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650 09 Karlstad

Patenthavare: Stora Enso AB

Ombud: Stora Enso AB Intellectual Ref: 1341SE
Property Department

Benamning: Limningskomposition, férfarande for framstillning av
limmat papper eller kartong samt limmat papper eller
limmad kartong

Brevet sénds till:  Stora Enso AB Intellectual Property Department, Box
9090, 650 09 Karlstad.
AWAPATENT AB, Box 5117, 200 71 Malmd.

Invéndare: SOLAM GmbH, ombud AWAPATENT AB

Beslut
Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver hiirmed ovan angivet patent.
Patentet giller dirfor inte lingre.

Handling Inkom
Beskrivning 2008-06-16
Patentkrav 2013-04-22
Sammandrag 2008-06-16
Bakgrund
Yrkanden

Patenthavaren yrkar att inviindningen avslés och att patentet uppritthalls
i dndrad Iydelse baserad pa dndrade patentkray inkomna till PRV 2013-
04-22. Patentkraven av 2013-04-22 motsvarar de beviljade kraven
forutom att sirdraget “for limning av papper eller kartong” har inforts i
den inledande delen av krav 1.

Inviindaren yrkar att patentet upphiivs da den i patentkraven definierade
uppfinningen inte anses uppfylla villkoren pa nyhet och/eller
uppfinningshdjd enligt 2 § PL. Vad giller nyhet hivdar inviandaren att
det beviljade patentet féregrips bade av tidigare publicerade dokument
och att uppfinningen har varit féremal for Gppen utdvning fore patentets
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prioritetsdatum. Dessutom hivdar inviindaren i sin inlaga av 2013-05-14
att det beviljade patentet inte uppfyller villkoret enligt 8 § PL att
uppfinningen skall vara tillrickligt tydligt beskriven for att en fackman
pa omradet ska kunna utéva den.

Muntlig forhandling har hallits 1 drendet.

Uppfinningen

Uppfinningen avser en limningskomposition i form av en vattenbaserad
komposition innefattande minst ett hydrofobt cellulosareaktivt
limningsmedel och en anjonisk, katjonisk eller amfoter polymer
innefattande hogamylopektinstirkelse fran korn. Uppfinningen avser
dven ett forfarande for framstilining av limmat papper eller limmad
kartong varvid limningskompositionen utnyttjas, samt ett limmat papper
eller limmad kartong vilket 4r framstillt med utnyttjande av
limningskompositionen.

Hydrofoba limningsmedel anvinds vid pappers- eller
kartongtillverkning fér att minska vitskepenterationshastigheten in i
pappers- eller kartongstrukturen. Enligt kiind teknik tillsiitts en emulsion
eller dispersion av ett hydrofobt limningsmedel och en katjonaktiv
stirkelse. Den sistnimnda har funktionen att frimja retentionen av det
hydrofoba limningsmedlet till cellulosafibrerna. Stirkelsen har ocksi en
stabiliserande effekt pd emulsionen eller dispersionen. Vanli gt
férekommande stirkelse utvunnen ur potatis, majs eller vanliga
spannmal har en hog halt amylos. Denna typ av stirkelse har dalig
stabilitet i en dispersion och ger mindre god retention i
pappersmassamilden. Andra problem med kind teknik 4r lingsam
utveckling av hydrofoberingseffekten, dilig vidhiftning av toner,
avsittning av hydrolysprodukter vid fotokopiering samt avbrott i
papperstillverkningen pa grund av dilig hydrofobicitet och bildande av
hydrolysprodukter.

Uppfinningen enligt patentet soker 13sa ovanstiende problem med kind
teknik. Enligt beskrivningen i patentet (sid. 2 rad 14-19) dr det kiint att
starkelse med hog amylopektinhalt har bittre egenskaper dn stirkelse
med hog amyloshalt; den tdl bland annat lingre lagring i dispersion och
ger biittre retention till cellulosafibrerna. Stirkelse med hog
amylopektinhalt finns naturligt i s k. “waxy” majs. Detta dr en speciell
typ av majs som ir svdr att odla. Tillgdngen pa stirkelse frén "waxy”
majs dr ddrfor begrinsad och priset dr hogt.

Losningen enligt patentet &r att anviinda stirkelse med hog
amylopektinhalt utvunnen frian korn.

De sjdlvstindiga patentkraven 1, 6 och 7 har toljande lydelse:
1. Limkomposition fr limning av papper eller kartong i form av en
vattenbaserad komposition innefattande minst eit hydrofobr
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cellulosareaktivt limningsmedel och en anjonisk, katjonisk eller amfoter
polymer innefattande en stéirkelse, kiinnetecknad av att siéirkelsen ér en
kornhdgamylopektinstirkelse av amylopektintyp som innehdller mer iin
Q0% amylopektin, foretridesvis minst 95 % amvlopektin.

O. Férfarande for framstdllning av limmat papper eller limmad kartong,
diir ett limningsmedel tillsittes under tillverkningen av nimnda papper
eller kartong, limpligen till en méld som deirefrer avvattnas,
kinnetecknat av att som nimnda limningsmedel anviindes en
limningskomposition enligt nigot av kraven 1-5.

7. Limmat papper eller limmad kartong kiinnetecknat av att for
limningen har uinyttjats en limningskomposition enligt ndgot av kraven
1-5.

Anford teknik

Invéindaren hinvisar till fliande kiinda teknik:

D1: Plansch om "Vixtforidlad Stirkelse”. Utstilld pa Borgeby
Faltdagar 24-25 juni 2003.

D2: Kopia av sida pa "Google” med filen D1.

D3: Beskrivning av dateringen av publiceringen av D1,

D4: Foto pd D1 frin de aktuella filtdagarna i juni 2003,

D3: Kopia av inbjudan till filtdagarna

D6: Kopia av pressrelease om filtdagarna

D7: SE 520881 C2

D8: EP 0824161 A2

D9: Produktblad fér PERLCORE B 45

D10: Projektbeskrivning frin Lyckeby for studier av
hégamylopektinkornstirkelse

D11: Faktura EKA for leverans av PERLCORE B 45 2005-12-12
D12: Faktura EKA fr leverans av PERLCORE B 45 2005-12-30
D13: Faktura EKA for leverans av PERLCORE B 45 2006-01-11
D14: Faktura MARE fér leverans av PERLCORE B 45 2005-10-13
D15: Faktura MARE for leverans av PERLCORE B 45 2006-01-11
D16: Faktura till BASF for bestillning av Lyckeby PU 91-007
(sedermera PERLCORE B 45) 2002-11-06

D17: Faktura till BASF for bestillning av Lyckeby PU 91-007
(sedermera PERLCORE B 45) 2002-11-14

D18: Kopia av orderbekriftelse pd bestillning av PERLCORE B 45 av
Stora Enso (patentinnehavaren) 2003-11-14

D19: Bevis for datum och taget foto, Borgeby fdltdagar

D20: Intyg frin fotografen som tagit fotot pa Borgeby filtdagar
D21: Intyg att Perlcore B45 framstillts med utgangspunkt fran Cindy
D22: Intyg fran Mare

D23: EP (0353212 Al

D24: Utskrift av sida frin Internet Archive

D25: Nyhetsbrev fran Lyckeby Industrial daterat 2005-12-13
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D26: Lista dver etiketter med adresser till de kunder som nyhetsbrevet
skickats till

D27: ”Skidrmdump’ utskriven av marknadsavdelningen pé Lyckeby
Industrial som visar datum for listan D26

D28: Foreldggande utfirdat av USPTO i motsvarande US-drende
D29: US6596860 B1

D30: Artikel av Kweon et al.”Cationization of Waxy and Normal Corn
and Barley Starches by an Aqueous Alcohol Process”, Starch/Stirke
1997. Vol 49, No 2, pp. 59-66

D31: Utlatande fran Karin Svegmark

D32: CV for Karin Svegmark

Patenthavaren anfor filiande kiind teknik:
D33: W0O2005052256 A2

Beskrivning av dokumenten

D1 ir en plansch om viixtforadlad stirkelse. Planschen beskriver
hégamylopektinkom (“waxy korn™), som bestir av 95 % amylopektin
och 5 % amylos. Produkten kan enligt planschen anvindas i firg- och
limbaser, samt i livsmedel for att paverka frys- och tostabilitet hos
frysprodukter, konsistensgivare i krimer och séser, eller frukostflingor.

D2 dr en kopia "skirmdump” pa google-sida dir filen D1 hittats.

D3 dr en beskrivning pi tillviigagangssittet for datering av
publiceringen av D1.

D4 ir ett foto fran filtdagama i juni 2003
D5 kopia pa inbjudan till filtdagarna 2003
D6 kopia pa pressrelease om filtdagarna 2003

D7 beskriver en limningskomposition i form av en vattenbaserad
komposition. Kompositionen innefattar minst ett hydrofobt
cellulosareaktivt limningsmedel och en anjonisk, katjonisk eller amfoter
polymer innefattande stirkelse av amylopektintyp. Denna stirkelse ar
erhillen frin potatis som 4ndrats genetiskt for att undertrycka bildande
av amylos. Uppfinningen avser dven forfarande for framstillning av
limmat papper eller kartong dir kompositionen anviinds, samt ett
limmat papper som #r framstillt genom att anviinda
limningskompositionen. Problemet som léses enligt D7 dr att fa fram en
forbittrad limningskomposition jimfsrt med kiind teknik.
Kompositionen ir dven mer effektiv dd mingden limningsmedel som
krdvs for att uppnd samma hydrofoberingsgrad inte 4r lika stor (se sid 3,
rad 35). Limningskompositionen har en limningspaverkan eller
limningsférmaga som utvecklas snabbare in de tidigare kinda
kompositionerna (sid. 4, rad 4-6). Stirkelsen uppvisar dven en bittre
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stabilitet dn tidigare anviinda stirkelser i limningskompositioner (sid. 4,
rad 9-10).

D8 beskriver en katjoniserad och hydroxylerad amylopektinstirkelse
frin potatis, ett papperslim innehillande stirkelsen, en tillsats
innehdllande denna stiirkelse for tillsittning till massa for
papperstillverkning samt ett pd sa siitt framstillt papper. Enligt krav 6
har amylopektinstirkelsen en amyloshalt pa mellan 0-8%.

D9 ir ett produktblad for PERLCORE B 45. Produkten beskrivs som en
katjonisk stirkelseeter baserad pd waxy korn. Produkten kan anviindas
till stabilisering av dispersioner. Produktbladet ir utgivet i oktober 2005.

D10 dr en projektbeskrivning frin Lyckeby f5r studier av
hogamylopektinstirkelse. Projektets syfte var att fokusera pa
hégamylopektinstirkelse frdn olika botaniska killor, dir stabilitet hos
dispersioner och emulsifierande egenskaper av hégamylopektinderivat
miittes.

DIl - D17 idr kopior pa fakturor fran Lyckeby till EKA, MARE samt
BASF fran forsiljning av PERLCORE B 45 och Lyckeby PU 91-007
mellan 2002-2006

D18 ar en kopia pa orderbekriftelse pa bestillning av PERLCORE B 45
av Stora Enso (patentinnehavaren) 2002-11-14

D19 dr ett bevis pa nir fotot D4 frin Borgeby filtdagar tagits. Fotot dr
daterat till 2003-06-25

D20 ar ett intyg frdn fotografen av D4 att bildens datum stimmer samt
att den tagits i samband med Bioteknikcentrums utstillning pa
Borgebymissan 2003.

D21 dr ett intyg frin Lyckeby Amyl AB undertecknat av Anders
Cederlund. I intyget beskrivs att det enda foretag som har utsidesodling
i Sverige av waxy korn ér Svalsf Weibull. Det beskrivs dven att de
kornkirnor som levererats till Lyckeby under &ren 2002-2006 for
stirkelseutvinning var av sorterna “Cindy” (SW 1543) och Magdalena
(SW 2880), samt att Magdalena ir Cindys eftertriddare och att bada har
samma halt av amylos (max 10 %, och oftast < 5 %) i stirkelsen.
Lyckeby Amyl har i sin komstirkelseproduktion anvint dessa
kornkdror. Produkten har sedan silts av Lyckeby Industrial Starches
till teknisk industri under beteckningarna Lyckeby PU 91-007 och
Perlcore B45.

D22 ir ett intyg fran MARE GmbH, Tyskland, att de kopt Perlcore B 45
av Lyckeby. Perlcore B 45 har anvints i formuleringar av en AKD-
emulsion, och anvints som limningsmedel for hydrofobering
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(hydrophobic sizing agent).

D23 beskriver en hydrofob ytlimningskomposition fér papper, kartong
eller liknande produkter. Den beskriver dven en process for att
framstilla kompositionen och anvindningen dirav. Kompositionen har
forbittrade ytlimningsegenskaper jamfort med tidigare kind teknik.
Kompositionen innefattar en katjonisk stirkelse fran “waxy maize” med
hég amylopektinhalt.

D24 dr en utskrift av filen “forstarkelse 1.pdf” med datering fran Internet
Archive. Dir kan man utliisa att filen blivit avsokt av Wayback Machine
2003-10-05.

D25 ir ett nyhetsbrev fran Lyckeby Industrial daterat 2005-12-13. 1
nyhetsbladet finns BAP-stirkelse (Barley amylopectin) beskrivet i hégra
kolumnen pa férsta sidan. BAP-stirkelsen framstills frin “waxy-korn”,
och dr en hégamylopektinstirkelse, vilken bestar av 95 % amylopektin.
Stdrkelsen har mycket god lagringsstabilitet i 16sning, vilket enligt
nyhetsbladet ska gora den hégintressant som komponent i dispersioner
och emulsioner.

D29 avser en limkomposition innefattande ett stirkelsederivat som
innehiller dtminstone 95 vikt% amylopektin, en process for
framstillning av kompositionen och anvindning for att limma tapet eller
affischer. Stirkelsen kan vara potatis- eller kapiokastirkelse.

D30 avser katjonisering av stirkelse frin waxy korn och waxy majs. I
D30 konstateras att katjonisk stirkelse kan anviindas inom
pappersindustri for att oka mekanisk styrka, forbittra retention av fint
fibermaterial och fyllmedel. snabbare drinering och reducering av
restprodukter (se introduktion).

D31 Utlatande av Karin Svegmark. I utltandet sigs att det 4r allmant
kint att starkelse fran waxy-korn ir lika bra som., eller bittre 4n
stirkelse fran waxy-maize eller waxy-potatis i applikationer dar
1dsningsstabilitet dnskas. T utlitande stir dven att med hidnsyn till allmin
kunskap och resultat frin vetenskapliga rapporter fore 25 januari 2006
(prioritetsdatumet for stridspatentet), skulle sddana resultat vara
vintade.

D32 Karin Svegmarks CV, konsult inom omridet for stirkelsevetenskap

D33 beskriver en dispersion innehéllande stirkelse som tillférs milden
fére pappersformationen i syfte att 6ka styrkan och drinerin g

Invindaren anfor

Nyhet
Invindaren hivdar att det beviljade patentet foregrips vad giller nyhet
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genom dokument D1. Vidare anfér invindaren dokument D2-D6 som
bevis for att D1 var allmiint tillgiinglig fére prioritetsdatumet for
patentet. I D1 visas hogamylopektin-korn med en amylopektinhalt av 95
%, och att denna stirkelse kan anviindas som limbas. Invindaren anser
dirfor att stirkelseprodukten 4r anvindbar som en komponent i en
limprodukt eller en limningskomposition, och att denna limprodukt eller
limningskomposition med nédvindighet méste innefatta en annan
komponent som ger upphov till limmande verkan. Att
stirkelseprodukten i D1 kan anvindas som limbas innebir per automatik
att den dd mdste inga i en limningskomposition tillsammans med
limningsmedel, och da ir sirdragen enligt krav 1 kiinda trots att
limningmedlet inte 4r explicit angivet.

Inviéindaren anser att de osjilvstindiga kraven 2-5 avser helt
konventionella och allmiint vilkinda egenskaper hos bestindsdelarna i
en limningskomposition. Kraven saknar diirmed nyhet gentemot D1.

Det sjilvstindiga kravet 6 anses ocksé sakna nyhet. Kravet 6 avser ett
férfarande for framstillning av limmat papper eller limmad kartong, dir
limningsmedel tillsitts under tillverkningen av nimnda papper eller
kartong och limningsmedlet i friga dr limkompositionen enligt ndgot
kraven 1-5. Inviindaren hiivdar att eftersom krav 6 endast beskriver en
konventionell metod for att framstilla karton g eller papper, och
eftersom anvindningen av limningskompositionen enligt kraven 1-5 4r
kéind, sa dr dven forfarandet enligt krav 6 kiint och saknar nyhet
gentemot D1.

Aven det sjdlvstindiga kravet 7 saknar nyhet gentemot D1, Krav 7 avser
ett limmat papper eller en limmad kartong som kinnetecknas av att
limningskompositionen enligt nigot av krav 1-5 utnyttjas. Eftersom
forfarandet enligt krav 6 ir kint méste dven produkten enligt krav 7 vara
kénd.

Uppfinningshijd

Invindaren hivdar att patentet féregrips med avseende pé
uppfinningshdjd genom D7 eller D8 i kombination med D1. 1 D7
beskrivs en produkt som ir identisk med den som beskrivs i patentet
enligtkrav 1 med undantag for att hégamylopektinstirkelsen i D7
kommer frin potatis, medan den i patentet hirrdr fran korn. Det
objektiva problemet som 16ses ar da att framstiilla en
limningskomposition med hégre stabilitet och bittre limningseffekt pa
ett mer kostnadseffektivt sitt, eller en alternativ limningskomposition
som dr likvirdig den i D7. Fackmannen som utgr frin D7 for att 16sa
det objektiva problemet skulle, med tillgang till D1 som ger kinnedom
om att kornhdgamylopektinstirkelse dr anvindbar som limbas, prova att
anvinda denna typ av stirkelse och dirmed komma fram till
uppfinningen enligt kravet 1.
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Aven de osjilvstindiga kraven 2-5 saknar uppfinningshéjd gentemot D7
i kombination med D1. Samtliga sirdrag i kraven 2-5 finns beskrivna i
D7, och dd kravet 1 saknar uppfinningshéjd gentemot D7 i kombination
med D1 saknar dérfor dven dessa krav uppfinningshéjd.

Kraven 6-7 anses inte innehélla nigot sirdrag som kan anses ha nagon
overraskande teknisk effekt gentemot D7 i kombination med D1. Dirfor
anses dven de sakna uppfinningshsjd.

D8 hinfor sig till papperslim innehallande hgamylopektinstirkelse frin
potatis, en tillsats innehdllande denna stirkelse for tillsattning till massa
vid papperstillverkning, samt ett pi sa siitt framstillt papper. Den
foredragna amyloshalten i produkten ir 0-8%. Det som skiljer
produkten enligt krav 1 i patentet och produkten i D8 ir att den forsta
hérrdr frin korn och den i D8 hérror frdn potatis. Det objektiva
problemet blir detsamma som om man utgdr frin D7. Om man utgar
frin D8 som narmaste teknikens stindpunkt och med kinnedom om DI,
skulle fackmannen i analogi med resonemanget ovan inspireras av att
prova hogamylopektinkornstirkelsen i D1 och dirmed komma fram till
uppfinningen enligt krav 1 i stridspatentet.

Med analogt resonemang som D7 i kombination med DI, anses kraven
2-7 sakna uppfinningshdjd gentemot D8 i kombination med D1.

Invindaren anser dven att patentet saknar uppfinningshéjd gentemot D1
separat da det enda som explicit skiljer D1 frin kravet 1 i patentet dr att
hégamylopektinkomstirkelsen ingar i limningskompositionen
tillsammans med ett limningsmedel. D1 anger att stirkelseprodukten ir
anvindbar som limbas. Den miste siledes ingd i en
limningskomposition. Det objektiva problemet blir da att framstilla en
alternativ limningskomposition som ger stabila limningskompositioner
vid papperstillverkning. Fackmannen skulle da. genom att anvinda sin
allmédnna kunskap inom omradet, tillsitta ett lampligt limningsmedel for
att uppnd en komposition med limmande verkan och dirmed komma
fram till kompositionen enligt krav 1 i patentet.

Invindaren anser vidare att samtliga patentkrav i patentet saknar
uppfinningshdjd gentemot vilken som helst av D7 eller D8 i
kombination med D29 eller D30.

Inviindaren anser dven att samtliga patentkrav saknar uppfinningshdjd
gentemot en kombination av D23 och vilken som helst av D1, D29 eller
D30.

En fackman som utgér frin D7, D8 eller D23, vilka alla beskriver
limningskompositioner for papperstillverkning innehillande

hogamylopektinstirkelse med mer dn 90 % amylopektin frin potatis
(D7, D8) eller majs (D23), och som har tillgang till vilket som helst av
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D1, D29 eller D30, skulle prova kornhdgamylopektinstirkelsen i D1,
D29 eller D30 for att 16sa det objektiva problemet och dérmed komma
fram till kraven i patentet.

Oppen utdvning

Invindaren anser att patentet fregrips av 6ppen utévning genom D1.
For att bevisa for det har inviindaren anfért D9-D18. Enligt dessa
dokument hivdar invindaren att Lyckeby har silt
kornstirkelseprodukten enligt D1 till ett flertal kunder, bl.a. EKA
Chemicals AB, BASF AG och Mare Nordic AB, vilka i sin tur ocksa
fore prioritetsdatumet silt och marknadsfort limningskompositioner
innefattande kompositionen i krav 1 enligt patentet. Lyckeby har dven
skickat prover av kornstirkelseprodukten under ej konfidentiella
betingelser till patenthavaren Stora Enso. Bilaga D22 ir ett intyg fran
Mare som verifierar att bolaget képt Perlcore vissa aktuella datum samt
att de anvint Perlcore B45 i kompositioner for hydrofobering av papper.

Patenthavaren anfor

Nyhet

Patenthavaren ifrdgasitter publiceringen av D1 och att dokumentet
funnits tillgangligt med oférindrat innehall sedan datumet det
publicerades.

Patenthavaren anser att D1 inte ir ett nyhetshinder. D1 beskriver
hogamylopektinkom, "waxy korn” med amylopektinhalt ay 95 %.
Anvindningen for denna stirkelse sigs vara firg- och limbaser inom
teknisk industri, och det anses 1angsokt att denna limbas som nimns i
samma mening som firgbas skulle kunna anvindas som limningsmedel
for hydrofobering av papper. Patenthavaren anser att med limbas avses
en helt annan typ av lim, nimligen klister.

Dessutom anges inte de dvriga angivna komponenterna i patentet sdsom
hydrofobt cellulosareaktivt limningsmedel samt att stirkelsen skall vara
anjonisk, katjonisk eller amfoter.

Oppen utivning
Patenthavaren anser inte att det kan bevisas vad de kunder som kopt
Perlcore B45 anviint den till och om dessa produkter har salts.

Dokument D25 anses inte leda fackmannen till hydrofobering av
papper, utan till limapplikation fér adhesivt bruk. Dispersioner med
stiarkelse kan anvindas dven inom andra omriden inom
papperstillverkning, t ex for tillsats till milden for att forbittra styrkan
hos pappret, se t ex D33.

Uppfinningshoid
Patenthavaren anser inte att det finns incitament for en fackman med
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kinnedom om D1 att anvinda stirkelse av hogamylopektinkorn i
limningskompositioner fér att hydrofobera papper da D1 anses handla
om limbaser for klister, dvs. inte for hydrofoberingslim avsett for
papper. Siledes skulle inte en fackman pa omradet med kinnedom om
D7 eller D8 inte modifiera limningskompositionerna i dessa genom att
byta ut potatisstiirkelsen mot den i DI beskrivna hog-
amylopektinkornstirkelsen. Inte heller skulle han med utgangspunkt
frdn bara D1 ledas till att anvinda stirkelse fran hégamylopektinkorn i
en limningskomposition for hydrofobering da D1 leder fackmannen till
hdgamylopektinstirkelse fran potatis.

D29 anses inte ha med limning av papper och hydrofobering att géra.
Fackmannen pd omradet far sdledes inte incitament fér att anvinda si g

av hdgamylopektinkorn genom D29 i kombination med vare sig D7
eller DS.

D30 visar en hégamylopektinkornstirkelse, men anses inte ge
fackmannen ndgot incitament for att anvinda den i en
limningskomposition som t ex att kombinera med D7 eller D8 fér att fa
en komposition sdsom definieras i patentet.

D23 visar en komposition med hogamylopektinstirkelse frin majs.
Eftersom D29 leder fackmannen till att anvinda
hdgamylopektinstirkelse frén potatis, s dr det osannolikt att han skulle
kombinera dessa tvd dokument f5r att komma till en 16sning enligt
patentet. Inte heller finns incitament fér fackmannen att kombinera D23
med D29 som ir en adhesiv komposition. Vidare anses inte fackmannen
kunna kombinera D23 med D30 d3 det inte finns nigonting i D30 som
leder fackmannen till att anvinda stirkelse frin korn med hég
amylopektinhalt.

Patenthavaren anser sledes att kraven har uppfinninghdjd.

Skil till beslutet

Nyhet och oppen utisvning (2 § PL)

Invindaren har yrkat pd att patentet upphivs i forsta hand pé grund av
bristande nyhet.

Invandaren har anfort att uppfinningen varit kiind genom en poster
utstilld under lantbruksmissan i Borgeby Filtdagar i Skine den 24-25
juni 2003. Uppfinningen framgér enligt inviindaren dessutom av ett
nyhetsbrev frédn Lyckeby Industrial av den 13 december 2005.
Inviindaren har ocksd skickat in ett intyg frin Karin Svegmark, Fil. Dr.
angdende "Waxy starches”,

Vidare har inviindaren anfort att limningskompositionen varit foremal
for dppen utévning genom férsiljning av kornstirkelseprodukter enligt
sdrdrag i patentets krav 1.
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Till stéd for att patentet saknar nyhet har invéiindaren skickat in bland
annat handlingarna:

D1 den aktuella planschen

D 4 ett foto taget under lantbruksmassan

D19 en bild som ska ange datering av D4

D20 Intyg av fotografen till D4

D25 Nyhetsblad fran Lyckeby Industrial

D 26 lista 6ver etiketter med adresser till de kunder till vilket
nyhetsbladet skickades ut.

D 27 ”Skdrmdump’ utskriven av marknadsavdelningen pa Lyckeby
Industrial vilket visar datum fér lista D26

D 31 Intyg fran Karin Svegmark

D32 Curriculum Vitae for Karin Svegmark

Till stérd for att uppfinningen uiévats dppet har invéiindarna skickat in
handlingarna:

D 9 Produktdatablad fér produkten PERLCORE B 45

D10 Projektbeskrivning frin Lyckeby for studier av
hégmylopektinkomstirkelse

DI11-D17 fakturor av férsiljning av PERLORE B45 och Lyckeby PU
91-007 mellan 2002-11-14 och 2005-12-12

D 18 Orderbekriftelse pa bestillning av PERLCORE B 45

D 21 intyg frin Lyckeby Amyl AB:s VD Anders Cederlund

D 22 intyg frdn Mare GmbH Germany:s VD Ralf Oppermann, vari
Opperman ocksa anger att PERLCORE B45 anviinds vid formulation
of an AKD-emulsion, used as hydrophobic sizing agent”

PRV gor foliande beddmning angdende nyhet och éppen utdvning
Handlingarna D1 och D4 ir inte daterade. Att fotografiet D4 ir taget vid
Borgeby filtdagar 2003 intygas dock av fotografen. Det finns ingen
anledning att ifragasitta fotografens intyg om nir fotografiet togs. Av
fotografiet framgér planschen D1. Hégamylopektinkorn “Waxy-korn”
sasom det beskrivs i D1 ir alltsi kéint dtminstone frin 24 juni 2003.

Nyhetsblad idr dmnade skickas till ett foretags kunder, i detta fall
Lyckeby Industrials kunder, och ir till sin natur inte sekretessbelagda
utan innehdller information om vad man vill att kunder och andra ska
kinna till. Innehallet i nyhetsbladet far déirfér anses allmént tillgingligt i
och med att det ndr adressaterna. Fér att styrka att Nyhetsbladet fran den
13 december 2005 ir skickat till foretagets kunder har invéindaren
skickat in en etikettlista med adresser, samt en “skidrmdump™ visande
ndr etikettlistan skapades. I invindningsirenden stills det dock mycket
héga krav pd bevisning, PRV har ingen anledning att ifragasitta
riktigheten av invindarens pastdenden om att Nyhetsbladet skickats till
kunderna pa listan i och fér sig, men da det med sdkerhet inte kan
taststéllas att Nyhetsbladet faktiskt har skickats till foretagets kunder
eller nir, kan det inte anses styrkt att Nyhetsbladet blivit allmint
tillgéingligt fore prioritetsdagen i forevarande patentansokan.

28-05-2013
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PRV ifrigasitter inte innehdllet i intyg D31 fran Karin Svegmark.

Betriffande den 6ppna utdvningen finner PRV att inviindaren styrkt att
produkten PERLCORE B45 och Lyckeby PU 91-007 silts fore
prioritetsdagen i férevarande ansékan. Produkten PERLCORE B45, 1
enlighet produktblad D9, var dirmed kiind fore ansékans prioritetsdag.
PRV har inte heller anledning att ifrigasitta intyget D22, vari VD:n for
féretaget Mare GmbH Germany intygar att foretaget anvint
PERLCORE B45 i “formulation of an AKD-emulsion, used as
hydrophobic sizing agent”. Dock kan man inte utlisa ur D22 att
formuleringen salts och darmed varit allmant till ginglig fore
prioritetsdagen i férevarande patentansokan.

Det som anges av kravet 1 i patentet skiljer si g frin D1 genom att D1
inte visar ndgon komposition innefattande hégamylopektinstirkelse frin
korn tillsammans med ett hydrofobt cellulosareaktivt limningsmede].

Uppfinningen enligt kraven 1, 6 och 7 uppvisar siledes nyhet relativt
Dl.

Inget av dokumenten anses stodja pastdendet att en

limningskomposition enligt patentet varit foremal for Oppen utévning
tore prioritetsdagen.

Uppfinningshajd (2 § PL)

Dokumentet D7 anses representera den niirmaste teknikens standpunkt.
Det som anges i krav 1 i patentet skil jer sig frin D7 genom att
hogamylopektinstirkelsen kommer fran korn istillet for potatis. I det
aktuella patentet framgér inte att denna skillnad ger upphov till ndgon
teknisk effekt utéver vad som uppnis i D7. I den PCT-ansékan som
patentet har fullféljts frin (PCT/SE2007/050038 med
publiceringsnummer WO2007086603 A1) ingar emellertid
utforingsexempel (exempel 1-4) som visar fordelar med en
limningskomposition innehillande kornstirkelse med hog
amylopektinhalt jimfort med motsvarande komposition innehallande
waxy majsstérkelse, dock finns ingen jamforelse med
hdgamylopektinstirkelse fran potatis.

Det objektiva tekniska problemet att 16sa med utgangspunkt fran D7 ir
saledes att tillhandahélla en alternativ limningskomposition med samma
stabilitets- och hydrofoberingsegenskaper. En sidan komposition skulle
enligt patentets beskrivning (sid. 2 rad 17-19) kunna astadkommas med
stirkelse frin waxy-majs. Dock #r denna typ av majs besvirlig att odla
och dirfor dyr. Fackmannen som dirfér vill stadkomma samma
effekter men pd ett mer kostnadseffektivt sitt, skulle dirfor leta efter
andra kiillor for hogamylopektinstirkelse. T artikeln D30 (publicerad
1997) anges att det kommersiella intresset for waxy-kornstirkelse okar
och att denna stirkelse kan katjoniseras for anvidndning som
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retentionsmedel i papperstillverkning (se “Introduction”). Enligt tabell 1
sid. 60 i D30 har stirkelse fran waxy-korn en amylopektinhalt pa
97,4%. Med anvindning av lirdomen frin D30 skulle fackmannen
sdledes dverviga att byta ut hogamylopektinstirkelse fran potatis i D7
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mot hégamylopektinstirkelse fran korn.

Det som anges i det sjilvstindiga kravet 1 saknar siledes
uppfinningshdjd genom en kombination av D7 och D30,

Aven det som definieras i de sjilvstindiga kraven 6 och 7 saknar enligt
en analog argumentation uppfinningshojd relativt kombinationen D7

och D30.

Fragan om uppfinningen dr tillriickligt tydligt beskriven for ait en
fackman pa omradet ska kunna utova den (8 § PL).

Uppfinningen handlar om att uppna forbittringar genom att byta ut
starkelse med hog halt amylos, som brukar anvindas i kiind teknik, mot
stirkelse med hég halt amylopektin. Det far anses rymmas inom
fackmannens allminna kunskap och rutinmissiga utvecklingsarbete att
framstilla lampliga kompositioner enligt patentet for anvindning pa
motsvarande sitt som i kiind teknik. Uppfinningen anses siledes vara
tillrdckligt val beskriven for att en fackman pa omradet ska kunna utéva

den.

PRYV:s slutsats

Det som anges i de sjilvstindiga kraven 1, 6 och 7 { kravuppsittningen
av 2013-04-23 skiljer sig inte visentligt frin vad som ir férut kint (2%

PL).

Kopia till inviindaren: Patenthavarens inlaga av 2013-05-08,
innehallande argument framférda vid den muntli ga férhandlingen.

Kopia till patenthavaren: Invindarens inlaga av 2013-05-14,
innehéllande argument framforda vid den muntli ga forhandlingen.

Beslutande

Monika Bohlin
Patentexpert

Birgitta Holmberg-Roth
Jurist

Foredragande

Erika Stenroos
Patcntingenjor
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Hur man 6verklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan éverklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill 6verklaga
beslutet ska ni géra det skriftligen. T'ala om i brevet vilket beslut ni Gverklagar
och vilken éindring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska ha kommit in 11
PRV inom tvd ménader fran beslutsdagen, annars kan dverklagandet inte
provas. PRV skickar dverklagandet vidare till Patentbesvirsritten for
provning, om PRV inte dndrar beslutet pé det sitt ni har begiirt. Overklagandet
ges in tll:

Patentbesviirsritten

Patent- och registreringsverket

Box 5055

102 42 Stockholm
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