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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLT YRKANDE

PV och PS ansokte den 9 november 2005 om patent pa "Partiklar”.
Patentanstkan overlits senare till Nanosep AB.

Uppfinningens dndamal m.m.

Enligt beskrivningen avser det patentsokta foremalet partiklar for an-

vandning som mobil stationér fas 1 kromatografi.

Ett Andamal med den patentsokta uppfinningen ar enligt beskrivningen
att tillhandahalla partiklar som kan bilda stabila suspensioner 1
transportfluidet samtidigt som de har egenskaper som skiljer dem fran
transportfluidet.

All kromatografi litar till karaktarsskillnader mellan mobilfasen
(transportfluidet) och stationdrfasen for att mojliggora interaktioner

mellan stationirfasen och provkomponenterna.

Med tekniker som utnyttjar en rorlig stationédrfas kan karaktars-
skillnader mellan mobilfasen och stationdrfasen orsaka instabilitet hos
stationdrfasen i transportfluidet. Nar partiklar anvinds som rorlig
stationarfas kan denna instabilitet fa den rorliga stationdrfasen att
flockulera.

En konsekvens av anvidndandet av en mobil stationédrfas med dalig stabi-
litet ar allvarliga begransningar i forutsattningarna for separationer och
analyser. Ett annat problem som kan uppkomma pa grund av stora
skillnader 1 karaktaristiken mellan transportfluidet och den mobila
stationarfasen ar att provkomponenterna kan interagera extremt starkt
med den mobila stationdrfasen. Resultatet av sadana interaktioner kan
vara langsam interaktionskinetik som resulterar i daliga kromatografi-
resultat.

For att skapa stabila suspensioner av stationarfas behover partiklarna ha
snarlika egenskaper som transportfluidet. Partiklarna ska ha en kirna
som skiljer sig 1 karaktéristik fran transportfluidet (t.ex. &r kdrnan
hydrofob da transportfluidet ar hydrofilt) och kdrnan ska ha en yt-
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beldggning med liknande karaktéaristik som transportfluidet (t.ex. har
kéarnan en hydrofil ytbeldggning da transportfluidet har hég vattenhalt).
Detta ger partiklar som kan bilda stabila suspensioner 1 transportfluidet
och som samtidigt kan interagera med provkomponenter som penetrerar
ytbeldggningen. En stabil suspension innebéar att oerhért liten eller ingen
flockulering eller sedimentation sker.

Storleken pa partiklarna ska vara sadan att de inte sedimenterar pa
grund av gravitation i transportfluidet. Ju stérre partikeln &ar, desto
storre blir problemen med sedimentation. Den foredragna storleken ligger
mellan 20 nm upp till en mikrometer.

Patentkrav 1 har féljande lydelse:

Partiklar 1 en mobil fastfas for kromatografisk separation av analyter,
karakteriserade av att sagda partiklar innefattar en kdrna och en yt-
beldggning dir sagda kérna interagerar med minst en analyt och sagda

ytbeldaggning vasentligen forhindrar flockulering av sagda partiklar.

Patentkrav 25 avser anviandning av partiklarna for att utféra kromato-
grafisk separation.

Kand teknik

PRV har 1 sitt avslagsbeslut hanvisat till féljande skrifter:

D1: Bachmann, K., Gottlicher, B., "New Particles as Pseudostationary
Phase for Electrokinetic Chromatography”, Chromatographia, Vol. 45,
1997, sid. 249-254.

D3: SE 525 599 C2

D5: Gottlicher, B., Bachmann, K., "Application of particles as pseudo-

stationary phases in electrokinetic chromatography”, Journal of
Chromatography A, 780, 1997, sid. 63-73
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Det éverklagade beslutet

PRV avslog ansokningen den 7 december 2007 med motiveringen att upp-
finningen enligt krav 1 saknade uppfinningshdjd i férhallande till vad
som var forut kéant genom dokumenten D5 och D1. Anvandningen enligt
krav 25 av de 1 kraven 1-24 angivna partiklarna ansags sakna upp-
finningsho6jd med hénvisning till D3.

Yrkande

Nanosep AB har yrkat att patent ska beviljas pa de till PRV inlamnade
patentkraven av den 18 juli 2007.

Grunder

Bolaget har till grund for sin talan aberopat att uppfinningen som den
definieras 1 patentkraven dr ny och har uppfinningshdjd.

Utveckling av talan
Bolaget har till utveckling av sin talan 1 huvudsak anfort féljande.

D1 beskriver silikatpartiklar vilka har en inert kdrna till skillnad mot
partiklarna enligt patentkrav 1. Vidare har partiklarna i D1 ett holje be-
staende av en forsta, inre del, som ar avsedd att interagera med analyten,
och en andra, yttre del, som ar avsedd att stabilisera partiklarna i
elektrolyten.

D3 beskriver ett separations- och analyssystem fér analys och separation
av minst en provkomponent, innehallande en detektor, joniseringskélla,
mobil fastfas, provkomponent, transportsystem, samt ett transport-
fluidium, varvid provkomponenten avskiljs 1 granssnittet mellan

transportsystemet och den masskénsliga detektorn.

D5 beskriver partiklar, bestaende av en kirna, vari interaktion med
analyt kan ske, samt ett holje, som ar laddat for att ge elektroforetisk

rorelse.
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Fackmannen finner ingen som helst anledning att modifiera partiklarna
enligt D1, eftersom partikeln 1 D1 sdgs uppna samma verkan som
partikeln 1 D5 med avseende pa interaktion med analyter, samtidigt som
partikeln 1 D1 anses bidra med suspensionsstabilitet. Att behalla en
karna med interaktionsaktiviteten enligt D5, och férse denna med ett
hélje enligt partikeln 1 D1, strider darmed mot den sammantagna laran 1
D1 och D5.

I detta fall ar det inte ens fraga om huruvida fackmannen tveklost skulle
erhalla partikeln enligt féreliggande uppfinning eller om fackmannen en-
bart skulle kunna erhalla partikeln enligt féreliggande uppfinning, da
han/hon kombinerar D5 med D1.

Det finns ingen majlighet att fackmannen skulle kunna erhéalla partikeln

enligt foreliggande uppfinning utan att modifiera héljet 1 D1, eftersom
fackmannen da dven skulle avldgsna den forsta, inre delen av héljet som

ar avsedd att interagera med analyten.

Det finns 6verhuvudtaget inget som helst incitament for fackmannen att
vilja l6sa stabilitetsproblemet dven for partiklar 1 D5.

D1 maste anses utgora teknikens standpunkt da D1 forséker 16sa proble-

met med suspensionsstabilitet.

Fackmannen som ldser D1 stéalls infér problemet att tillverknings-
processen ar komplicerad, eftersom héljet maste tillverkas 1 minst tva
steg.

Detta problem l6ses av foreliggande uppfinning med partiklar inne-
fattande en kdrna med ytbeldggning, dar sagda kédrna interagerar med
analyten och sagda hoélje vasentligen forhindrar flockulering av sagda
partiklar, dvs. 6kar suspensionsstabiliteten. Fackmannen leds 1 detta lage
bort fran att ta del av D5, eftersom partiklarna 1 D5 adresserar problemet
med suspensionsstabilitet utan att ge nagon l6sning. Snarare skulle fack-
mannen eventuellt ta del av D5 for att sla fast vilka sadrdrag en partikel

inte ska ha, om man 6nskar l6sa problemet med suspensionsstabilitet.
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Om fackmannen av nagon outgrundlig anledning, som 1 sig skulle inne-
fatta ett uppfinningsrikt steg dnda skulle s6ka en 16sning 1 D5 pa det
ovan angivna problemet, kommer han/hon av ett flertal anledningar inte
att erhalla en partikel enligt patentkrav 1. For det forsta skulle han/hon
inte modifiera sitt holje, eftersom holjet 1 D1 uppfyller fackmannens krav
pa suspensionsstabilitet, medan héljet 1 D5 inte beskrivs gora detta. For
det andra skulle fackmannen inte finna nagon anledning att ersitta
kédrnan i D1 med kdrnan 1 D5, eftersom hoéljet 1 D1 redan uppfyller kravet
pa interaktion med analyten.

Aven D3 misslyckas med att beskriva en partikel som pa ett enkelt sétt
kan tillverkas, vilken partikel interagerar med analyten samtidigt som
den ar suspensionsstabil.

Alltsa ar symbioseffekten av kdrn- och ytbeldggningsutformningen enligt
foreliggande uppfinning, vilken leder till 6kad separationseffekt med hog
suspensionsstabilitet e namnd 1 D1, D3 eller D5, eller kombinationen
darav, varfor fackmannen, med vetskap av D1, D3 och D5, inte skulle
ledas 1 riktningen att tillverka partiklar i enlighet med foéreliggande upp-

finning.
DOMSKAL

Problemet som uppfinningen l6ser far anses vara att tillhandahalla
partiklar for mobil fastfaskromatografi vilka kan bilda stabila suspens-
ioner, dvs. de ska ha liten bendgenhet att flockulera i transportfluidet
samtidigt som de ar separationseffektiva.

Den patentsokta uppfinningen enligt patentkrav 1 avser partiklar vilka
ar avsedda for en mobil fastfas for kromatografisk separation av analyter
och har en kdrna som interagerar med en analyt samt en ytbeldggning
som karakteriseras av att den férhindrar flockulering. I D5 beskrivs
partiklar som ar lampliga for mobil fastfas i elektrokinetisk kromatografi
och som ska bilda homogena dispersioner 1 buffertsystem. Dessa partiklar

anges kunna ha en kirna som kan interagera med en analyt.
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Nanosep AB anger 1 sin inlaga till Patentbesvarsratten den 7 februari
2008 att "D5 beskriver partiklar, bestaende av en kdrna, vari interaktion
med analyt kan ske, samt ett holje, som &ar laddat for att ge elektro-

foretisk rorelse”.

Enligt bolaget skiljer sig uppfinningen fran den teknik som ar kand 1 D5
darigenom att D5 tar upp problemet med att bilda en stabil suspension
utan att ge nagon 16sning pa problemet, och att det i D5 saknas
incitament fér fackmannen att vilja 16sa stabilitetsproblemet for
partiklarna. Enligt bolaget beskrivs héljet 1 D5 inte uppfylla fackmannens

krav pa suspensionsstabilitet.

Det sardrag som da eventuellt skiljer de patentsokta partiklarna enligt
patentkrav 1 fran de kénda partiklarna skulle da utgoras av sdrdraget
som beskriver partiklarnas holje: "sagda ytbeldggning vasentligen for-
hindrar flockulering”.

Vad som aterstar for Patentbesvarsratten att ta stallning till ar saledes
att bedoma om aven detta sdrdrag kan aterfinnas hos partiklarna i D5.

Enligt foreliggande patentansékans beskrivning kan partiklarna enligt
uppfinningen hindras fran att flockulera t.ex. genom att elektrostatisk
repulsion uppnas mellan partiklarna. Detta kan astadkommas genom att
partiklarna férses med en ytbeldggning som har konstant laddning (se
sidan 9, raderna 7-12). Partiklarna kommer da att hindras fran att
flockulera p.g.a. repulsion mellan partiklar med liknande laddning. Enligt
en 1 beskrivningen angiven utféringsform kan den elektrostatiska re-
pulsionen utvecklas pa grund av nédrvaron pa partikelytan av en eller
flera anjoniska grupper som kommer fran t.ex. sulfonsyror eller karboxyl-

syror (se sidan 22, rad 6).

I D5 beskrivs att partiklarnas yta ska tillhandahalla laddningar eller
laddningsbara grupper sasom svavelsyra eller karboxylsyra 1 syfte att ge
partiklarna rorlighet ("For the mobility of the particles, the surface must
provide charges or chargeable groups like sulfuric acids or carboxylic
acids or their ester compounds”)(se sidan 65, vanstra spalten, sista sju

raderna).
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Det far anses hora till fackmannens allménna kunnande att partiklar
med 6kad rorlighet och vars ytor ar forsedda med samma laddning ger
repulsion mellan partiklarna sa att flockulering forhindras och 6kad
suspensionsstabilitet erhalls. For évrigt ndmns 1 D5 att da laddade yt-
aktiva molekyler pa en partikels yta ersitts av en opolar yta leder detta
till agglomerering av partiklarna och ddrmed instabilitet (se sidan 67,
hogra spalten, raderna 14-16).

Enligt Patentbesvarsrattens mening, kan darfor en fackman, med ledning
redan av de uppgifter som finns allmént tillgdngliga 1 D5 framstélla
partiklar 1 enlighet med uppfinningen enligt patentkrav 1 dar kdrnan
interagerar med en analyt och ytskiktet forhindrar flockulering. Saledes
erhaller fackmannen fran dokument D5 sadan information att det patent-
sokta foremalet ar avslojat.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 bedoms darfor sakna nyhet.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formuldr A)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande,
Yvonne Siosteen, referent, och f. patentriattsradet Rune Nasman.
Enhalligt.



