ja f), joissa maaritellaan liiman olevan tarkkelysta seka
taipumakompensoitu tela, jolla on tietty, 1 P&J tai pienempi, kovuus. PRH katsoo, ettd alan

ammattilaiselle voidaan pitda selvana kayttaa liimana tarkkelysta, piirre a ja b) osittain.

Tekninen vaikutus, jonka patenttivaatimuksessa 1 maaritellyn keksinnon ero julkaisusta O14 tunnettuun
tekniikkaan nahden saa aikaan, on etta taipumakompensoidulla telalla on mahdollista kontrolloida taipumaa
telojen poikkileikkauksen leveydella ja optimoida tarkkelyksen siirto rainalle, erityisesti silloin, kun molemmat
telat ovat niinkin kovia kuin 1 P&J tai pienempi. Objektiivinen tekninen ongelma, jonka patenttivaatimuksen 1
mukainen keksinto ratkaisee, on siten, miten saadaan aikaan menetelma, jolla voidaan optimoida
tarkkelyksen siirtoa ja edelleen parantaa kuiturainan lujuutta.

Patenttivaatimuksessa 1 esitetty ratkaisu tdhan objektiiviseen tekniseen ongelmaan ei ole ilmeinen tekniikan
tason perusteella. Julkaisu O14 ei opeta tai ehdota valitsemaan ainakin toiseksi teloista
taipumakompensoidun telan, jonka kovuus on 1 P&J tai pienempi. Alan ammattilainen ei myoskaan
yhdistaisi sita, mita julkaisut O1-O4 ja 0O6-O11 opettavat, silla julkaisuissa O1, 02, O3, 06, 08, 010 ja 011
ei tuoda esiin molempia piirteita, julkaisuissa 04 ja O7 ei tuoda esiin telojen kovuutta 1 P&J ja julkaisussa O9
ei tuoda esiin taipumakompensoituja teloja. Patenttivaatimuksessa 1 esitetty ratkaisu ei mydskaan ole
iimeinen yhdistamalla julkaisujen O5 ja D1-D5 tietoja julkaisuun O14, silla julkaisuista O5 ja D1-D5 ei kay ilmi
naita lisapiirteitd. Ensimmaisen vaihtoehtoisen vaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 mukainen
menetelma eroaa siten olennaisesti tunnetusta tekniikasta. Samoin perustein itsenadisen patenttivaatimuksen
6 maarittdma laite eroaa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Koska ensimmaisen vaihtoehtoisen vaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma ja
patenttivaatimuksen 6 mukainen laite eroavat olennaisesti tunnetusta, epaitsenaisten patenttivaatimusten
2-5 ja 7-9 menetelmat ja laitteet eroavat myos olennaisesti tunnetusta.

Patenttivaatimusten muutokset (PatL 25 § 1 mom. 3 ja 4 kohta)

Vaitteentekija esittaa, etta patentti kasittaa sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sita tehtaessa (PatlL
25 § 1 mom. 3 kohta). Vaitteentekijan mukaan patentin itsendiseen patenttivaatimukseen 1 on kasittelyn
aikana lisatty tunnuspiirre e) "ensimmaisen telan (1) ja/tai toisen telan (2) halkaisija on 0,7-2 m” ja
vastaavasti itsenaiseen patenttivaatimukseen 6 (alkuperainen patenttivaatimus 7) tunnuspiirre k)
"ensimmaisen telan (1) ja/tai toisen telan (2) halkaisija on 0,7-2 m”. Vaitteentekijan mukaan talle
ensimmaisen ja/tai toisen telan halkaisijan lukuarvoalueelle ei ole perustetta alkuperaisessa
hakemustekstissa (perusasiakirja).

PRH katsoo, etta on sallittua yhdistaa ja luoda uusia lukuarvoalueita, mikali paatepisteet on eksplisiittisesti
mainittu perusasiakirjassa. Patentin itsendisiin patenttivaatimuksiin 1 ja 6 on kasittelyn aikana lisatty
lukuarvoalue, joka maarittaa telan halkaisijaksi 0,7-2 m. Lukuarvoalueen tasmennys on tehty yhdistamalla
laajemman lukuarvoalueen (0,25-2m) paatepiste ja suppeamman lukuarvoalueen (0,7-1,8 m) paatepiste.

Postiosoite Patentti- ja rekisterihallitus Kayntiosoite Sornaisten rantatie 13 C Puhelin 028 508 5000
00091 PRH Helsinki

Pankki Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Nordea Bank Oyj
Fi34 8919 9710 0007 32 FIS7 1660 3000 1042 27

DABAFIHH NDEAFIHH



9/10

Muutokset perustuvat alkuperaisiin patenttivaatimuksiin 2, 8 ja 9 seka siihen, mitéd on mainittu selitysosan
sivulla 8, riveilla 1-2. Patenttikasikirjan 2021 kappaleessa H.3.2.3 ohjeistetaan, ettd mikali uudet edellisten
raja-arvojen sisalla olevat arvot perustuvat selvasti sovellutusesimerkkeihin, niiden ei katsota olevan
ristiriidassa PatL 13§:n kanssa. Myos EPO:n Case Law (https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/

Lisaksi vaitteentekijan mukaan patentin itsendiseen patenttivaatimukseen 1 kasittelyn aikana lisatyn
tunnuspiirteen f) "ensimmaisen telan (1) ja toisen telan (2) halkaisijat ovat yhta suuret tai ercavat toisistaan
alle 10%" esittamaa ei ole sisallytetty itsenaiseen patenttivaatimukseen, koska alkuperainen itsenainen
patenttivaatimus 8, josta tunnuspiirre on peraisin, viittaa ainoastaan itsenaiseen patenttivaatimukseen 6.
Tama piirre tulee ilmi selitysosan sivulta 5, riveilta 26-27. PRH katsoo, etta alan ammattilaiselle on selvaa,
etta piirre on yhdistettavissa myds itsenaiseen patenttivaatimukseen 1.

PRH katsoo taten, etta mydnnetyn patentin itsenaiset patenttivaatimukset 1 ja 6 eivat kasita sellaista, mika ei
kavisi ilmi hakemuksesta jo sita tehtaessa.

Selitysosan riittavyys ja patenttivaatimusten selkeys (PatL 25§, 1. mom (2))

Vaitteentekijan mukaan patentissa keksintda ei ole esitetty niin selvasti, etta alan ammattilainen voisi sen
perusteella kayttaa keksintoa. ltsenaisessa patenttivaatimuksessa 1 maaritellaan, etta "meneteimassa
ensimmainen tarkkelys levitetddn kuiturainan (5) jommallekummalle tai kummallekin puolelle”.
Vaitteentekijan mukaan epéselvaksi jaa levitetaanko ehka jossain muussa menetelméan vaiheessa
esimerkiksi toinen tarkkelys. Tama aiheuttaa epaselvyytta liittyen myds epaitsenaisiin patenttivaatimuksiin
4-5, Lisaksi vaitteentekijan mukaan itsenainen patenttivaatimus 1 ei myoskaan maarittele mitaan
menetelmaan liittyvia piirteitd tunnusmerkkiosassa. Vaitteentekija myos kyseenalaistaa ensimmaisen ja/tai
toisen telan kovuusarvojen alan ammattitaisen toisinnettavuuden, mikali toisena telana kaytetaan telaa, jossa
on metallia tai keraamia sisaltava paallys, koska vaitteentekijan mukaan P&J-menetelma ei anna tuloksia tai
ainakin antaa erittdin epatarkkoja tuloksia tahelta 0 P&J kovuusarvoilla.

Patentinhaltija vuorostaan esittaa, etta atan ammattimiehelle ei tuota mitaan vaikeutta ymmartaa
patenttivaatimusta 1 siten, etta tarkkelysta levitetaan kuiturainan (5) jommallekummalle tai kummallekin
puolelle, ja sitten kuituraina (5) johdetaan ensimmaisen telan (1) ja toisen tetan (1) muodostaman
kasittelynipin lapi. Patentinhaltijan mukaan P&J on alalla yleisiesti kaytetty parametri, eika ole mitaan syyta
olettaa, ettd alan ammattilainen ei osaisi mitata kovuuksia P&J-menetelmalla tai etta ne eivat soveltuisi
patenttivaatimuksissa maariteltyjen telojen kovuuksien mittaukseen.

PRH katsoo, etta alan ammattilainen pystyy patentin selitysosan perusteella (esim. s. 2,r. 17-s. 3, r. 30; s. 7,
r. 24-s. 9, r. 2) toteuttamaan itsenaisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelman ja itsenaisen
patenttivaatimuksen 6 mukaisen laitteen.

YHTEENVETO PAATOKSESTA

Ensimmainen vaihtcehtoisen vaatimusasetelman patenttivaatimusten 1-9 kohteet ovat uusia ja eroavat
olennaisesti ennestaan tunnetusta tekniikasta (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta, PatL 2 §).

Patentti ei kasita sellaista, mika ei ole iimennyt hakemuksesta sita tehtaessa (PatL 25 § 1 mom. 3 kohta).

Keksinto on esitetty patentissa niin selvasti, ettd alan ammattilainen voi sen perusteella kayttaa keksintda
(PatL 25 § 1 mom. 2 kohta).

Patentti- ja rekisterihallitus pysyttaa patentin FI 127948 voimassa patenttilain 25 §:n 3 momentin nojalla
muutetussa muodossa, silla patentin pysyttamiselle voimassa muutetussa muodossa 24.8.2020 toimitetuilla
ensimmaisilla vaihtoehtoisilla patenttivaatimuksilla ei ole mitaan patenttitain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua
estetta.
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Lyhenteet

PatL = patenttilaki
PatA = patenttiasetus

Liitteet:
Patentinhaltijan lausuma 18.8.2021
Valitusosoitus

Johtava tutkijainsinoori Timo Kallio
Johtava tutkijainsinoori Tuija Johansson
Puhelin: 029 509 5000

Téama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Patentti- ja rekisterihallituksen merkintoja:

Paatos on annettu tiedoksi saantitodistusta vastaan

Paatos on annettu tiedoksi kuuluttamalla Patentti- ja rekisterihallituksen
julkaisemassa lehdessa

Paatds on annettu tiedoksi hakijalle/asiamiehelle/|&hetille
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