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TIIVISTELMA

Tama tyo tehtiin Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus Dipolin Pa-
tentit-Teollisuus-Tekniikka 2009-2010-kurssin erikoistyona. Tyon aiheena oli julkinen
kayttd paperiteollisuudessa. Erikoistydssa perehdyttiin tunnetun tekniikan maaritelmaan
Suomen patenttilainsd&ddanntssa, Euroopan patenttisopimuksessa ja kansainvélisia pa-
tenttihakemuksia koskevassa PCT-sopimuksessa. Lisdksi tydssd perehdyttiin julkisen
materiaalin méaarittelyyn ja julkiseen kayttdon tunnettuna tekniikan tasona. Erikoistyos-
s tarkasteltiin my6s Euroopan patenttiviraston (EPO) oikeusk&ytannossa (Case Law of
the Boards of Appeal) esille tulleita teknisen valituslautakunnan (Technical Board of
Appeal) tapauksia, jotka koskivat julkista kayttoa.

Erikoistyon tarkoituksena oli tarkastella julkista kaytto6d paperiteollisuudessa. Tydssa
syvennyttiin sellaisiin teknisen valituslautakunnan paatoksiin, joissa kéasiteltiin teknii-
kan tason muodostumista julkisen k&yton perusteella. Tutkimusaineisto koottiin kaytta
malla EPO:n hakusivustoa ” Search the board of appeal decisions database’. Tutkimus-
aineisto muodostui sellaisista EPO:n valituslautakunnan paéatoksistd, joissa viitataan
julkiseen kayttoon hakusanoilla” prior use”. Haut rajattiin paperiteollisuuden alalle kan-
sainvélisen patenttiluokitusjarjestelman (International Patent Classification (IPC)) avul-
la kayttéen valituspddtosten haussa luokan D21 alaluokkia.

Tarkastelun kohteeksi julkisen k&yton osalta valittiin kuusi Euroopan patenttiviraston
teknisen valitusautakunnan pddtosta vuosilta 1999-2008. Tarkastellut valituslautakun-
nan pagtokset liittyivat EP-patentteihin, joiden kohteena olivat menetelma ja laitteisto
vyOhyketelan ohjaamiseks (D21G), menetelma ja laite paperin kalanteroimiseksi
(D21G), pehmopaperituote ja menetelma& pehmopaperituotteen valmistamiseksi
(D21H), laitteisto kuitumassasta valmistettavien tuotteiden valmistamiseksi (D21J),
padllystyslaite (D21H) seka menetelma ja laitteisto jételiemen syrjéyttamiseksi keitto-
kattilassa (D21C). Tarkastelun kohteena olleet valitustapaukset liittyivét telan ja keitto-
kattilan myyntiin, telan kdyton julkisuuteen, markkinoilla olleisiin kaupallisiin pehmo-
paperituotteisiin ja paperikonetilauksen liittyvaan tarjousprosessiin.
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1 TUNNETUN TEKNIIKAN TASON MAARITTELY
SUOMEN PATENTTILAISSA JA KANSAINVALISISSA
PATENTTISOPIM UK SISSA

Suomen patenttilain (PatL) 2 8:n mukaan

" Patentti myonnetédan ainoastaan keksintéon, joka on uus siihen verrattuna, mika on
tullut tunnetuks ennen patenttihakemuksen tekemispaivaa, ja lisdksi olennaisesti eroaa
Siita.”

Toisin sanoen patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnon tulee olla sekd uusi etté keksin-
nollinen tunnettuun tekniikan tasoon ndhden. Uudeks katsotaan kaikki se, mika ei kuu-
[u tunnettuun tekniikan tasoon (state of the art). Tunnettu tekniikan taso muodostuu kai-
kesta julkisesta materiaalista, mik& on ollut yleisin saatavilla ennen patenttihakemuksen
tekemispéivaa tal etuoikeuspaivaa, riippumatta siitd missa ja milla tavalla se on tullut
tunnetuksi. Suomen patenttilain (PatL) 2 8:n mukaan

" Tunnetuks katsotaan kaikki, mika on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelméan
valityksellg, hyvaks kayttamalla tai muulla tavalla.”

Euroopan patenttisopimuksessa (EPC) [1] uutuutta késitteleva artikla 54 méérittelee
tunnetun tekniikan tason. Artiklan 54(2) mukaan

“The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public
by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of
filing of the European patent application. *

Artiklan 54(2) méaaritelma tunnetusta tekniikan tasosta vastaa padpiirteissédn Suomen
patenttilainsdaddannon (PatL 2 8) méaritelmaa tunnetusta tekniikan tasosta. Euroopan
patenttisopimuksen mukaan tunnettu tekniikan taso muodostuu kaikesta, miké& on ollut
yleison saatavilla kirjoituksen tai suullisen esityksen valityksellg, hyvaksikayttamallata
muulla tavalla ennen Eurooppapatenttihakemuksen jattopéivaa.

Kansainvdisia patenttihakemuksia koskevassa PCT-sopimuksen (Patent Cooperation
Treaty) sd8nnoksissa [2] tunnettuun tekniikan tasoon kuuluvaks katsotaan kaikki kirjal-
linen materiaali, mika on tullut tunnetuksi ennen kansainvéalista tekemispaivéd missa
pain maailmaa tahansa [3]. Saanto 33.1(a) méarittelee relevantin tekniikan tason [2]:

“Relevant prior art shall consist of everything which has been made available to the
public anywhere in the world by means of written disclosure (including drawings and
other illustrations) and which is capable of being of assstance in determining that the
claimed invention is or is not new and that it does or does not involve an inventive step
(i.e., that it is or is not obvious), provided that the making available to the public oc-
curred prior to the international filing date.”

PCT-sopimuksen tunnettuun tekniikkaan liittyvéat séénnokset poikkeavat Suomen pa-
tenttilain ja Euroopan patenttisopimuksen méarittelystd merkittévasti, koska PCT-



sd8nndn 33.1(a) mukaan tekniikan tasoon kuuluu vain kirjallinen materiaali. Suullista
esitystd, julkista kayttod, nédytteillepanoa ja muuta ei-kirjallista julkistamistapaa ei kat-
sota tekniikan tasoon kuuluvaksi, ellel niihin liity kirjallista materiaalia, joka on julkais-
tu ennen kansainvalista tekemispéivaa [3]. PCT-sopimuksen saantoé 33.1(b) méarittelee
tekniikan tasoon kuuluvan kirjallisen materiaalin [2]:

“When any written disclosure refers to an oral disclosure, use, exhibition, or other
means wher eby the contents of the written disclosure were made available to the public,
and such making available to the public occurred on a date prior to the international
filing date, the international search report shall separately mention that fact and the
date on which it occurred if the making available to the public of the written disclosure
occurred on a date which isthe same as, or later than, the international filing date.”



2 JULKINEN MATERIAALI TUNNETTUNA TEKNII-
KAN TASONA

Patenttihakemuksen késittelyn yhteydessa tunnettu tekniikan taso muodostuu hakijan
itse edttamasta materiaalista ja tutkijainsinborin suorittaman uutuustutkimuksen yhtey-
dessa esille tulevasta materiaalista [3]. Tunnettu tekniikan taso muodostuu kuitenkin
vain sellaisesta materiaalista, joka on ollut yleisdn saatavilla ennen patenttihakemuksen
tekemispéivaa tal etuoikeuspéivaa. Tiedon esittdminen patenttihakemuksen estemateri-
aalina edellyttad, etta tiedon julkinen saatavuus ennen patenttinakemuksen tekemispai-
vaa tai etuoikeuspéivaa pystytéan osoittamaan. Tiedon julkistustavalla, -paikalla tai -
kielellaei ole merkitysta.

Suomen oikeuskaytannossa keksinnon katsotaan tulleen julkiseksi, jos suurehkolla, en-
nalta rgjoittamattomalla joukolla ihmisia on ollut mahdollisuus tutustua keksintéon ja
ottaa siitd selvaa ennen patenttinakemuksen tekemispaivaa tai etuoikeuspéivaa[4]. Kek-
sinnon julkistuksen kannalta ei ole merkitystd, onko keksintoon tutustunut henkild sel-
lainen, joka todella ymmartaa keksinndn. Ratkaisevaa on ainoastaan se, etté henkilolla
on ollut mahdollisuus ottaa keksinndsta selvaa.

Vaikka keksinnosté vuotais tietoja julkisuuteen ennen patenttihakemuksen tekemispai-
vaa, keksintd @ ole julkinen ellei tiedot ole sellaisia, ettd alan ammattimies voisi niiden
nojalla kayttda keksint6a hyvakseen [5]. Toisaalta, vain poikkeustapauksessa patentti
voidaan myontéa keksinnolle, joka on kuuden kuukauden kuluessa ennen patenttihake-
muksen tekemista tullut julkiseksi. Suomen patenttilainséédannon (PatL 2 8) mukaan
patentti voidaan myontada, jos keksintd on tullut julkiseksi patentinhakijaan tai vastaavan
oikeuden omaavaan henkil66n kohdistuneen vaarinkaytoksen johdosta.

Euroopan patenttiviraston oikeuskaytadnnén mukaan keksinto tulee julkiseksi, jos kek-
sinnbsta saa tiedon yksikin sellainen henkil®, joka ei ole salassapitovelvollinen ja joka
kykenee ymmaértadmaan keksinnon niin, ettatieto keksinnosta voisi levita hanen kauttaan
[4]. Keksinndn julkiseksi tulo el kuitenkaan edellytd, ettda alan ammattimies kuuluisi
yleisdn joukkoon. Keksinnon ei katsota tulleen julkiseksi, jos keksinndn ominaispiirtei-
den selvittdminen edellyttéd huomattavaa lisdtyota Silla el ole merkitystd, etta onko
kenellak&an ollut tarvetta analysoidatai tutkia keksintdata kertoa siita edelleen.

Jos keksintoon tutustuneita henkiloita sitoo vaitiolovelvollisuus, keksintba el katsota
julkiseksi. Vaitiolovelvollisuus voi syntya ilman varsinaista salassapitosopimusta olo-
suhteiden perusteella. Esimerkiksi osapuolten valinen liikesuhde voi velvoittaa salassa
pitoon [4]. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien pagtoksissa alihankinta- ja
joint-venture-suhteiden sopimusosapuolet katsotaan usein vaitiolovelvollisiksi, vaikkei
sopimuskumppania olisikaan sopimusta tehtdessa erityisesti velvoitettu salassapitoon.
Toisadlta, yksikin tuotteen myyntitapahtuma riittéa tekeméaan tuotteesta julkisen, mikal
ostgjaa el velvoiteta salassapitoon erityisella sopimuksella



3 JULKINEN KAYTTO TUNNETTUNA TEKNIIKAN TA-
SONA

Suomen patenttilainsdadanndssa keksinnon hyvéksikayttd mainitaan yhtena tiedon jul-
kistusmuotona. Julkinen kaytto katsotaan tunnetuksi tekniikan tasoksi, mikali k&yttoon
liittyvét todisteet on esitetty tarkasti ja dokumentoituina[3]. Julkiseen ké&yttdon vedotes-
sa on pystyttava selvittamaan, ettéd missa ja milloin julkinen kayttd on tapahtunut seké
seikat, jotka tekevéat kaytostd julkisen. Lisdks on selvitettava yksityiskohtaisesti, mité
julkisen kayton kautta on ilmennyt ja kuka asian on julkistanut. Myds muut julkiseen
kayttoon liittyvét asiat, kuten osapuolten valiset sopimukset, on selvitettéva yksityiskoh-
taisesti.

Keksinndn kayttd avoimesti tiloissa, joihin yleisolla on vapaa pddsy, voi muodostua
esteeksi keksinnon patentoinnille [5]. Myos kayttod yrityksen sisilla voi muodostua pa-
tentoinnin esteeksi, vaikkel ulkopuolisilla henkil6illa olisikaan mahdollisuutta saada
tietoja keksinndsta. Keksinnon kayttd voidaan katsoa julkiseksi sellaisessa tapauksessa,
jossa kaytto yrityksen sisdlla on jatkunut pitk&an ja useat henkil6t ovat olleet tekemisis-
sé keksinndn kanssa yrityksen henkilokunnassa tapahtuneiden muutosten tai vaihdosten
seurauksena.



4 JULKINEN KAYTTO EPO:N OIKEUSKAYTANNOSSA

Julkista kayttoa koskevia EPO:n valituslautakunnan p&dtoksia on kirjattu myds EPO:n
oikeuskaytantoon (Case Law of the Boards of Appeal) [6]. EPO:n oikeusk&ytanndsta
l6ytyy nelja teknisen valituslautakunnan (the technical boards of appeal) paétosta. Pa&
toksissa T 0084/83, T 0327/92 ja T 0947/99 valitud autakunta katsoi, etta kyseessa oli
julkinen kaytto ja paatoksessd T 0245/88 valituslautakunnan mielesta kyseessa ei ollut
keksinnon julkinen kaytto.

Valituslautakunnan paéat6s T 0084/83 [6] liittyy moottoriajoneuvoon asennettuun lagja-
kulmapeiliin. Peili oli asennettuna moottorigjoneuvoon useiden kuukausien gjan. Koska
tana aikana moottorigijoneuvo pysakoitiin julkisille pysakointialueille, peilin katsottiin
tulleen julkiseksi. Julkisilla pysékdintialueilla kenen tahansa oli mahdollista néhda ky-
seinen peili, joten pdatoksessa katsottiin, etta pelli oli ollut yleison saatavilla

Valituslautakunnan paétos T 0245/88 [6] koskee tapausta, jossa suuttimia oli asennettu
laivatelakalla aidatulle alueelle, johon yleisolla el ollut mahdollisuutta péastd. Koska
yleisolla ei ollut rgjoittamatonta padsya alueelle, jossa suuttimet sijaitsivat, keksinnon el
katsottu tulleen julkiseksi. Valituslautakunnan mukaan kyseessa ei ollut julkinen kaytto.

Valituslautakunnan pddtos T 0327/92 [6] liittyi tapaukseen, jossa patentinhaltijan vaa-
timus koski menetelmaa kalvolaminaatin valmistamiseksi. Kalvolaminaatin valmistuk-
sen erityispiirteena oli, etta kalvon levittaminen tapahtui vetamalla kalvoa yhden suun-
taisesti. Ennestdan tunnettiin kuitenkin laminaatti, joka muodostui venyttaméalla kalvoa
ensin yhteen suuntaan, ja hetken kuluttua kohtisuoraan enssmmaista venytyssuuntaa
vastaan. Tassi prosessissa yhteen suuntaan venytetty tuote oli olemassa ainakin 60 se-
kunnin gan. Valitusautakunta totesi paétoksessadn, etta véliaikainen tuote muodosti
uutuudenesteen patentinhaltijan vaatimukselle, koska véliaikainen tuote téytti kaikki
vaatimuksen tekniset erityispiirteet.

Paatoksessa T 0947/99 [6] valituslautakunta toted, etté julkisen kéyton osoittamiseksi
riittda, ettd tuotetta on valmistettu jollakin tietylla valmistusmenetelmalla ennen patent-
tihakemuksen etuoikeuspaivad. Kéayton julkisuuden osoittaminen kuitenkin edellytt&a,
etta kyseessa olevan gjanjakson aikana ryhmalla henkil6itg, kuten vierailla, jotka eivét
ole olleet vaitiolovelvollisia, on ollut mahdollisuus tutustua kyseiseen valmistusmene-
telméan. Tallaisessa tapauksessa valitusautakunnan mukaan ei ole tarvetta nimeta ke-
taan tiettyd henkil6d, joka olisi jonain tiettynd paivand nahnyt tuotteen valmistuksen
kyseisella valmistusmenetelmalla



5 JULKINEN KAYTTO PAPERITEOLLISUUDESSA

Julkiseen kéayttoon on vedottu tunnettuna tekniikan tasona myds muutamissa sellaisissa
Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan padtoksissa, jotka liittyvét paperiteollisuu-
teen. Tutkimusaineisto koottiin kayttamala EPO:n valituslautakuntapaatostenha-
kusivustoa [7]. Tutkimusaineisto muodostuu sellaisista EPO:n valituslautakunnan pé&a
toksistd, joissa viitataan julkiseen kayttéon hakusanoilla " prior use’. Lisdksi haut rajat-
tiin paperiteollisuuden alalle kansainvalisen patenttiluokitusjérjestelman (International
Patent Classification (IPC)) avulla Haussa kaytettiin paperin ja selluloosan valmistuk-
sen D21 alaluokkia[8]:

D21B Kuituraaka-aineet ja niiden mekaaninen kasittely

D21C Selluloosan valmistus poistamalla selluloosaa sisaltamétto-
mé aineosat selluloosapitoisista aineista. Jatelipedn re-
generointi. Laitteet

D21D Massan késittely ennen sen johtamista paperikoneeseen

D21F Paperikoneet. Meneteddmét paperin valmistamiseksi ndilla
koneilla

D21G Kalanterit. Paperikoneiden lisdlaitteet

D21H Massakoostumukset ja niiden valmistaminen muillakuin ala

luokissa D21C, D mainituilla menetelmilla Paperin kyllastys
ja pdélystys. Vamiin paperin kéasittely, joka el kuulu luok-
kaan B31 tai alaluokkaan D21G. Paperi ellel muualla mainit-
tu

D21J Kuitulevyt. Tuotteiden valmistus selluloosakuitususpensiois-
tatal paperimassasta

Tutkimusaineisto sijoittui pddtosten tekopdivien perusteella vuodesta 1999 vuoteen
2008. Tutkimusaineistossa edustetut 1PC-patenttiluokat ovat D21G, D21H, D21J ja
D21C. Tutkimusaineistoon valittiin vain sellaiset valituslautakunnan pddtokset, joissa
arvioitiin julkiseen kayttoon liittyvan nayton riittavyytta

Taulukossa 1 on lueteltu kaikki tassi tutkimuksessa 18pi kdydyt EPO:n valituslautakun-
nan paatokset paatdsten tekemisajankohtineen seka luokka- ja otsikkotietoineen. Luok-
katietona on ilmoitettu vain paperin ja selluloosan valmistuksen paaluokkaan kuuluvat
luokat.
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Taulukko 1. Erikoistydssa tar kastelun kohteeksi valitut EPO:n valituslautakunnan péatok set.

P&atos Paivamaara | Luokka | Otskko

T 0752/95 22.6.1999 D21G1/00 Method and device for the control of
azone roll

T 0163/05 8.4.2008 D21G1/02 | Method and apparatus for calendering paper

T 1105/00 | 21.10.2003 | D21H27/30 | Soft tissue product and process of making
same

T 0374/02 | 13.10.2005 | D21J5/00 | Equipment for making articles from
pulp material

T 0945/95 | 10.1.2000 | D21H23/22 | A coater apparatus

T0037/96 | 7.2.2000 | D21C7/14 | Method and apparatus to displace

gpent liquors in a digester

Valituslautakunnan padtokset kaydaan 18pi ainoastaan julkiseen kéyttoon liittyvien
seikkojen osalta. Kyseessa olevien keksintdjen uutuuden ja keksinndllisyyden késitte-
lyyn el paneuduta muiden todisteiden kuin julkisen kaytt6on liittyvan ndyton perusteel-

la
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5.1 Paatos T 0752/95 " M ethod and device for the control of
a zoneroll”

Teknisen valituslautakunnan péétos T 0752/95 liittyy 4.12.1991 mydnnettyyn EP-

tiin vaitteen perusteella ja patentinhaltija teki valituksen tekniseen valitusl autakuntaan.
Teknisen valituslautakunnan kasittelyssa valittajana oli patentinhaltija VValmet Corpora-
tion. Vaitekasittelyssi opponentteja oli kaksi. Opponentti | oli Eduard Kisters Maschi-
nenfabrik GmbH & Co ja opponentti |1 oli Sulzer-Escher Wyss GmbH. Keksinntn koh-
teena oli menetelma ja laitteisto vyohyketelan ohjaamiseksi (kuva 1.).

Keksinndn kohde liittyi menetelmaan, jossa hallitaan vyohykesdadettévan telan ja sen
vastaelimen vélisen nipin kautta johdettavaan materiaalirataan kohdistettavan paine-
kuormituksen jakautumaa radan poikkisuunnassa. Vyohykesé&dettavan telan kuormi-
tuselementtien painevaikutustoimilaitetta ohjataan sé&toyksikolla Saatoyksikon saéto-
piirien asetusarvot saadaan asetusarvoyksikoltd, jolta saadaan sarja asetusarvosignaale-
ja, jotka johdetaan suoraan tai kasittely-yksikon kautta séétbyksikon asetusarvoiksi.
Menetelméassa kaytetddn N kpl:tta kuormitusasetusarvoja nipin paineprofiilin asetusar-
vojakauman asettamiseksi. Kuormitusasetusarvojen lukumaaré N valitaan suuremmaksi
kuin mita vyohykes&étotelan erikseen séédettavien vaikutuselinten lukumédra K on.
Kuormitusasetusarvot muodostetaan asetusarvoyksikdssa tai johdetaan sinne takaisin-
kytkentdlohkosta. Kuormitusasetusarvot johdetaan vyohykemuunnoslohkoon. Vydhy-
kemuunnoslohkossa suoritetaan matemaattiseen malliin perustuen muunnos séadettéavan
nipin vyohykepaineiden asetusarvoiksi siten, ettd sédtoyksikon, vyohykemuunnosioh-
kon ja painevaikutuksen toimilaitteen avulla saadaan toteutetuks materiaaliradassa vii-
vapaineprofiili, jonka poikkeamat asetusarvoprofiilista minimoituvat.

"1. Method for the control of the distribution of pressure load applied to a material web
(W) passed through a nip (No) formed between a roll (10) adjustable in zones and hav-
ing loading elements, such as glide shoe groups (16) inside the roll, and its counter-
member, such as a counter-roll (20), in a direction transverse to the direction of run-
ning of the material web (W), said loading elements acting upon the roll (10) being
supported against the central axle (11) of the roll (10), a pressure-effect actuator (400)
of said loading elements being controlled by means of a regulating unit (300), and a set
value unit (100) being used, by means of which a series Q(2) of set value signals (A) is
produced, which are passed directly or via a processing unit (200), such as a limiter
block, to the regulating unit (300) so as to constitute set values (B) for its regulating
circuits, characterized in that a number (N) of set load values (Q1...QN) are used, by
means of which the set value distribution Q(2) of the pressure profile of the nip (No) is
set, wherein Z = 1...N; that the number (N) of set load values (Q1...QN) is chosen high-
er than the number (K) of the separately adjustable zones of the roll (10), N > K; and
that the set load values (Q1...QN) set in the set val ue unit (100) or passed to the set val-
ue unit from a feedback block (500) are passed into a zone conversion block (120), in
which, on the basis of a mathematical model of an adjustable nip (No), a conversion to
set zone pressure values (P1...PK) being carried out so that, by means of the regulating
unit (300), the zone conversion block (120) and said pressure-effect actuator (400), in
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the material web (W), a linear-load profile can be accomplished whose deviations from
the set value profile Q(Z) are substantially minimized."

Keksintd kohdistui myds vaatimuksen 9 mukaiseen laitteistoon materiaaliradan kasitte-
lemiseksi puristusnipissa

"9. Equipment for the treatment of a material web (W), such as a paper web, in a press
nip (No), such as a dewatering nip or a calendering nip, comprising a variable-crown
roll (10) and a counter-member for same, such as a counter-roll (20), which together
form the nip (No) through which the material web (W) to be treated is passed, said va-
riable-crown roll (10) comprising a stationary part (11) and a cylinder mantle (13), and
a series of glide shoes (15) arranged between the stationary part (11) and the mantle
(13) and grouped as pressure loading zones (16), each of which group being loaded by
a zone pressure (P) controlled by a valve (410), said equipment also including a regu-
lating system, which comprises a set value unit (100) or a processing unit, such as a
limiter block (200), a regulating unit (300) and a pressure effect actuator (400), which
has a series of pressure valves (410) and a series of P/I-converters (420), from which
feedback signals are passed to the regulating unit (300), characterized in that the set
value unit (100) includes a set zone unit (110), in which the number (N) of said set load
values (Q1...QN) that can be set by means of the unit is higher than the number (K) of
separately adjustable zones in the variable-crown roll (10), and that the set value unit
(100) further includes a zone conversion block (120), in which the set load values
(Q1...QN) are converted to set zone pressure values (P1...PK) so that, in the material
web (W), a linear-load profile can be accomplished that differs from the set value pro-
file Q(2) aslittle as possible.”

Véitekasittelyssa opponentti | vetos uutuuden ja keksinnéllisyyden puuttumiseen julki-
sen kayton perusteella. Opponentti | oli myynyt Vario-S-telan PWA yritykselle kes&
kuussa 1984. Todisteena opponentti | esitti seuraavat dokumentit:

D7: US-A-4 307 501

D9: "The Vario Swimming Roll Kusters', Information Bulletin No. 1 for the pa-
per industry, October 1985.

D10: Kusters VARIO computer control Betriebsanleitung

D11: Referenzliste Kisters VARIO-S-Walzen

D12: Auftragsunterlagen

Opponentti |1 vetos vaitteessaan myos julkiseen kayttéon. Opponentti |1 véite perustui
"Biron”-projektiin, joka liittyi lokakuussa 1986 tapahtuneeseen kalanteritelojen toimi-
tukseen Consolidated Paper (Wiscon, USA)-nimiselle yritykselle. Todisteena opponent-
ti 11 esitti seuraavat dokumentit:

D13: "Automatische Feuchtequerprofilkorrektur mit dem NIPControl-System”,
Escher Wyss,

D14: "Advances in NIPCO Roll Applications' (Publication in 1978, certified by
awitness),

D15: Inbetriebnahmebericht "Projekt Biron"

D16: Anlage 1 to 4 (project Biron)
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D17: Anlage 5 to 8 (project Rauma-Repola, 1986)
D18: Anlage 9 to 15 (project Gretesch PM 1, January 1987)

Tekninen valituslautakunta totesi paatoksessdan, etté véitetyn julkisen kayton perustee-
na:

§ on selvitettdva aika tai gjanjakso, jona julkinen kaytté on tapahtunut, jotta voi-
daan arvioida, ettd onko kayttd tapahtunut ennen patentin etuoikeuspéivaa,

§ on annettava selvitys julkisen kayton kohteesta, jotta voidaan tutkia, ettd onko
julkisen kayton kohde samanlainen kyseessa olevan patentin kohteen kanssa, ja
lisaksi

§ on slvitettdva kayttoon liittyvéat olosuhteet, jotta voidaan selvittad, ettd onko
tuote/laite tms. ollut julkisesti yleison saatavilla vai ei.

Ensimmaéinen véitetty julkinen kaytto liittyi Vario-telan toimitukseen. Opponentti | esit-
ti todisteena laitteiden toimituspaivamaarét ja antoi selvityksen kauppaan liittyvista eri
gjankohdista viitaten laitteiden tilauspdivaméaariin ja laskutusajankohtiin. Opponentti |
antoi myos yksityiskohtaisen selvityksen kayton kohteesta ja vertas sitd EP-patentin
kohteeseen. Kayttoon liittyvien olosuhteiden suhteen valituslautakunta totesi, ettel telo-
jen myyntiin liittynyt salassapitovelvollisuutta. Valituslautakunta totesi paatoksessaan,

etta opponentti antoi riittavan selvityksen julkiseen kayttoon liittyvista seikoista.

Teknisen valitudautakunnan pddtoksessa kasiteltiin myos ” Gretesch” -projektiin ja Nip-
co-telaan liittyvda toista julkista kayttoa Patentinhaltija ei kyseenalaistanut Nipco-
telaan liittyvaa julkista kayttdd sinansd, ainoastaan sen julkiseksi tulon. Valituslautakun-
ta kuitenkin totesi, etta projektiin liittyvd Nipco-tela oli toimitettu ja otettu kayttoon
ennen kanteen kohteena olevan EP-patentin etuoikeuspéivéa. Telan kayttd katsottiin
julkiseksi kéytoksi, joka oli tapahtunut ennen EP-patentin etuoikeuspaivéi.

Valituslautakunnan paétos oli, etta EP-patentin vaatimusten 1 ja 9 kohteet elvat olleet
uusia Gretesch-projektiin liittyvan julkisen kdyton perusteella. Koska valituslautakunta
totes lisaks, etteivét patentinhaltijan toimittamat uudetkaan korjatut vaatimukset 1 ja7
olleet keksinndllisig, valituslautakunta hylkés patentin kumoamiseen liittyvan valituk-
sen.
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Kuva 1. EP-patentin 0298057 mukainen vythykesdadettava tela.
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5.2 Paat6s T 0163/05 “M ethod and apparatusfor calendering paper”

Teknisen valituslautakunnan paéatés T 0163/05 liittyy EP-patenttiin 0710741 [10]. Pa-
tenttihakemuksen tekemispéiva on 13.05.1992. Patentti pidettiin voimassa muutetussa
muodossa vaitekasittelyn jalkeen ja véitteentekija teki valituksen tekniseen valituslauta-
kuntaan. Teknisen valituslautakunnan kasittelyssa valittajana oli opponentti Andritz
Kusters GmbH. Vastagjana oli patentinhaltija S.D. Warren Company. EP-patentti koh-
distui menetelmaan ja laitteeseen paperin kalanteroimiseksi (kuva 2.).

Keksinntn kohteena oli sisdpuolisesti lammitetty kalanteritela, joka pystyy viimeistele-
maan paperia tyydyttavasti sellaisissa lampdtiloissa, seka sellaisilla lampdkuormituksil-
laja paineilla, joita tarvitaan runkoaineen lampdmuovauksessa. Tela kasittéa (A) metal-
lisen kalanteritelan, jonka kehévaippa on vahintdan 0,1016 m paksu. Tela muodostuu
materiaalista, joka on takoterdstd, valuterdstatai pallografiittirautaa ja tela kasittéa ohu-
en kehapintakerroksen, joka on kovaa, hankausta kestdvéd materiaalia. Lisaks tela k&
sttéda (B) kuumennusvélineet [ammon viemiseksi metallisen kalanteritelan kehavaipan
sisélle ja vaipan 18pi ulkopinnalle kalanteroitavan paperirainan kuumentamiseksi. Kuu-
mennusvéalineet kéasittavét valiainetta johtavat tasaisesti sijoitetut kanavat kalanteritelas-
sa, jotkaovat halkaisijaltaan 1.27x10%-5.0x10% m. Kuumennusvaliainekanavat on sijoi-
tettu kokonaan kalanteritelan ensimmaiseen materiaaliin siten, etté kanavan ulkopuoli-
nen reuna on enintaén 5.0x10% m telan kehdpinnasta. Lisaksi kanavat on sijoitettu yhta
etédlle telan keskikohdasta seuraavan kaavan mukaisesti: (reiagn halkaisija + reikien
keskinainen etéisyys)/(2 x reian syvyys) on pienempi kuin 1.2, missa reikien véli on
etéisyys reién ulkoreunasta lahimpaan viereisen reidn ulkoreunaan ja reikasyvyys on
etéisyys reidn ulkoreunasta telan pintaan. (C) Liséks kuumennetun kalanteritelan 1am-
maonjohtavuus kanavista pinnalle on suurempi kuin 29.42 w/mk.

EP-patentin vaatimuksen 1 mukainen kalanteritela:

"1. An internally heated calendering roll (2) capable of finishing paper satisfactorily at
the temperatures, heat loads and pressures required for substrata thermal molding
which roll (2) comprises:

A. a metal calendering roll (2) having a circumferential wall (9) at least 0.1016m
(4 inches) thick, the roll (2) being constructed of a first material of forged steel, cast
stedl, or ductile iron and being provided with a thin circumferential surface layer of a
second hard abrasive resistant material;

B. heating means to provide heat into the interior of the circumferential wall of the
metal calendering roll (2) to be conducted through the wall (9) to the outer surface (11)
for heating the paper web being calendered by the roll, which heating means includes
uniformly spaced fluid conducting conduits (10) which are from 1.27x 10?2 to 5.0x
10%m (0.5 to 2 inches) in diameter and are located totally within the first material of
the calendering roll with the outer edge or the conduits (10) being no more than
5.0x 102 m (2 inches) from the circumferential surface (11) of the roll and are posi-
tioned equidistant from the center of the roll (2) in accordance with the following for-
mula: (hole diameter + hole spacing)/(2 x hole depth) islessthan 1.2, where hole spac-
ing is the distance from outer edge of one hole to the closest outer edge of the adjacent
hole and hole depth is the distance from the outer edge of the hole to the surface of the
roll (2); and
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C. the thermal conductivity of the roll (2) from the conduits to the surface is great-
er than 29.42 w/mk (17 BTU/HR.Ft.°F)."

Véitetty julkinen kaytto liittyi kalanteritelatilaukseen. Yritys "Cartiera Valchiampo
Sp.A" (Vachiampo) tilas paperin vamistukseen tarkoitetun kalanteritelan "DE
PRETTO-ESCHER WY SS S.r.I" nimiselta yritykselta (De Pretto). De Pretto teetti telan
valmistuksen alihankintana "Schwabische Huttenwerke GmbH" ("SHW") nimisella
yrityksella&. SHW vuorostaan teetti alihankintana osan telan rakenteesta edelleen yrityk-
sellg, jonka nimi oli "Vereinigte Schmiedewerke GmbH" ("VS").

Vastagjan eli patentinhaltijan mukaan yhtakdan ndista edella mainituista yrityksista ei
voinut pitéd osana yleisda EPC artiklan 54(2) edellyttamalla tavalla. Patentinhaltijan
mukaan De Pretto, SHW ja VS olivat Vachiampon aliurakoitsijoita, joita kaikkia koski
salassapitovelvollisuus. Vastagja katsoi myds, ettéa Vachiampo kalanteritelan ostajana
piti hallussaan telan rakenteeseen liittyvaa yksityiskohtaista tietoa, eika ollut todisteita
siitg, ettd Vachiampo olisi tuonut tététietoa julkisesti yleison saataville.

Valituslautakunta kuitenkin totesi, etta yritysten De Pretto, SHW ja VS vélisen liiketoi-
minnan luottamuksellisuudella ei ole merkitystd, koska kalanteritelan myynti ja toimitus
Valchiampolle teki telan ja sen tekniset yksityiskohdat julkisiksi. Valituslautakunnan
padtoksessa todettiin myds, etta kalanteritela toimitettiin paperia valmistavalle yrityksel -
le (Valchiampolle) ja etta toimitettu kalanteritela jai Valchiampon haltuun paperin val-
mistusprosessia varten. Koska telan myynti- ja toimitustapahtumaan ei liittynyt mitéan
rajoituksia tai salassapitovelvoitetta, Vachiampo voitiin katsoa osaksi yleisda. Valitus-
lautakunnan mukaan sillé el ole merkitystd, mita Valchiampo telalle teki, nayttiko Val-
chiampo sitda muulle yleisdlle vai jaikd tela esimerkiksi kayttamédttomana varastoon.
Mydskéan silla, mita Vachiampo teki telan ominaisuuksia koskevilla tiedoilla, el ole
merkitysta.

Valituslautakunta totesi myos, ettd dokumenttgla, jotka elvat tavallisesti ole julkisesti
saatavilla, voidaan kayttéa todisteena julkisesta kéytosta. Vaikka telan myyntiin ja toi-
mitukseen liittyvat dokumentit olisivatkin luottamuksellisia, dokumentteja voidaan
kayttdd todisteena myynnin kohteen yksildimisessd, koska myyntitapahtuma tekee
myynnin kohteena olevasta tuotteesta joka tapauksessa julkisen. Dokumenttien luotta-
muksellisuudella el sen takia ole merkitysté julkista kéyttoa arvioitaessa. Koska Val-
chiampo vastaanotti kalanteritelan ennen EP-patentin etuoikeuspaivas, kalanteritela oli
julkisesti saatavilla ennen patentin etuoikeuspéivad. Sen vuoksi valitusautakunta paétti,
etta patentti kumottiin valituksen johdosta julkisen kéyton perusteella.
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FI1G. 2

Kuva 2. EP-patentin 0710741 mukainen kalaterin tela.
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5.3 Paat6s T 1105/00 “ Soft tissue product and process of making

same

Teknisen valituslautakunnan paatés T 1105/00 liittyy EP-patenttiin 0631014 [11]. Pa-
tenttihakemuksen tekemispéiva on 23.06.1994. Patentti pidettiin voimassa muutetussa
muodossa vaitekasittelyn jalkeen ja véitteentekija teki valituksen tekniseen valituslauta-
kuntaan. Teknisen valituslautakunnan kasittelyssa valittajana oli opponentti The Procter
& Gamble Company. Vastagjana oli patentinhaltija Kimberly-Clark Worldwide. EP-
patentti kohdistui pehmopaperituotteeseen ja menetelmaén pehmopaperituotteen vamis-
tamiseksi (kuva 3.).

Valituksen tekija haki muutosta vaitekasittelyssa tehtyyn pagtdkseen vedoten muun mu-
assa julkiseen kaytt6on omien kaupallisten tuotteidensa” Charmin”, "Charmin Ultra" ja
"White Cloud Ultra" perusteella.

Suullisessa valituskasittelyssa patentin haltija toimitti uudet vaatimukset. Uudet itsendi-
set vaatimukset 1, 2, 16 jal7 olivat:

"1. A soft tissue product comprising one or more tissue plies and having a Bulk of 9
cubic centimeters per gram or greater; a MD Max Sope of 6 or less, and/or a MD
Siffness Factor of 100 or less; and a machine direction stretch of from 10 to 30 per-
cent.

2. A soft tissue product comprising one or more uncreped throughdried tissue plies and
having a MD Max Sope of 10 or less, and/or a MD Stiffness Factor of 150 or less, and
having a Bulk of 9 to 20 cubic centimeters per gram.

16. A soft single-ply bath tissue comprisng a layered, uncreped throughdried tissue
sheet having an air side layer comprising 80 weight percent or greater curled eucalyp-
tus fibers and a fabric side layer comprising 80 weight percent or greater curled euca-
lyptus fibers, said tissue having a Bulk of 9 to 20 cubic centimeters per gram, a MD
Siffness Factor of from 50 to 100 and a machine direction stretch of from 10 to 25 per-
cent.

17. A method of making a soft uncreped throughdried tissue sheet, comprising:
(a) forming an aqueous suspension of papermaking fibers having a consistency
of 20 percent or greater;
(b) mechanically working the aqueous suspension in a shaft disperger preferably
at 60°C (140°F) or greater to curl the fibers;
(c) diluting the aqueous suspension of curled fibers to a consistency of 0.5 per-
cent or less and feeding the diluted suspension to a tissue-making headbox;
(d) depositing the diluted aqueous suspension of papermaking fibers onto a
forming fabric to form a wet web;
(e) dewatering the wet web preferably to a consistency of from 20 to 30 percent;
(f) transferring the wet web from the forming fabric to a transfer fabric travel-
ling at a speed from 10 to 80 percent slower than the forming fabric, this trans-
fer being optionally performed by two or more different speed transfers using
mor e than one transfer fabrics,
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(g) transferring the web to a throughdrying fabric whereby the web is macros-
copically rearranged to conform to the surface of the throughdrying fabric; and
(h) non compressive drying the web to final dryness.”

Valittajan (opponentti) mukaan vaatimuksen 1 kohde el ole keksinndllinen. Valittaja
vetos argumenteissaan myyntituotteisiinsa ”White Cloud Ultra’ ja ”Charmin Ultra’.
Valittaja pyysi myos, ettei taydellista "up to the hilt"-todistusta julkisesta kaytosta tar-
vittais vaan "the balance of probabilities'-arvio riittéaisi, koska patentinhaltijalla on ollut
mahdollisuus saada haltuunsa valittgjan ”Charmin Ultra’-tuotteita, joita valmistettiin
vuosina 1985-1993. Valittajan mielesta todisteet osoittivat, ettéd EP-patentin etuoikeus-
paivand pehmopaperituotteet ”White Cloud Ultra” ja” Charmin Ultra’, joilla oli vaati-
muksen 1 mukaiset ominaisuudet, olivat todennak6isimmin olleet julkisesti saatavilla

Patentinhaltijan (vastagja) mukaan véitettyyn julkiseen kayttoon liittyva naytto oli riit-
tamaton. Patentinhaltijan mukaan el ollut todisteita siitg, etta valittajan esittdmét tuotteet
olisivat olleet julkisesti saatavilla patentin etuoikeuspéivana.

Valitusautakunta totes valittajan esittdmaan todistustaakkaan liittyen, ettd EPO:n oike-
uskdytannon (" Case Law of the Boards of Appeal”) mukaan todistusstandardi (standard
of proof) tapauksissa, joissa osapuolten esittamét véitteet ovat ristiriitaisia, pohjautuu
normaalisti todennakdisyyksien tasapainoon (“the balance of probabilities'). Tama tar-
koittaa sitg, ettd valituslautakunnan johtopdédtokset pohjautuvat niille p&dtelmille, jotka
ovat todenndkdisimmin totta. Tata menettelyd sovelletaan myds tapauksissa, jotka liit-
tyvét julkiseen kayttoon, kun molemmilla osapuolilla on yhtadldinen mahdollisuus todis-
teiden hankkimiseen véitetyn julkisen kayton osoittamiseksi tai kumoamiseksi.

Valituslautakunta totesi myds, etta koska tassi tapauksessa vaitetty julkinen kaytto pe-
rustuu valittajan (opponentin) omaan tuotteeseen, valittgjalla on vastagjaa (patentinhalti-
jaa) paremmat mahdollisuudet hankkia tarvittavat todisteet. Taman johdosta valituslau-
takunta katsoi, etté julkiseen kayttoon liittyvan nayton on oltava taydellinen ("up to the
hilt").

Valituslautakunnan pédtbksessa todetaan myos, etta valittajan (opponentin) vaite, jonka
kéyton kohteeseen, pohjautuu vastagjan antamaan lausuntoon. Lausunnossa vastagja
my6nt&d mitanneensa kil pailevien pehmopaperituotteiden ominaisuuksia osana normaa-
lia liiketoimintaansa. Vastagja myonsi lausunnossaan myos, etta se oli mitannut useiden
valittajan vuosina 1985-1993 valmistamien ”"Charmin”- ja ”Charmin Ultra’-tuotteiden
ominaisuuksia. Naiden tuotteiden ominaisuudet poikkesivat esimerkiksi bulkin osalta
vaatimuksen 1 kohteena olevan tuotteen ominaisuuksi sta.

Valituslautakunta tulkitsi tdman valittgjan (opponentin) antaman lausunnon siten, etta
vuosina 1985-1993 tuotenimien ”Charmin” ja” Charmin Ultra’ alla on ollut paljon eri-
laisia tuotteita. Valittgja oli mitannut useita ndiden tuotenimien alle kuuluvia tuotteita,
mutta yhdenk&an mitatun tuotteen bulkki ei ollut vaatimuksen 1 mukainen.

Valittgja (opponentti) kritisoi myos sitg, ettel vastagja (patentinhaltija) ollut identifioinut
testaamiaan tuotteita kertomalla mista ja milloin ne oli hankittu. Valituslautakunta piti
tata vaatimusta kuitenkin aiheettomana, koska ei ollut syyté olettaa, ettd ne ”Charmin”
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tuotteet, jotka olivat julkisesti saatavilla, olisivat vastanneet ominaisuuksiltaan véitetyn
julkisen k&ytdn kohdetta.

Valituslautakunnan mukaan valittajalla (opponentilla) on velvollisuus osoittaa ensin,
ettd kyseessa on julkinen kayttd, ennen kuin vastagjalta (patentinhaltijalta) voidaan edel-
Iyttéa todistusta siitd, ettd julkista kayttda el ole tapahtunut. Jos vastagja el myonna jul-
kista kayttog, valittajan todistustaakka kasvaa.

Valittaja el pystynyt osoittamaan, ettd yksikaan sen ”Charmin Ultra’ tai " White Cloud
Ultra” tuotemerkkien tuote tayttais julkisen kayton edellytykset, vaikka valittaja varas-
toi valmistamiensa pehmopaperituotteiden néytteita yhdessa vastaavien nayteluetteloi-
den kanssa

Valituslautakunnan paétoksessa todetaan, etta kun vaitetty julkinen kayttd perustuu va-
littajan omaan tuotteeseen, valittajan tiedossa ja hallussa pitéisi olla kaikki tarvittavat
todisteet véitteen tueks. Véitetyn julkisen kaytbn osoittaminen edellyttéa nayttoa siitd,
mité on tehty julkisesti saataville, missa olosuhteissa ja milloin.

Valittgja (véitteentekijd) esitti tuotendytteitd, joita oli testattu patentissa esitetyn mene-
telman avulla tammikuussa 2001, todisteena véitetyn julkisen k&yton kohteesta. Tuote-
naytteet liittyivat valmistuseriin, jotka oli valmistettu maaliskuussa ja syyskuussa 1992.
Valittajan mukaan nama erdt toimitettiin kuluttgjille 6.4.1992 lahtien. Vastaga el kui-
laskutustiedoilla ja muistioilla. Ainoa yrityksen ulkopuolinen todiste tuotteiden toimi-
tuksista kuluttgjille oli kyselylomake, jonka ” White Cloud” -nimisen tuotteen hankkineet
kuluttagjat olivat palauttaneet.

Valituslautakunnan mukaan véitetyn julkisen kayton kohteen selvittémisella el kuiten-
kaan tdssa ole merkitystd, koska valittgja ei pystynyt osoittamaan vakuuttavia todisteita
véitettyyn julkiseen kayttoon liittyvasta gjankohdasta ja olosuhteista. Valittajan esitt&
mid yrityksen sisdisia muistioita tai laskutustietoja el katsottu riittaviksi, koska ne eivét
osvittaneet, ettd tavaratoimitukset ja laskut olisivat todella saavuttaneet asiakkaita tai
vastaanottgjia. Kyselylomake oli ainoa yrityksen ulkopuolinen todiste, mutta lomaketta
el ollut paivétty siten, etta se olisi voitu liittda White Cloud Ultra-tuotteisiin ja valmis-
tuseriin, jotka valmistettiin vuonna 1992.

Valituslautakunta kuitenkin totesi, etta vaikka valittajan testaamat naytteet olisivatkin
olleet perdisin tuotantoeristg, jotka valmistettiin vuonna 1992 tuotenimilla ”Charmin
Ultra’ ja "White Cloud Ultra’, valittga ei pystynyt ndyttamadan vakuuttavasti toteen,
ettd nama tuotteet olisivat koskaan tulleet julkisesti saataville. Valituslautakunnan mu-
kaan véitettyyn julkiseen kayttdon liittyva naytto oli puutteellinen.
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FIG. 1

Kuva 3. EP-patentin 0631014 mukainen pehmopaper ituotteen valmistuspr osess.
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5.4 Paatos T 0374/02 “ Equipment for making articles from pulp ma-
terial”

Teknisen valituslautakunnan paatés T 0374/02 liittyy EP-patenttiin 0637353 [12], jonka
valituksen tekniseen valituslautakuntaan. Teknisen valituslautakunnan kasittelyssa valit-
tajana oli Leopack B.V. ja vastagjana oli patentinhaltija Brodrene Hartmann A/S. EP-
patentti kohdistui laitteistoon kuitumassasta valmistettavien tuotteiden val mistamiseksi
(kuva4.).

Vaitekasittel yssa esitettiin mm. seuraavat todisteet:
D10-D14: Photographs of a suction mould, numbered A to E
D15: Photograph of a counter mould, numbered F
D18: Photograph of a suction mould, numbered G

Liséksl todisteena esitettiin mm. Grundig-nimisen yrityksen tekema tilaus Leopackille
jaerdan Grundigin tyontekijan, Arnoldin, antama todistus.

EP-patentin ensimmainen itsendinen vaatimus liittyi laitteistoon kuitumassasta valmis-
tettavien tuotteiden valmistamiseksi:

"Equipment for making a thin-walled papier-maché product from pulp material and
comprising a suction mould (1) with flushing edges (3) and a shaping surface having
projections (8) and covered with wire gauze (6,10), said projections having a suitable
taper permitting problem-free liberation of the moulded product from the suction
mould, wherein

a) the suction mould (1) comprises a base surface (2) provided with perforations
(5) and covered by wire gauze, and wherein

b) the projections (8) are releasably secured (12) to the plate (2) above suitable
openings (7) in the latter and in the wire gauze (6) and consist of perforated hollow
members (9) covered on the outside with wire gauze (10), characterized in that said
base surface is a plane plate (2) and that said projections (8) are selected from a first
building-set system comprising a relatively small number of types of pre-fabricated pro-
jections (8) with different dimensions and shapes.”

Valittgjan (opponentin) mukaan Hiatus-nimista yrityst oli pyydetty tekeméén syys
kuussa 1991 muotti kuitumassasta valmistettavaa pakkausta varten. Pakkausta oli tar-
koitus kayttéa Grundigin satelliittivastaanotinta varten. Grundigin edustgjat (mm. Ar-
nold) nékivét vieraillessaan Leopack/Cartonneries de Muno:lla 29.10.1991 (ennen EP-
patentin prioriteettipdivad) muotin, jota kaytettiin Grundigin pakkausten valmistuksessa
japyysivat tekemdan muottiin muutoksia. Valittggan mukaan Grundigin edustgjien n&
kem& muotti oli, lukuun ottamatta muutamia vahéisid muutoksia, sama kuin valokuvissa
D10-D15 ja D18 esitetty muotti. Valittajan mukaan muotti, joka tayttaéa kaikki vaati-
muksessa 1 esitetyn laitteiston piirteet on ollut julkisesti saatavilla ennen patenttinake-
muksen etuoikeuspéivasg, minka johdosta patenttivaatimuksen 1 kohde e olisi uusi.

Vastagjan (patentinhaltijan) mukaan alkuperainen muotti oli kadonnut, minka takia va-
lokuvissa esitetty muotti ja Grundigin edustgjan, Arnoldin, nékema muotti eivét olleet
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samoja. Vastagjan mukaan valittgjan antamasta lausumasta el myoskaan selvig, ettéa mil-
latavalla alkuperédista muottia oli muutettu tai minkaainen muotti oli ollut rakenteeltaan
alun perin. Vastagjan mukaan valokuvissa nahdaan vain kolmiulotteinen sellutuotteiden
vamistamiseksi tarkoitettu muotti, joka koostuu toisiinsa liitetyista muotinosista, ja joka
on ollut julkisesti saatavilla ennen kyseessé olevan EP-patentin prioriteettipéivaa.

Valituslautakunnan pédtoksessa todetaan, etté ensin on selvitettava, etta mita on tehty
julkiseksi, jotta voidaan verrata vaitetyn julkisen kayton kohdetta vaatimuksen 1 mukai-
seen laitteistoon. Arnold sanoi ndhneensa muovista valmistetun laitteen kuitumassasta
tehtavien pakkausten valmistamiseksi. Laite muodostui rei’itetyistd muoviosista, jotka
oli asennettu rei’itetyn asennuslevyn padlle. Lisaks laitteeseen kuului metalliverkko,
joka oli kiinnitetty liiman avulla muoviosaan. Arnold ei kuitenkaan mainitse kaikkia
patenttivaatimuksessa 1 esiintyneita piirteitd, joten vaatimuksen 1 kohde on Arnoldin
lausunnon perusteella uusi.

Valittgja (opponentti) vaitti, ettéd valokuvissa D10-D15 ja D18 esiintyva muotti oli muu-
ten sama muotti kuin, jonka Arnold ndki 29.10.1991, lukuun ottametta joitakin pienia
muutoksia, joita muotille oli tehty, mutta jotka eivét olleet merkityksellisia vaatimuksen
1 kohdetta gjatellen. Vastagja (patentinhaltija) vaitti, etta alkuperédinen muotti oli kadon-
nut, mink& takia valokuvissa esiintynyt muotti ja Arnoldin ndkema muotti eivét olleet
samoja. Véitekasittelyssa valittaja (opponentti) kuitenkin todisti, ettd alkuperdinen
muotti on yhad olemassa ja etta tama muotti esiintyy valokuvissa D10-D15 ja D18. Kos-
kavastagja ei kiistanyt téta vaitettd, valituslautakunta teki sen johtopaétoksen, etta valo-
kuvissa D10-D15 ja D18 esiintyva muotti on sama kuin mink& herra Arnold naki
29.10.1991.

Valituslautakunnan mielesta muottiin tehdyt muutokset ovat merkityksellisia valitusta-
pauksen ratkaisemisen kannalta. Todisteet tehdyista muutoksista ovat kuitenkin ristirii-
taisia. Osassa todisteista vaitetaan, ettd muottiin tehtiin vain yksi muutos ja osassa todis-
teista véitetaan, ettd muutoksia oli useita. Todisteet elvat myoskaan médrittele yksiselit-
teisesti, ettd millaisa muutoksia muottiin tehtiin sen jélkeen, kun Arnold oli ndhnyt
muotin 29.10.1991. Taman takia valitudautakunta ei pysty padttelemaan, ettd mita
kaikkia muutoksia muottiin tehtiin ennen sen lopullista valokuvissa D10-D15 ja D18
esitettyd rakennetta. Valituslautakunta el myodskdan pysty selvittdmaan Arnoldin
29.10.1991 n&keman muotin tarkkaa rakennetta.

Taman johdosta valituslautakunta totesi, etté koska Arnoldin kuvailema muotti ei sisélla
vaatimuksessa 1 médriteltyja piirteitd, ja koska valokuvissa D10-D15 ja D18 esitetty
muotti yhdessd muiden todisteiden kanssa eivét tuoneet selvyytta Arnoldin 29.10.1991
nadkeman muotin tarkkaan rakenteeseen, vaatimuksen 1 kohde on uusi. Vaatimuksen 1
keksinnollisyytta e kasitelty, koska valitusasiassa ei pyydetty ottamaan kantaa vaati-
muksen keksinnollisyyteen. Valitud autakunta hylkasi valituksen.
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Kuva 4. EP-patentin 0637353 mukainen kuitumassatuotteen valmistusmuotti.
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5.5 Paatos T 0945/95 “ A coater apparatus’

Teknisen valituslautakunnan paatés T 0945/95 liittyy EP-patenttiin 0427887 [13]. Pa-
Teknisen valituslautakunnan kasittelyssa valittgjana oli patentinhaltija Beloit Technolo-
gies, Inc. ja vastagjana oli Valmet Corporation. EP-patentti liittyi paallystyslaitteeseen
(kuva5.). EP-patentti myonnettiin 11 vaatimuksen perusteella, joista yks oli itsendinen
laitevaatimus:

"1. An on-line coater apparatus for coating a web of paper, said apparatus comprising:
a dryer section; said dryer section including:

§ aplurality of single-tier dryer groups (14-19), each successive group drying an
alternate side of the web, the web being restrained against cross-machine direc-
tional shrinkage during passage through said plurality of dryer groups,

§ afurther single-tier dryer group (20) disposed downstream relative to said plu-
rality of groups such that the web extends in an open draw (22) between said
plurality of groups and said further group;

§ tail cutter means (24) disposed adjacent to said open draw (22) for cutting a tail
from the web for subsequent threading through said further group (20);

§ calender means (26) disposed downstream relative to said further group for ca-
lendering the dried web;

§ a coater (28) disposed downstream relative to said calender means (26) for
coating one side (30) of the web;

§ asingle-tier coating dryer group (32) disposed downstream relative to said coa-
ter for drying said coated one side of the web; and

§ winding means (34) disposed downstream relative to said coating dryer group
for winding the coated web."

Toinen itsendinen vaatimus kohdistui on-line-menetelméan paperirainan paallystami-
seks vaatimuksen 1 mukaisella laitteella.

EP-patenttia vastaan tehtiin kaksi véitettd. Molemmat véitteentekijét vetosivat véitteis-
sééan julkiseen kayttoon. Toinen véitteentekija kuitenkin perui vaitteensa vaiteprosessin
aikana.

Viéitetty julkinen kaytto liittyi paperikonetilaukseen. Corbehem-niminen yritys pyysi
kolmelta johtavalta maailmalagjuiselta paperikonevalmistgjalta tarjouksia paperikoneti-
lausta varten. Paperikonevalmistajat olivat Beloit, Valmet Paper Machinery Inc. (Val-
met) ja Voith. Tarjousprosessin aikana Corbehem pé&itti, etta tilattavassa paperikoneessa
tulisi olla yksirivinen kuivatusryhma. Taman takia Corbehemin ja paperikonevalmistaji-
en kesken lahetettiin useita luonnoksia ja piirustuksia asiaan liittyen ilman virallisia
salassapitosopimuksia. Sen jalkeen, kun Voith sai toimeksiannon paperikonetoimituk-
sesta Corbehemilta, Voith toimitti alihankkijoilleen konepiirustukset, jotka sisdlsivét
vaatimusten mukaisen keksinnon.

Véitetty ennakkokayttd perustui Beloitin tekemaan tekniseen piirustukseen

"Exhibit [F]": drawing Beloit LF6-024910-7, dated 8 September 88,
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koska kyseinen dokumentti sisdlsi patenttivaatimuksen 1 kohteen, ja koska patentinhal-
tija Beloit oli toimittanut kyseisen paperikonepiirustuksen Corbehemille ennen patentin
etuoikeuspéivad. Kyseinen dokumentti sisélsi leiman, jossa oli italiankielinen teksti do-
kumentin luottamuksellisuudesta. Sen johdosta valituslautakunta katsoi, etta Beloitin ja
Corbehemin valinen tiedonvaihto tapahtui luottamuksellisesti, ja ettd osapuolia sitoi
salassapitovelvollisuus.

Valituslautakunta katsoi myos, etté konepiirustukseen liittyva tiedonvaihto Corbehemin
ja Voithin valilla tapahtui luottamuksellisesti, joten dokumentti el ollut tullut julkiseksi
ndiden yritysten valisessa tiedonvaihdossa. Lisdks valittgja (patentinhaltija) toimitti
kolmen henkilon kirjalliset lausunnot siitd, etta normaaliin kaytantéon paperikoneteolli-
suudessa kuuluu, etta mika tahansa tarjousprosessin aikana osapuolten kesken vaihdettu
informaatio, on luottamuksellista.

Valituslautakunnan pédtoksessa todettiin, ettd kaikki tiedot, jotka Beloit toimitti Corbe-
hemille, ja mitk& Corbehem valitti edelleen Voithille ja sen alihankkijoille, olivat luot-
tamuksellisia, eivétkéd ne siten olleet tulleet julkisiksi. Valituslautakunnan mukaan sill§,
etta tietoa on levitetty eri paperikoneteollisuuden yritysten ja niiden alihankkijoiden
kesken, ei ole merkitystd, koska kyseessa olevat yritykset ovat olleet velvoitettuja pit&
m&éan tiedon salassa paperikoneteollisuudessa yleisesti vallitsevan kdytanndn mukaises-
ti. TAman johdosta konepiirustusdokumentti ei valituslautakunnan mukaan muodosta
tekniikan tasoa, koska dokumentti ei ollut tullut julkiseksi ennen patentin etuoikeuspai-
véa.
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Kuva 5. EP-patentin 0427887 mukainen paperin paallystyskone.
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5.6 Paatos T 0037/96 “M ethod and apparatus to displace spent liquors
in adigester”

Teknisen valituslautakunnan pdédtds T 0037/96 liittyy EP-patenttiin 0498821 [14]. Pa-
patentinhaltija teki valituksen. Teknisen valituslautakunnan késittelyssa valittgjana oli
patentinhaltija Beloit Technologies, Inc. ja vastagjana oli Voest-Alpine Industieanla
genbau. EP-patentti liittyi menetelmaan ja laitteistoon jételiemen syrjayttamiseks keit-
tokattilassa (kuva 6.). EP-patentti myonnettiin 9 vaatimuksen perusteella, joista yksi oli
menetel mavaatimus:

"1. A batch digesting process wherein a digester (10) is charged with a mass of cellu-
losic material and digesting liquor, and the charge is then cooked at an elevated tem-
perature and superatmospheric pressure to obtain within said digester (10) a column of
delignified pulp and hot spent liquor, the process comprising: after digestion of cellu-
losic material and while maintaining said column of delignified pulp substantially in-
tact, quantitatively displacing the hot spent liquor under pressure by pumping into said
digester (10) a lower temperature liquid, forcing hot spent liquor out of the digester
while maintaining said hot spent liquor at said elevated temperature and super-
atmospheric pressure; and transferring said displaced hot spent liquor under pressure
to a second mass of cellulosic material (27) to hereby conserve and utilize the sensible
heat of said hot spent liquor to preheat said second mass of cellulosic material, charac-
terized in that: a first volume portion of the lower temperature liquid is pumped into the
digester at the top of said column to displace hot spent liquor downwardly in the diges-
ter and a second volume portion of the lower temperature liquid is pumped into the di-
gester at the bottom of said column to displace hot spent liquor upwardly in the diges-
ter, and displaced hot spent liquor is forced out of the digester at a location interme-
diate ends of the digester".

Toinen itsendinen vaatimus (vaatimus 6) liittyi laitteistoon selluloosamassamaéran keit-
tamiseksi keittoliemella panostyyppisessa keittoprosessissa. Laitteisto kasitti muun mu-
assa keittokattilan (10), syrjaytysnesteséilion (19), syrjaytyneen nesteen ulostulon (23).
V aatimuksen tunnusmerkkiosa oli seuraavanlainen:

"displacement fluid inlets for fluid from said displacement liquid tank (19) are provided
at the upper end and at the lower end of the digester (10) and the displaced liquid outlet
(23) is provided at a mid-portion of the digester™.

Véitekasittelyssa opponentin véite julkisesta kaytosta perustui dokumentteihin (1)-(3),
jotka liittyivéa keittimen myyntiin.”Pulp and Paper Combine Kotlas’ osti keittimen
Uralkhimmashilta. Opponentin mukaan kauppaan ei liittynyt salassapitovelvoitetta ja
dokumenttien (1)-(3) sisdllot olivat julkisesti saatavilla ennen patentin prioriteettipaivaa.
Dokumentit (1)-(3) olivat:

(1) Printed manual from 'Settlement of Koryazhma' of a pulp digester, entitled

"TENTATIVE INSTRUCTIONS for the operation of digesters made by Uralk-
himmash and installed in the acid digester plant of a pulp and paper enterprise”
and dated 20 November 1972 (& English tranglation);
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(2) A drawing with handwritten comments in Russian and in German and bear-
ing in handwriting the Number 20086/10-2 and the date 20.11.1972,;

(3) Another drawing with handwritten comments in Russian and in German
without number and date.

Véitejaoston mukaan dokumentit (1)-(3) eva kuitenkaan riittaneet julkisen kayton
osoittamiseksi, minka johdosta opponentti toimitti dokumentit (6) ja (7):

(6) Sworn statement by Dipl. Ing. Smirnov together with sworn statement by in-
terpreter Mag. Ullrich;

(7) Sworn statement by Dipl. Ing. Jarmolinskij and Dipl. Ing. Michailow toget-
her with sworn statement by interpreter Mag. Uta.

Véitgjaosto kumosi patentin taman jalkeen puuttuvan keksinnollisyyden perusteella.
Véitejaoston mukaan ennen patentin prioriteettipaivaa pavétyt dokumentit (1) ja (2)
eivét olleet luottamuksellisia, joten ne olivat julkisesti saatavilla patentin etuoikeuspéi-
vana. Patentinhaltijateki valituksen patentin kumoamisen johdosta.

Valitusautakunnan mukaan vastaaja (opponentti) el esittanyt todisteita yhdestdkaén
keittimen myyntitapahtumasta, myyntigjankohdasta tai myyntitapahtumaan liittyvista
olosuhteista, joten dokumentit (1)-(3) eivét todistaneet julkista kaytt6d. Keittimen toi-
mintaan liittyvét ohjeet (dokumentti (1)) tai keittimen piirustukset (dokumentit (2) ja
(3)) eivét lautakunnan mukaan todistaneet sitg, ettd Kotlas olis todellisuudessa ostanut
kyseisen keittimen Uralkhimmashilta.

Vastagjan (vaitteentekijan) toimittamassa dokumentissa (6) esitetyssa lausunnossa hen-
kilo nimeltd Smirnov henkild vakuutti, ettéd dokumentit (1) ja (2) liittyvat Uralkhim-
mashin toimittaman keittimen toimintaohjeisiin ja piirustuksiin, ja ettd Kotlas otti ky-
seinen keittimen kayttéon vuonna 1972. Dokumentissa (7) esitetyssa lausunnossa kaksi
Kotlasin johtgjaa, Jarmolinskij ja Michailow, vahvistivat Smirnovin antaman lausunnon.
Valituslautakunta kuitenkin totesi, etteivét lausunnot (dokumentit 6 ja 7) valaise Uralk-
himmashin ja Kotlasin valista liiketaloudellista suhdetta ja sen laatua. Toisin sanoen on
epaselvad, etta oliko jompikumpi Uralkhimmash tai Kotlas toisen yrityksen alihankkija
ta tytaryhtio. Mikali yritysten valiseen suhteeseen liittyy esimerkiksi alihankintasopi-
mus tai muu vastaavanlainen erityinen liiketaloudellinen suhde, el Kotlasia voitaisi kat-
soa osaks yleisbd EPC artiklan 54(2) mukaisesti. Toisaalta, annetut lausunnot eivét
todistaneet myoskadan sitg, etta vaitettya keitintoimitusta olisi koskaan edes tapahtunut
tal, ettd osto olisi tapahtunut ilman osapuolten valista salassapitovelvollisuutta. Taman
johdosta véitetty julkinen kayttdé ei muodosta EPC artiklan 54(2) mukaista tekniikan
tasoa
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Kuva 6. EP-patenttiin 0498821 mukainen laitteisto jateliemen syrjayttamiseks keittokattilassa.
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6 YHTEENVETO

Suomen patenttilainsééddannon ja Euroopan patenttisopimuksen méérittelema tunnetusta
tekniikan tasosta poikkeaa kansainvalisen PCT-sopimuksen mukaisesta méarittelysta.
Suomen patenttilainsd&dannon ja Euroopan patenttisopimuksen mukaan tunnetuksi tek-
niikan tasoks katsotaan kaikki julkinen materiaali, mik&a on tullut tunnetuksi ennen pa-
tenttihakemuksen tekemispéivaa tai etuoikeuspéivas, riippumatta siitd milla tavalla se
on tullut julkiseksi. Kansainvdlisia patenttihakemuksia koskevassa PCT-sopimuksessa
tunnettu tekniikan taso muodostuu vain kirjallisesta materiaalista.

Tiedon esittdminen patenttinakemuksen estemateriaalina edellyttad, etta tieto on ollut
yleison saatavilla ennen patenttihakemuksen tekemispéivaa tai etuoikeuspaivad. Tiedon
julkisuus on pystyttdva osoittamaan, koska materiaali ei aina ole julkista. Tietojen jul-
kistuksessa lasna olevia osapuolia saattaa sitoa salassapitovelvollisuus. Salassapitovel-
vollisuus voi syntya joko erityisestd sopimuksesta tai erityisten olosuhteiden myota.
Esimerkiks liikesuhde saattaa velvoittaa liikekumppanin salassapitoon. Euroopan pa-
tenttiviraston valituslautakuntien paétoksissa alihankinta- ja joint-venture-suhteiden
osapuolet ovat aina vaitiolovelvollisia. Tuotteen myynti tekee tuotteesta kuitenkin aina
julkisen, mikdli myyntitapahtumaan ei liity erityisid sopimuksellisia yksityiskohtia, joil-
la ostgja velvoitetaan sal assapitoon.

Suomen oikeusk&ytanndn mukaan keksinndn katsotaan tulleen julkiseksi, jos suuri, en-
nalta rajoittamaton joukko ihmisid on tutustunut keksintdon ennen patenttihakemuksen
tekemispaivaa tal etuoikeuspdivaa. Keksinnon julkistuksen kannalta ratkaisevaa on siis
s, etta jollakin henkil6lld on ollut mahdollisuus ottaa keksinndsta selvaa riippumatta
Sitd, etta onko kyseinen henkil6 todella ymmaértényt keksinndn. Euroopan patenttiviras-
ton oikeusk&ytanndn mukaan keksinto tulee julkiseksi, jos keksinndsta saa tiedon yksi-
kin sellainen henkil, joka el ole salassapitovelvollinen ja joka kykenee ymméartamaan
keksinnon. EPO:n oikeuskaytanndn mukaan silld el ole merkitysta, ettd onko kenell&
ké&an ollut tarvetta analysoidatai tutkia keksintoa tai kertoa siité edelleen.

Keksinnbn hyvaksikaytté voi muodostaa tunnetun tekniikan tason. Julkisen ké&yton
osoittaminen edellyttaa, etta kayttoon liittyvét todisteet esitetdan tarkasti ja dokumentoi-
tuina. Julkiseen kayttoon vedotessa on selvitettava, ettd missd ja milloin julkinen kaytto
on tapahtunut seka seikat, jotka tekevét kaytosta julkisen. Lisdksi on selvitettévag, etta
mité julkisen kayton kauttaon ilmennyt ja kuka asian on julkistanut.

Tass4 erikoistyossa tarkasteltiin erityisesti julkista kayttoa paperiteollisuudessa. Tarkas-
telun kohteeks valittiin kuusi Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan
padtosta | PC-luokasta D21 vuosilta 1999-2008. Valituslautakunnan pddtokset liittyivat
EP-patenttethin, joiden kohteena oli menetelma ja laitteisto vyohyketelan ohjaamiseksi
(D21G), menetelma ja laite paperin kalanteroimiseksi (D21G), pehmopaperituote ja
menetelma pehmopaperituotteen valmistamiseksi (D21H), laitteisto kuitumassasta val-
mistettavien tuotteiden valmistamiseksi (D21J), pééllystyslaite (D21H) ja menetelmé ja
laitteisto jateliemen syrjayttamiseksi keittokattilassa (D21C).
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Tarkastelun kohteena olleet valitustapaukset liittyivat telan myyntiin ja telan kayton
julkisuuteen, keittimen myyntiin, markkinoilla olleisiin kaupallisiin tuotteisiin ja pape-
rikonetilaukseen liittyvien piirustusten esittamiseen tarjousprosessin aikana tarjouskil-
pailuun osallistuville osapuoalille.

Valituslautakunnan pdatoksissa todettiin, etta vaitetyn julkisen kayton osoittamiseksi on
annettava selvitys julkisen k&yton kohteesta, k&yttoon liittyvista olosuhteista seka gjasta
tal gjanjaksosta, jona julkinen kaytto on tapahtunut. Naiden tietojen perusteella voidaan
edelleen arvioida, ettéd onko vaitetty kayttd tapahtunut ennen patentin etuoikeuspaivaa,
vastaako vaitetyn julkisen kayton piirteet patentin kohteena olevan keksinnon piirteita,
jaonko vaitetty kaytto ollut julkista.

Valituslautakunnan paétoksessd T 1105/00 todettiin julkiseen kayttoon liittyvien vali-
tustapausten todistustaakasta, etté valituslautakunnan tekemét johtopddtokset pohjautu-
vat niille pddtelmille, jotka ovat todenndkdisimmin totta. Tét& menettelyd sovelletaan
sellaisissa tapauksissa, joissa molemmilla osapuolilla on yhta hyva mahdollisuus todis-
teiden hankkimiseen véitetyn julkisen kayton osoittamiseksi tai kumoamiseksi. Jos vai-
tetty julkinen kéayttd perustuu jommankumman osapuolen omaan tuotteeseen, on silla
osapuolella, joka tuotteen omistaa, yleensa paremmat mahdollisuudet hankkia tarvitta-
vat todisteet, jolloin ndytdn on oltava aukoton.

Telan myynti teki molemmissa valitustapauksissa T 0752/95 ja T 0163/05 telasta julki-
sen. Valitudautakunta totesi, etta vaikka telan myyntiin liittyiss dokumentteja, jotka
ovat luottamuksellisia, dokumentteja voidaan kayttda todisteena myynnin kohteen yksi-
[6imisessd, koska myyntitapahtuma tekee myynnin kohteena olevasta tuotteesta joka
tapauksessa julkisen. Valituslautakunnan tapauksessa T 0037/96 todettiin, etta jos tuot-
teen julkiseen kayttoon vedotaan tuotteen myynnin perusteella, julkisen kdytdn osoitta-
minen edellyttda todisteita tuotteen myyntitapahtumasta, myyntigjankohdasta ja myynti-
tapahtumaan liittyvista olosuhteista.

Valituslautakunnan paétoksessa T 0945/45 todettiin, etté paperikoneteollisuudessa kay-
tavassa tarjoustenpyyntdprosessin liittyy salassapitovelvollisuus, vaikkei sellaisesta oli-
sikaan erikseen sovittu erityisilla salassapitosopimuksilla. Vaikka keksintod koskevia
tietoja levitettasiin tarjouskilpailuun osallistuvien paperikonevalmistajien ja niiden ali-
hankkijoiden kesken, tiedot eivét tule julkisiksi, koska kyseessa olevat yritykset ovat
velvoitettuja pitdmaan tiedon salassa paperikoneteollisuudessa yleisesti vallitsevan tar-
jousprosessikaytannon mukaisesti.
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