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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN
M.M.

Stora Enso AB (Stora Enso) ansékte den 24 januari 2007 om patent pa
”Limningskomposition, forfarande for framstéallning av limmat papper
eller kartong samt limmat papper eller immad kartong”. Efter invand-
ning av SOLAM GmbH (Solam) upphidvde PRV genom det 6verklagade
beslutet patentet.

Uppfinningen

I patentskriften anges bland annat féljande om uppfinningens bakgrund
och dndamal.

Uppfinningen hanfor sig till en komposition, vilken dr anvindbar som sa
kallad limningskomposition 1 samband med tillverkning av papper,
kartong och liknande produkter.

Vattenbaserade emulsioner eller dispersioner av hydrofoba limnings-
medel anvands for att minska viatskepenetrationshastigheten in i
pappers- eller kartongstrukturen. Exempel pa sddana pappers- och
kartongkvaliteter ar fotokopieringspapper, skriv- och tryckpapper,
papper for s.k. ink-jetskrivare och kartong for juice-, mjélk- och andra
viatskeforpackningar. Dessa kvaliteter behover for sin anvidndning ha
vissa vatskeavvisande egenskaper. Denna effekt kan uppnas pa olika
satt. Det vanligaste séttet ar att under papperstillverkningsprocessen
tillsétta en emulsion eller dispersion av ett hydrofobt material och en
katjonaktiv starkelse. Manga olika hydrofoba material kan anvéindas.
Bland de mest effektiva och mest anvanda &r sa kallade hydrofoba,
cellulosareaktiva limningsmedel. Vid anvidndningen av denna typ av
medel tror man att den hydrofoba effekten erhalls genom en reaktion
mellan det hydrofoba materialet och hydroxylgrupperna hos cellulosan.

For att ovan namnda hydrofoba material ska attraheras, ofta bendmnt
retenderas, till det anjonaktiva cellulosafibermaterialet tillséatts en poly-
mer vid emulgerings- eller dispersionsférfarandet. Denna polymer, som
oftast utgors av stiarkelse, har ocksa en stabiliserande effekt pa emulsio-

nen eller dispersionen. Huvudkomponenterna 1 starkelse, amylos och
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amylopektin dr bada uppbyggda av glukosmolekyler som &r samman-
lankade 1 langa kedjor. Spannmal innehéaller vanligen ca 20-25% amylos.

Nar det géller den polymer som utnyttjas vid emulgerings- eller disper-
sionsforfarandet och som oftast utgors av stiarkelse, forekommer problem
da halten av amylos ar hog. Detta ar fallet da starkelsen utvinns ur

potatis, majs och andra vanliga spannmal.

Starkelse av amylostyp bestar av kedjemolekyler med dalig stabilitet.
Denna typ av stéarkelse tal bara att lagras i 16sning ett par timmar innan
den borjar fallas ut (s.k. retrogradering). Den ger inte heller fullt accepta-
bel retention till cellulosafibermaterialet.

Det ar kant att starkelse av amylopektintyp har battre egenskaper.
Denna bestar av grenade molekyler, tal langre lagring samt ger béattre
retention till cellulosafibermaterialet.

Amylopektin finns naturligt 1 sa kallad "waxy maizestéarkelse". Denna
utvinns ur en speciell typ av majs som dr mycket besvarlig att odla och
darfor ar mycket dyr och svar att fa tag pa.

I forevarande uppfinning anvinds amylopektin utvunnen ur korn som ar
en billigare process da tillgdngen pa korn ar storre, jamfort med till exem-

pel majs. Det har dven visat sig att emulsioner fran korn har jimnare
partikelstorlek.

Yrkanden

Stora Enso har 1 Patentbesvérsratten yrkat att patentet ska uppréatt-
héllas med patentkrav ingivna till PRV den 22 april 2013.

Solam har bestritt &ndring.

Uppfinningen definieras 1 de sjalvstdndiga patentkraven 1, 6 och 7 pa
foljande satt.

1. Limningskomposition fér limning av papper eller kartong i form av en

vattenbaserad komposition innefattande minst ett hydrofobt, cellulosa-
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reaktivt limningsmedel och en anjonisk, katjonisk eller amfoter polymer inne-
fattande en stiarkelse, kédnnetecknad av att stirkelsen dr en kornhégamylo-
pektinstirkelse av amylopektintyp som innehaller mer dr 90 % amylopektin,

foretradesvis minst 95 % amylopektin.

6. Forfarande for framstéllning av limmat papper eller limmad kartong, dar
ett limningsmedel tillsdttes under tillverkningen av ndmnda papper eller
kartong, lampligen till en méld som darefter avvattnas, kédnnetecknat av att
som ndmnda limningsmedel anvindes en limningskomposition enligt nagot

av kraven 1-5.

7. Limmat papper eller immad kartong kdnnetecknat av att fér limningen

har utnyttjats en limningskomposition enligt nagot av kraven 1-5.
Grunder
Stora Enso har till grund for sin talan anfért att uppfinningen enligt
patentet ar ny, har uppfinningshéjd samt ar sa tydligt beskriven att en
fackman kan utova den.
Solam har vidhallit att uppfinningen saknar nyhet och uppfinningshéjd
samt att uppfinningen inte ar sa tydligt beskriven att en fackman kan

utova den.

Anford teknik

Solam har 1 PRV anfort dokumenten D1-D32, vilka redovisas 1 PRV:s
beslut, se bilaga 1.

Utveckling av talan

Stora Enso har 1 PRV och 1 Patentbesvarsratten anfort 1 huvudsak
foljande.

Nyhet

I D1 anges som exempel att starkelse fran korn med hég amylopektinhalt
kan inga 1 farg-och limbaser. De limbaser som anges 1 D1 berdr inte ett
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limningsmedel for behandling av papper/kartong, utan ar ett lim for
adhesivt bruk, dvs. ett klisterlim.

D1 beskriver inte att stiarkelsen ska blandas med ett hydrofobt cellulosa-

reaktivt limningsmedel.

Eftersom D1 inte hanfor sig till imningsmedel for behandling av papper
och/eller kartong kan det inte anses vara implicit beskrivet att komposi-
tionen 1 D1 innefattar komponenter vanligt forekommande i1 limnings-
medel for att minska vatskepenetrationen in i pappers- eller kartong-

strukturen.
Uppfinningen enligt patentkrav 1 uppvisar nyhet gentemot D1.

Det ar inte bevisat att Lyckeby salt hogamylopektinstirkelseprodukter
fran korn som innehaller mer dn 90 % amylopektin till ett flertal kunder,
vilka 1 sin tur fore patentets prioritetsdag ska ha salt limningskomposi-
tioner som omfattar lydelsen av patentkrav 1.

Dokumentet D25 leder inte fackmannen till en limningskomposition i
enlighet med patentet. I D25 anges att h6gamylopektinstarkelse fran
korn anviands inom kemi- och pappersindustri, samt 1 olika limapplika-
tioner. D25 gor skillnad mellan kemi/pappersindustri 4 ena sidan och
limapplikationer & andra sidan. En fackman som tagit del av D25 inser
att limapplikationer ar avsedda for adhesivt bruk och inte for hydrofobe-
ring av papper. Att starkelse anvinds inom pappersindustri dr inget
bevis for att det ska anvédndas 1 en limningskomposition fér limning av

papper eller kartong.
Uppfinningshojd

PRV anser att uppfinningen enligt patentkrav 1, 6 och 7 saknar upp-
finningsho6jd gentemot dokument D7 1 kombination med dokument D30.

D7 beskriver en limningskomposition av hégamylopektinstirkelse fran
potatis. Uppfinningen enligt patentkrav 1 skiljer sig fran D7 genom att
hégamylopektinstirkelse fran korn anvands. PRV:s argumentation
angaende att incitament for fackmannen till att leta efter alternativa
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starkelsetyper skulle finnas 1 patentskriftens beskrivning ifragasatts. 1
beskrivningen finns naturligtvis problemen med tidigare teknik som upp-
finningen avser att 16sa beskrivna. Denna information var dock inte till-
ganglig for fackmannen innan ingivandet av patentansékan och kan inte
anvindas for att leda fackmannen till att leta efter alternativa l6sningar.

Det finns flera fordelar med anviandning av hégamylopektinstiarkelse fran
korn jamfort med limningskompositioner av starkelse fran potatis eller
mayjs. Det har visat sig att anvandning av kornstérkelse med hég amylo-
pektinhalt ger upphov till en stabilare komposition med jimnare par-
tikelstorlek. Det &ar viktigt att 1 en limningskomposition ha en sa jamn
partikelstorlek som mdjligt och det 4r en 6nskan att reducera mangden
sma respektive stora partiklar. Sma partiklar tenderar att klumpa ihop
sig vilket leder till att kompositionen far forsdmrad stabilitet. Dessutom
hydrolyseras sma partiklar lattare vilket gor att méangden aktivt lim-
ningsmedel minskar. Partiklar av stor storlek forsdmrar limningsmedlets
effekt. Det ar svarare att distribuera stora partiklar jamt pa fibrerna och
dessutom ar antalet partiklar av stor storlek i en limningskomposition
farre jamfort med om partiklarna ar av mindre storlek, vilket leder till
att mangden limningsmedel behéver 6kas for att erhalla en 6nskad hyd-
rofobering av pappret eller kartongen.

En annan férdel med anvandningen av korn jamfért med anvidndning av

mayjs ar att den ar mer ekonomiskt lonsam.

Det objektiva tekniska problemet som fackmannen ska l6sa med utgangs-
punkt fran D7 ar att tillhandahalla en limningskomposition som &r mer
stabil till en ldgre kostnad.

D30 beskriver mojligheten att katjonisera waxy-kornstarkelse. D30
namner generellt att katjonisk stirkelse anvands 1 pappersindustrin
bland annat for forbattring av papprets styrka, forbattrad retention av
finmaterial och fyllmedel samt snabbare avvattning. D30 beskriver inte
att starkelse generellt kan anvindas som limningsmedel inom pappers-
industrin, och sarskilt inte att h6gamylopektinstéarkelse fran korn ar
lamplig att anvanda 1 limningskompositioner. PRV ndmner 1 sitt beslut
att D30 beskriver att starkelse kan anvindas som ett retentionsmedel.
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Ett retentionsmedel ar dock inte alls detsamma som en limningskomposi-

tion.

Fackmannen med kédnnedom om D7 som séker en 16sning pa problemet
att tillhandahalla en forbattrad limningskomposition finner ingen led-
ning fran D30 att det skulle vara mdjligt att anvéanda sig av hogamylo-
pektinstarkelse fran korn for att erhalla en forbattrad limningskomposi-

tion.

Fran ett flertal av de av Solam anférda dokumenten, t.ex. D1, framgar
det klart att det finns stora skillnader mellan starkelse fran potatis, majs
respektive korn. Det ar inte uppenbart att det gar att byta ut en typ av

starkelse mot en annan och erhalla samma resultat.

Beskrivningens tydlighet

Uppfinningen enligt patentet ar sa val beskriven att en fackman inom

omradet kan utova den.

Solam har vidhallit vad som anforts 1 inlagor och vid den muntliga for-
handlingen i PRV och har anfért 1 huvudsak féljande.

Nyhet

D1 visar en forminskad plansch som var utstédlld under lantbruksméssan
Borgeby Faltdagar 1 Skane den 24-25 juni 2003. D1 har rubriken "Véaxt-
foradlad starkelse” och visar “Hog-amylopektin korn” ("waxy-korn”) med
en amylopektinhalt av 95 %. Det anges dven att produkten ar anvandbar
som limbas. Att starkelseprodukten kan anvindas som limbas innebéar
med automatik att den maste inga i en limningskomposition tillsammans
med ett limningsmedel. Samtliga sdrdrag i patentkrav 1 kan utldsas fran

D1 aven om sédrdraget limningsmedel inte ar explicit angivet.

Lyckeby har fore prioritetsdatumet for patentet salt en kornstarkelsepro-
dukt med hog amylopektinhalt, PERLCORE B 45, tillverkad av stirkelse
utvunnet fran kornsorten CINDY. Kunderna som har képt denna produkt
har tillverkat och salt imningskompositioner innehallande produkten
som omfattas av patentkrav 1.
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D25 ar ett nyhetsbrev fran Lyckeby Industrial som infér julen 2005
skickats ut till ett stort antal kunder. I D25 beskrivs att BAP-starkelse
(barley amylopectin) 6ppnar for nya intressanta applikationer inom kemi-
och pappersindustrin samt 1 olika limapplikationer. Vidare beskrivs att
starkelsen framstalls ur s.k. waxy korn och dr en hégamylopektin-
starkelse som bestar till mer &n 95 % av amylopektin. Dessutom anges
att starkelsen har mycket god naturlig lagringsstabilitet i 16sning, vilket
gor den hogintressant som komponent 1 dispersioner och emulsioner.
Uppfinningen enligt samtliga av patentkraven saknar nyhet gentemot
D25.

Uppfinningshojd

Dokumentet D7 beskriver en limningskomposition inbegripande hog-
amylopektinstarkelse fran potatis. Det enda som skiljer uppfinningen
som den ar definierad 1 patentkrav 1 fran den kénda tekniken 1 D7 &r att
hégamylopektinstirkelsen 1 limningskompositionen harrér fran korn

istallet for fran potatis.

Det objektiva tekniska problemet att 16sa ar att framstéilla en limnings-
komposition med hogre stabilitet och battre limningseffekt pa ett mer
kostnadseffektivt satt.

Av D7 framgéar att starkelse av amylopektintyp, som bestar av grenade
molekyler, tal langre lagring samt ger battre retention till cellulosa-

materialet.

I syfte att 16sa problemet skulle fackmannen pa omradet med utgangs-
punkt fran D7 forséka finna stiarkelse av amylopektintyp fran en annan
kéalla an potatis. Eftersom det var kdnt fran bl. a. D7 att ju hogre amylo-
pektinhalten &r i stiarkelsen, desto hogre stabilitet har en emulsion eller
dispersion innehallande sadan starkelse, skulle fackmannen definitivt
leta efter stirkelse av waxy-typ, dvs. hogamylopektinstirkelse.

Vid tidpunkten for patentets prioritetsdag var lampliga kallor for hog-
amylopektinstarkelse, forutom potatis, ris, majs, korn, vete, sorghum,

tapioca och arta.
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Det var ocksa allmént ként att h6gamylopektinstiarkelse fran cerealier
har kortare sidokedjor 4n hogamylopektinstarkelse fran andra grodor.
Detta gor att hogamylopektinstéarkelse fran cerealier blir mindre benédgna
for retrogradering och ddrmed ger stabilare dispersioner och emulsioner.
Fackmannen skulle fokusera pa cerealier innehallande hégamylopektin-
starkelse, dvs. nagon av majs, vete, korn och sorghum av waxy-typ. Det
tillgdngliga utbudet skulle begréansas till dessa fyra cerealietyper.

Fackmannen skulle da direkt bortse fran waxy-majs som utvinns ur en
speciell typ av majs som dr mycket besvéarlig att odla och darfor ar
mycket dyr och svar att fa tag pa och som redan var foremal for patent 1
D23.

Vad giller vete och sorghum av waxy-typ var dessa grodor inte kommer-
siellt tillgdngliga och skulle valjas bort av fackmannen.

Den enda resterande kéllan for hogamylopektinstarkelse skulle da vara
korn. Det rader inga tvivel om att amylopektinstarkelse fran korn var
véalként och relativt lattillgdngligt vid prioritetsdatumet for patentet.
Dokumenten D29 och D30 beskriver hogamylopektinstéarkelse fran korn
med amylopektinhalter 6verstigande 90 %.

Fackmannen skulle med utgangspunkt fran D7 och mot bakgrund av sin
allménna kunskap om tillgdngliga grédor som kélla fér h6gamylopektin-
starkelse och skillnaderna dessa sinsemellan och med tillgang till D29
och D30 valja korn som kélla 1 syfte att 16sa problemet.

Dokumentet D8 hanfor sig till papperslim innehallande hégamylopektin-
starkelse fran potatis och 1 dokumentet D23 beskrivs en limningskompo-
sition innehallande en hégamylopektinstirkelse fran waxy-mayjs.

Med utgangspunkt fran nagon av D8 eller D23 som narmast liggande
teknik och med tillgang till D29 eller D30 skulle fackmannen inspireras
att prova hogamylopektinkornstarkelse.
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Uppfinningen enligt samtliga patentkrav saknar dessutom uppfinnings-
h6jd gentemot en kombination av vilken som helst av D7, D8 eller D23
och vilken som helst av D25 eller D1.

Beskrivningens tydlighet

Detaljerade uppgifter saknas 1 patentskriften om hur den patentsokta
limningskompositionen framstélls. Det finns inga exempel pa vid vilka
betingelser de olika komponenterna i limningskompositionen ska blan-
das, inte heller 1 vilka proportioner. Det saknas saledes information 1
patentskriften for att en fackman pa omradet ska kunna utéva uppfin-

ningen.

DOMSKAL
Nyhet

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det inte ar styrkt att en
limningskomposition enligt patentet varit allmént tillgdnglig genom
oppet utnyttjande fore prioritetsdagen for patentansokan. Patentbesvars-
ratten delar &ven PRV:s bedémning att uppfinningen &ar ny i férhallande
till var och en av de 1 malet anférda dokumenten.

Uppfinningshojd

Limningskompositioner innefattande ett hydrofobt cellulosareaktivt
limningsmedel och en stiarkelse som innehaller mer &n 90 % amylopektin
ar tidigare kédnda genom t.ex. de 1 malet anférda dokumenten D7, D8 och
D23.

Limningskompositionen i1 D7 innefattar en stirkelse av amylopektintyp
erhallen fran potatis som dndrats gentekniskt for undertryckande av
bildning av starkelse av amylostyp och med en amylopektinhalt av mer
an 95 %. I D8 beskrivs en limningskomposition innefattande starkelse
fran potatis eller majs med hog halt av amylopektin och 1 D23 innefattar
limningskompositionen hogamylopektinstéirkelse fran majs.
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Patentbesvarsratten anser liksom PRV att den genom dokumentet D7

kénda limningskompositionen kommer uppfinningen nidrmast.

Limningskompositionen enligt patentkrav 1 skiljer sig fran kompositio-
nen i1 D7 genom att stérkelsen ar erhallen fran korn istéllet for fran
potatis.

Stora Enso har anfort att kornstarkelse med hog amylopektinhalt ger
upphov till en stabilare komposition med jimnare partikelstorlek jamfort
med limningskompositioner av starkelse fran potatis. I den ursprungligen
ingivna internationella patentansokan anges att limningskompositionen
enligt uppfinningen har jamnare partikelstorlek och ar stabilare an tidi-
gare limningskompositioner, och i jamférande exempel mellan limnings-
kompositioner med majsstéarkelse och kornstiarkelse har kornstéirkelse
angetts ha fordelar avseende dessa egenskaper. Att kornstéarkelse skulle
ha nagra fordelar 1 jamforelse med potatisstirkelse med avseende pa
dessa egenskaper framgar dock inte av den ursprungliga patentansékan.
De effekter, utéver ovan ndmnda, som enligt patentansékan uppnéas med
limningskompositionen enligt uppfinningen, dr desamma som de 1 D7
angivna effekterna som uppnas med limningskompositionen innehéllande
potatisstirkelse.

Det har inte heller pa nagot annat satt troliggjorts eller visats med t.ex.
jamforande forsok att nagon annan ovéantad eller béattre teknisk effekt
uppnas med en limningskomposition enligt uppfinningen an de effekter
som uppnds med limningskompositionen i D7 innehallande potatis-
starkelse.

Fackmannen stélls darfor mot bakgrund av D7 infoér problemet att
tillhandahalla en alternativ limningskomposition med de egenskaper som
anges 1 D7.

Kornstarkelse med mer &n 95 % amylopektin, s.k. "waxy korn”, var fore
foreliggande patentansokans prioritetsdag kidnd for fackmannen som en
av flera olika starkelsetyper med hogt innehall av amylopektin, daribland
majsstarkelse och potatisstarkelse, vilket framgar t.ex. av dokumentet
D29, spalt 2, rad 9-30. Aven genom dokumentet D30 var katjonisk korn-
och majsstiarkelse med mer dn 90 % amylopektin kdnda for fackmannen.
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Fackmannen, stalld infér problemet ovan, har saledes kunskap om att
det, forutom 1 sammanhanget tidigare anvinda majsstarkelsen och
genmodifierade potatisstiarkelsen med ett amylopektininnehall som ar
storre an 95 %, dven finns kornstiarkelse med ett sadant hogt amylo-
pektininnehall.

En limningskomposition med kornstirkelse har inte visats ha nagon
ovantad teknisk effekt i forhallande till limningskompositionen med
potatisstarkelse enligt D7. Att vélja kornstarkelse istallet for potatis-
starkelse ar darfor ett godtyckligt val som far anses ligga inom vad fack-
mannen rutinméassigt kan géra utan att det kravs nagon uppfinnarinsats.
Fackmannen som soker ett alternativ till potatisstarkelsen 1 limnings-
kompositionen enligt D7, skulle saledes, med en rimlig férvintan om
framgang, vilja kornstiarkelse med ett innehall av amylopektin av mer 4n
90 % som en komponent i1 en limningskomposition for papper, och skulle
darmed komma fram till uppfinningen enligt patentkrav 1.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 saknar saledes uppfinningshéjd mot
bakgrund av kédnd teknik.

Vid denna bedomning ska éverklagandet avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular A)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande,
Yvonne Siosteen och Marianne Bratsberg, referent. Enhalligt.



