Sid 1 (6)

SVEA HOVRATT BESLUT Mal nr

Patent- och 2026-10-27 PMA 13000-25
marknadsoverdomstolen Stockholm

Rotel 0218

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2025-08-28 i mal nr PMA 61-24, se bilaga A

PARTER

Klagande
Smurfit Westrock Pitea Aktiebolag, 556040-5960
941 86 Pited

Ombud: Europapatentombuden E.F. och M.H.
AWA Sweden AB

Box 45086

104 30 Stockholm

Motpart

Stora Enso OYJ, 502058-8918
Intellectual Property Department
Box 9090

650 09 Karlstad

Ombud: Patentombudet S.K. och europapatentombudet M.G. Group Intellectual
Property

Box 4158

131 04 Nacka

SAKEN
Upphévande av patent

PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLENS AVGORANDE

Patent- och marknadséverdomstolen avslar dverklagandet.

Dok.1d 2353541

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16 ~ 08-561 670 00 méndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 08:00-16:30

E-post: svea.avd2@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se



Sid 2
SVEA HOVRATT BESLUT PMA 13000-25
Patent- och marknadséverdomstolen

YRKANDEN

Smurfit Westrock Pitea Aktiebolag (Smurfit Westrock) har yrkat att Patent- och

marknadsdverdomstolen, med &ndring av Patent- och marknadsdomstolens beslut, ska

upphéva patentet med nummer 1950097-4 i dess helhet.

Stora Enso OYJ (Stora Enso) har motsatt sig dndring av det 6verklagade beslutet.

PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

Smurfit Westrock har dberopat samma grund som i Patent- och marknadsdomstolen,

dvs. att uppfinningen enligt det sjilvstindiga patentkravet 1 respektive 9, enligt
reservyrkandet i Patent- och marknadsdomstolen, saknar uppfinningshdjd i forhédllande
till det som i kombination &r kdnt genom D1 och D14. Smurfit Westrock har utvecklat

sin talan pa 1 huvudsak samma sétt som i Patent- och marknadsdomstolen.
Stora Enso har dberopat samma grund som i Patent- och marknadsdomstolen, dvs. att

uppfinningen enligt de sjédlvstindiga patentkraven har uppfinningshéjd. Stora Enso har

utvecklat sin talan pa 1 huvudsak samma sétt som i1 Patent- och marknadsdomstolen.
UTREDNINGEN

Smurfit Westrock har dberopat samman bevisning som 1 Patent- och marknadsdom-
stolen, ndmligen D1, D3, D5 och D8-D15. Stora Enso har inte dberopat ndgon

bevisning.

Patent- och marknadsdverdomstolen har hallit sammantride.
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PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLENS SKAL

Utgangspunkter

Tilldmplig patentlag

En ny patentlag (2024:945) tradde i kraft den 1 januari 2025. Enligt 6vergéngs-
bestimmelserna ska den nya lagen tilldmpas dven pa patent som har meddelats fore
ikrafttrddandet (punkt 3), medan den upphivda patentlagen (1967:837) dock fort-
farande giller i fraga om bl.a. forutséttningarna for meddelande av patent och hand-
laggningen av en patentansdkan, om ansdkan har gjorts fore ikrafttraidandet (punkt 4).
Patent- och marknadséverdomstolen kommer, 1 likhet med vad domstolen uttalade i
sitt beslut den 3 november 2025 i mal nr PMA 9508-24, till slutsatsen att dvergangs-
bestimmelserna maste innebira att den nya patentlagen fran och med den 1 januari
2025 ska tillampas i pagaende invandningsédrenden avseende patent som meddelats
fore den nya patentlagens ikrafttrddande. I foreliggande drende ska alltsé den nya
patentlagen tillimpas. Hinvisningar nedan till ”patentlagen” avser den nya patent-

lagen.

Uppfinningshojd

Patentkrav 1

Patent- och marknadsoverdomstolen ansluter sig till de redogorelser som Patent- och
marknadsdomstolen gjort av den genom D1 kénda tekniken (beslutet s. 17, forsta till
tredje stycket) och av den genom D14 kédnda tekniken (beslutet s. 20 nist sista stycket
till s. 21 forsta stycket).

Det ér ostridigt mellan parterna att uppfinningen enligt det sjélvstindiga patentkravet 1
skiljer sig frdn den genom D1 kénda tekniken genom sirdragen att mittskiktet inne-
fattar mikrofibrillerad cellulosa ( "the intermediate layer comprises microfibrillated
cellulose (MFC) ") och att utféllt kalciumkarbonat (PCC)-pigment innefattar PCC-
MFC-komplex bildade av PCC som utfillts pd fibrer eller fibriller hos den mikro-
fibrillerade cellulosan ( "the pigment comprises PCC-MFC complexes formed by PCC
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being precipitated onto fibers or fibrils of the microfibrillated cellulose”). Patent- och
marknadsoverdomstolen gor, lika med Patent- och marknadsdomstolen (beslutet s. 22

forsta stycket), ingen annan bedémning.

Smurfit Westrock har anfort att Stora Enso inte har visat eller gjort troligt, genom
jamforande forsok, att de sdrskiljande sérdragen ger upphov till de av Stora Enso
pastddda effekterna. Stora Enso har anfort foljande. MFC 1 mittskiktet forbattrar
téjbarheten och forhindrar migration av PCC till bas- respektive toppskiktet, s att det
bildas en matta av pigment vilken doljer eventuellt bruna fibrer i basskiktet. Ljusheten
hos linern forbéttras genom att pigmenten (PCC) pa detta satt effektivt tdcker det
oblekta basskiktet. Att mittskiktet innefattar utféllt kalciumkarbonat (PCC)-pigment
innefattande PCC-MFC-komplex bildade av PCC som utfillts pé fibrer eller fibriller
hos den mikrofibrillerade cellulosan forstirker retentionen av PCC 1 mittskiktet, varvid
linern erhaller &n béttre optiska egenskaper. De sirskiljande sardragen har en trolig-
gjord teknisk effekt — dvs. att retentionen av PCC till mittskiktet forbattras, vilket 1 sin
tur medfor goda/forbéttrade optiska egenskaper trots reducerad ytvikt hos toppskiktet —
genom vad som angetts i patentskriften, och det finns inte nagot krav pé experimen-

tella forsok.

Patent- och marknadséverdomstolen noterar att D14, t.ex. s. 6 andra stycket, bekréftar
att MFC har betydelse for forbattrad tojbarhet. Patent- och marknadséverdomstolen
anser, till skillnad frén vad som anges i det 6verklagade beslutet (s. 19 tredje stycket
och s. 22), att Stora Enso har gjort troligt att de konstaterade skillnaderna medfor att
linern fir forbattrade optiska egenskaper och forbéttrad tdjbarhet 1 forhéllande till det
som &r kint genom D1. Patent- och marknadsdverdomstolen anser foljaktligen att det
Smurfit Westrock har anfort inte medfor tvivel gillande de tekniska effekterna och att
det 1 foreliggande fall dérfor inte krévs nagra jimforande forsok eller experiment for

att bekrafta dessa.

Enligt Patent- och marknadséverdomstolen stélldes fackmannen, som utgick fran
tekniken enligt D1, infor det objektiva tekniska problemet att 4stadkomma en liner

som har forbéttrade optiska egenskaper och forbéttrad tojbarhet.
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Patent- och marknads6verdomstolen konstaterar, lika med Patent- och marknads-
domstolen (beslutet s. 23 andra stycket), att D14 saknar uppgift om PCC-MFC-

komplex.

Smurfit Westrock har anfort att det genom D9 och D15 ér visat att utfdllning av
kalciumkarbonat pa MFC (dvs. bildandet av PCC-MFC-komplex) tillhérde
fackmannens allméinna kunskap och att fackmannen inte behovde ytterligare ledning
for att placera PCC-MFC-komplexen i mittskiktet av linern i D1, eftersom en

liner med MFC och utfillt kalciumkarbonat 1 mittskiktet var nérliggande for

fackmannen (D1+D14).

Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar att innehéllet i patentskrifter och
vetenskapliga artiklar kan, under vissa forutsittningar, anviandas for att sla fast vad
som ingér 1 fackmannens allménna kunskaper (jfr Case Law of the Boards of Appeal,
11 uppl., 2026, avsnitt [.C.2.8.2 samt exempelvis avgorandet den 9 maj 2012 1 mal
nummer T 0412/09 fran det europeiska patentverkets besvirskammare och Patentlagen
—en kommentar och en jimforelse med EPC och PCT, Nilsson och Holtz, s. 351). I
detta fall bedomer Patent- och marknadsdverdomstolen att &ven om fackmannen hade
kunskap om PCC-MFC-komplexen och deras forméga till pigmentretention, s fick
fackmannen inte sddan ledning av D14 att fackmannen skulle ha modifierat tekniken
enligt D1 pa sa sitt att PCC-MFC-komplex tillsattes mittskiktet. Patent- och marknads-
overdomstolen kommer alltsa till samma slutsats som Patent- och marknadsdomstolen
(beslutet s. 23 sista stycket), att linern enligt patentkravet 1, innehdllande bdde MFC
och PCC-MFC-komplex 1 mittskiktet, har uppfinningsho;d.

Patentkrav 9
Det sjdlvstindiga patentkravet 9 avser en wellpapp som innefattar en liner enligt
patentkravet 1. Eftersom linern har uppfinningshdjd foljer att dven wellpappen enligt

patentkrav 9 har uppfinningshdjd.
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OVERKLAGANDE

Patent- och marknadséverdomstolen konstaterar att fragan om tillamplig patentlag

inte tidigare har provats av Hogsta domstolen, men att fragan har aktualiserats i ett
tidigare mal som for nir nirvarande handliggs dir (Hogsta domstolens mél nr PMA
10318-25). Det ér dédrmed av vikt for ledning av rattstillimpningen att ett dverklagande
provas av Hogsta domstolen. Beslutet far darfor 6verklagas. (Se 1 kap. 3 § tredje

stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar.)

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga B
Overklagande senast 2026-11-17

I avgdrandet har deltagit hovrittslagmannen Amina Lundqvist, hovrittsradet Géran
Soderstrom, patentradet Anders Brinkman, referent, och f.d. patentradet Marianne

Bratsberg.
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BAKGRUND

Patentet &r ingivet pa engelska. I det foljande kommer uttryck och andra sérdrag, trots
detta, med vissa undantag, att benimnas pa svenska. Det dr dock den engelska
sprakversionen som har réttsverkan och domstolens dverséttning av termer i detta

beslut gors med hiansyn till att rittegangsspraket vid domstolen dr svenska.

Arendet

Stora Enso OY1J (Stora Enso) beviljades den 22 december 2020 patent pa en
uppfinning bendmnd A linerboard, a method of producing a linerboard and a

corrugated fibreboard comprising a linerboard”.

Smurfit Kappa Kraftliner Pited Aktiebolag, numera Smurfit Westrock Pited Aktiebolag
(Smurfit), gjorde den 21 september 2021 en invindning mot det meddelade patentet
och yrkade att det skulle upphivas pé grund av att de beviljade patentkraven 1 och 11
saknade uppfinningshdjd gentemot kind teknik. Stora Ensos instdllning var att

invdndningen skulle avslas.

Under invandningsforfarandet gjorde Stora Enso dndringar i patentet och yrkade 1
andra hand att patentet skulle uppratthallas 1 4ndrad lydelse enligt tre alternativa
patentkravsuppsittningar, ingivna den 10 augusti 2023. Smurfit vidholl att patentet
skulle upphévas i sin helhet.

Patent- och registreringsverket (PRV) bedomde att uppfinningen enligt de beviljade
patentkraven uppfyllde kraven pd nyhet och uppfinningshdjd. PRV avslog

invdndningen och patentet upprittholls darmed 1 beviljad lydelse.

Smurfit har overklagat PRV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen.
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Patentet

I patentbeskrivningen anges bl.a. f6ljande om uppfinningens bakgrund.

Uppfinningen omfattar en s.k. liner, dvs. ett planskiktspapper (/inerboard), av léattvikt

som visar forbéttrade optiska egenskaper och en forbittrad tojbarhet (stretchability).

Kartong (paperboard) utgor ett forpackningsmaterial som kan anpassas till olika slag
av forpackningslosningar. For en dndamélsenlig anvindning behdver bland annat ett
tryck goras pa kartongen. Kraven pa en bra yta for tryckning stéller hdga krav pa
kartongen med avseende pa ljushet (brightness) och opacitet (opacity). For att forbéttra
vitheten pa kartongen har kartongtillverkaren traditionellt tvingats anvidnda ett
pigmentskikt eller ett 6vre skikt innefattande blekt (pappers)massa (pulp) med en hég
ytvikt (grammage). Av miljoskal har det stillts krav pa anvindning av léttare

kartonger, dvs. med lagre vikt, som utnyttjar mindre rdmaterial.

Genom anvédndning av mikrofibrillerad cellulosa (MFC), som bidrar till forbéttrade
optiska egenskaper, kan ytvikten minskas for toppskikt med bibehéllande av goda
optiska egenskaper. Troligen forbéttrar MFC retentionen av pigmentet sd att i princip
inga pigment migrerar till topp- eller basskiktet. Till detta kommer att tojbarheten av

linern forbattras.

Enligt uppfinningen tillhandahalls 16sningen saledes i form av en liner med minst ett
basskikt och ett toppskikt samt ett mellanskikt mellan dessa skikt, varvid mellanskiktet
innefattar MFC och pigment bestdende av utfillt kalciumkarbonat (PCC).

De sjdlvstdandiga patentkraven 1, 10 och 11 lyder enligt foljande:

1. A linerboard comprising at least one base ply, a top ply and an

intermediate layer applied in-between the at least one base ply and said

top ply, wherein the grammage of the top ply is below 60 gsm, the
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10.

11.

intermediate layer comprises microfibrillated cellulose (MFC) and
precipitated calcium carbonate (PCC) pigment comprising pigment
particles, characterized in that 85 % by volume of the pigment particles
have a diameter of less than 5 um and in that the linerboard exhibits a

brightness of at least 70 % in accordance with 1SO2470-1.

A corrugated fiberboard comprising a linerboard according to any one of

claims 1-9 and a corrugated medium.

A method to produce a linerboard characterized by the steps of:

- forming av base ply;

- applying a mixture comprising a precipitated calcium carbonate (PCC)
pigment comprising pigment particles whereof 85% by volume have a
diameter of less than 5 um and microfibrillated cellulose on the surface
of said base ply forming an intermediate layer;

- applying a top ply on the surface of the intermediate layer, which top ply
has grammage of less than 60 gsm, wherein said linerboard exhibits a

brightness of at least 70% in accordance with 1SO2470-1.

Patentkraven 1, 10 och 11 lyder i den svenska Overséttning som intagits i

patentskriften:

1. Liner, som innefattar dtminstone ett basskikt, ett toppskikt samt ett

mittskikt applicerat mellan det atminstone ena basskiktet och ndmnda
toppskikt, varvid ytvikten hos toppskiktet dr ligre dn 60 g/m?, varvid
mittskiktet innefattar mikrofibrillerad cellulosa (MFC) och utfdllt
kalciumkarbonat (PCC)-pigment innefattande pigmentpartiklar,
kdnnetecknad av att 85 volym-% av pigmentpartiklarna har en diameter
som dr mindre dn 5 um och av att linern uppvisar en ljushet som dr

dtminstone 70 % i enlighet med 1SO 2470-1.
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10. Wellpapp, som innefattar en liner enligt nagot av patentkraven 1-9 och

ett vdagigt skikt.

11. Forfarande for att framstidlla en liner, kinnetecknat av stegen:

- formning av ett basskikt,

- applicering av en blandning som innefattar utfdillt kalciumkarbonat
(PCC)-pigment innefattande pigmentpartiklar, varav 85 volym-% har en
diameter som dr mindre dn 5 um, samt mikrofibrillerad cellulosa pa ytan
av namnda basskikt for att forma ett mittskikt,

- applicering av ett toppskikt pa ytan av mittskiktet, vilket toppskikt har
en ytvikt som dr ligre dn 60 g/m?, varvid nimnda liner uppvisar en

ljushet som dr dtminstone 70 % i enlighet med I1SO 2470-1.

Utredning

Utredningen dr densamma som 1 PRV, med tilldgget att i Patent- och

marknadsdomstolen har Smurfit aberopat:

D15: Laukala, T. et.al.,”The effect of polyacrylic acid and reaction conditions on
nanocluster formation of precipitated calcium carbonate on microcellulose”, Cellulose,
vol. 24(7), s. 2813-2826, 2017.

Sammantride har hallits 1 Patent- och marknadsdomstolen.

YRKANDEN OCH INSTALLNINGAR

Smurfit har i Patent- och marknadsdomstolen vidhallit yrkandet att patentet ska

upphivas.
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Stora Enso har bestritt bifall till Smurfits talan. I andra hand har Stora Enso yrkat att
patentet ska upprétthallas i 4ndrad lydelse baserat pa den alternativa patentkravs-
uppséttningen, ingiven till Patent- och marknadsdomstolen den 6 november 2024, se

bilaga 2 (Reservyrkandet).

Smurfit har motsatt sig att patentet ska upprétthallas i dndrad lydelse enligt
Reservyrkandet.

GRUNDER

Smurfit har till grund for sin talan anfort att uppfinningen enligt atminstone de
sjalvstindiga beviljade patentkraven inte skiljer sig visentligen fran vad som blivit
kint fore patentansdkans ingivningsdag. Uppfinningen enligt de sjalvstindiga
patentkraven 1 Reservyrkandet skiljer sig inte heller frdn vad som blivit kédnt fore

patentansdkans ingivningsdag.

Stora Enso har till grund for sin talan anfort att uppfinningen enligt patentkraven 1

samtliga yrkanden uppfyller kravet pa uppfinningshojd.

UTVECKLING AV TALAN

Smurfit

Patentet i beviljad lydelse

Uppfinningen avser en s.k. flerskiktsliner, dvs. en sddan pappersprodukt som bland
annat anvinds som det yttersta skiktet i wellpapp. Liners dr produkter i den storre

produktfamiljen paperboard (kartong).

D1 utgor, i enighet med PRV och patenthavaren, ndrmaste teknikens stdndpunkt. Det

som anges 1 de sjdlvstindiga patentkraven i patentet skiljer sig frdn vad som framgér
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av D1 genom att mittskiktet dven innefattar MFC. Enligt patentkraven ska MFC finnas
i mittskiktet jimte PCC. Enligt patentet (s. 3, raderna 2—8) ar effekterna av denna
skillnad goda optiska egenskaper, 4ven med ett toppskikt med lag ytvikt, och
forbattrad tojbarhet, vilket minskar sprickbildning. Med optiska egenskaper menas
enligt patentet bl.a. ljushet och opacitet.

I PRV:s beslut anges oriktigt att en teknisk effekt av skillnaden ér forbdttrade optiska
egenskaper. Linern i D1 har redan hog ljushet &ven med ett toppskikt med 14g ytvikt,
se t.ex. sheet 12 i tabell 3 med uppmitt ljushet 79,8, métt med TAPPI T452. Den ér
saledes redan ljusare &n den liner som kan dstadkommas med patentet, som har en
ljushet av minst 80, mitt med metoden ISO 2470-1. ISO-standarden ger hogre viarden
an TAPPI-metoden vid métning pad samma papper, se D3, s. 4, sista stycket. Linern 1
D1 har redan tillrdackligt goda optiska egenskaper enligt patentets egna anvisningar.
Det som pastés 1 patentet ar att en kombination av pigment och MFC go6r det mojligt

att reducera ytvikten hos toppskiktet och dnda erhélla goda optiska egenskaper.

Bakgrunden till pastaendet &r enligt patentet att den optiska egenskapen vithet
traditionellt forknippas med ytskikt med hog ytvikt. En minskad ytvikt hos toppskiktet
forsdmrar vitheten enligt s. 1, raderna 25-28, 1 patentet. Genom att MFC foreligger i
mittskiktet och dér pastas dstadkomma forbattrade optiska egenskaper kan man minska
ytvikten hos toppskiktet. Sammantaget erhdlls ddrmed den mer modesta tekniska
effekten ”goda optiska egenskaper” for en sadan liner som definieras i patentkravet.
Det ar en sadan lattviktsliner med hog vithet som beskrivs 1 D1. Det dr mot denna
bakgrund som effekten ”goda optiska egenskaper” uttrycks i patentet. De optiska
egenskaperna hos linern ska vara fortsatt goda dven for ett toppskikt med 1&g ytvikt.

En fackman med kdnnedom om D1 skulle ddrmed stillas infor problemet att
astadkomma en liner med ”goda optiska egenskaper” och/eller forbéttrad tojbarhet

vilket minskar sprickbildning”.
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I PRV:s beslut hédnvisas till D8 som kind teknik i samband med bedomningen av
uppfinningshdjd. D14 dr den internationella publikation som motsvarar D8, och som

hénvisas till i det foljande.

Losningen pa det objektiva tekniska problemet anvisas i D14.

D14 beskriver produktion av en kartongprodukt med flera skikt ddr MFC ska tillsittas
mellan skikten for att reducera problem med bl.a. sprickbildning, se t.ex. s. 4,

raderna 9-20. Redan dér utlovar D14 en 16sning pa det objektiva tekniska problemet.

D14 utlovar ocksé en 16sning pa det alternativa objektiva tekniska problemet; att
astadkomma en liner med goda optiska egenskaper. Pa s. 9, raderna 8—15, anges att en
blandning av MFC och ett additiv, foretrddesvis ett fyllmedel, kan tillséttas till ett
ytskikt. Pigmentet PCC &r ett fyllmedel och dédrigenom kan méngden fyllmedel
minskas 1 ytterskikten med bibehéllen opacitet. Genom att inkorporera MFC 1
mittskiktet kan ytvikten sdnkas hos toppskiktet. Annorlunda uttryckt kan en produkt

astadkommas med lag ytvikt med bibehallna, dvs. goda, optiska egenskaper.

Losningen som anvisas 1 D14 kan implementeras i D1. I D1 visas en liner med ett
mellanskikt bestaende av 75 procent stirkelse och 25 procent PCC. D14 anger pé s. 9,
raderna 8—34, ett antal anvisningar om hur MFC bor introduceras mellan de yttre

skikten.

I PRV:s beslutsskél anges det oriktigt att fackmannen inte skulle ha nagot incitament
att tillsidtta MFC till det mellanliggande skiktet 1 D1 da detta av allt att doma motverkar
den 1 D1 6nskade effekten.

Aven om det i D1 péstas vara fordelaktigt for den inre bindningsstyrkan med migration
av bindemedel och pigment fran mittskiktet till topp- respektive basskiktet, motsigs
denna slutsats av de data som presenteras i D1, sdsom exempel 5. Som visas i

exemplet har en liner med ett mellanskikt bestdende av 75 procent starkelse och
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25 procent PCC en svagare intern bindning 4n motsvarande liner utan mellanskiktet. I
D1 demonstreras alltsa, oavsett bakomliggande mekanism, att den interna bindnings-
styrkan forsdmras niar en kombination av stérkelse och PCC infors i ett mellanskikt. I
D1 observeras en migration av bindemedel och pigment fran mittskiktet till topp-

respektive basskiktet.

Utifran D1 uppfattar fackmannen att ett mellanskikt med starkelse och PCC ger
foljande effekter hos en liner med avseende pa migration och inre bindningsstyrka.
Starkelse migrerar till de yttre skikten vilket bidrar till en 6kning av de yttre skiktens
inre bindningsstyrka och PCC migrerar till basskiktet vilket sdnker basskiktets inre
bindningsstyrka (mer dn det bidrag som stirkelsen ger i basskiktet). Sammantaget
sdnks linerns inre bindningsstyrka dé stirkelse och PCC migrerar frdn mellanskiktet

till de yttre skikten.

Fackmannen far i D1 en experimentellt baserad redogorelse for vilka effekter som
erhdlles d4 ett mellanskikt med stdrkelse och PCC introduceras i en liner. En fackman
skulle alltsa 1 ljuset av hela det budskap som formedlas 1 D1 inte alls se sig forhindrad
att, 1 enlighet med anvisningen 1 D14, 1 mellanskiktet i den liner som visas i D1 helt
eller delvis ersitta starkelse med MFC och déarigenom skulle en blandning av PCC och

MFC erhallas.

Uppfinningen accepterar endast en forutsdgbar nackdel. Vid ans6kningsdagen var det
ként att MFC ér ett retentionsmedel. Om fackmannen, trots vad som visas i tabell 5
och stycke [0082] 1 D1, viljer att tolka effekten med utebliven migration av PCC och
starkelse, vid addering av MFC 1 stéllet for starkelse, som en nackdel sa utgdr den
modifiering av D1 som definieras i patentkraven i vart fall en forutsdgbar nackdel. Da
det saknas sirdrag i patentkraven som kan motverka denna effekt méste utebliven
migration av PCC och stérkelse ske dven i den liner som definieras i1 patentkraven. Om
denna modifiering av D1 utgor en nackdel sé erhdlls samma forutsdgbara nackdel med
en liner som definieras 1 patentkraven. De fordelar som patentet forknippar med denna

skillnad (MFC 1 mellanskiktet) dr de tekniska effekter som dven D14 forknippar med
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att helt eller delvis ersétta stiarkelse 1 mellanskiktet med MFC, vilken med fordel

kombineras med ett pigment. Dessa fordelar var sdledes inte heller ovédntade.

Aven om fackmannen skulle uppfatta utebliven migration av PCC och stiirkelse som
en oonskad effekt av att inkludera MFC i mellanskiktet s saknas uppfinningshgjd.
Enligt praxis saknas uppfinningshdjd da en forutsédgbar ofordelaktig modifiering av

den ndrmast kénda tekniken inte atfoljs av en ovéntad teknisk fordel.

Enligt PRV skulle fackmannen som vénde sig till D14 {or att 16sa det objektiva
tekniska problemet tillfora ett separat skikt av MFC, for att pa sa sitt 6ka tdjbarheten
for linern 1 D1 samtidigt som den 6nskvérda migrationen av pigment och/eller
starkelse bibehalls till &tminstone basskiktet eller toppskiktet. Det stammer inte. I D14
anges inte att MFC maste tillséttas som ett separat skikt, utan det anges dels att MFC
med fordel ska appliceras i1 blandning med ett fyllmedel, dels att MFC helt eller delvis
kan ersitta stirkelse i mellanskiktet. Eventuell stiarkelse kan foreligga som en

blandning med MFC i ett mellanskikt.

Det ar helt 1 enlighet med anvisningen 1 D14 att helt eller delvis ersitta starkelsen med
MFC 1 mellanskiktet i den liner som visas 1 D1. Darigenom erhalls en blandning av
PCC och MFC. Det ér en sadan blandning som utg6r en l16sning pa det objektiva

problemet med goda optiska egenskaper.

Sammantaget skiljer sig darfor inte uppfinningen enligt de sjdlvstindiga patentkraven
vésentligen fradn vad som blivit kint fore patentansdkans ingivningsdag, och

uppfinningshdjd saknas i forhdllande till D1 i kombination med D14.
Reservyrkandet
Patentet beskriver inget orsakssamband mellan pigmentretention och effekterna ’goda

optiska egenskaper och/eller forbéttrad tdjbarhet som minska sprickbildning”.

Passagen i patentet fr.o.m. s. 2, rad 3,1 t.o.m. s. 3, rad 8, péstdr att dessa effekter
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erhalles, men det ar en efterhandskonstruktion att dessa effekter skulle vara orsakade
av pigmentretention. Det nya sdrdraget i1 patentkravet kan endast bidra med en teknisk
effekt 1 form av 6kad pigmentretention. Denna tekniska effekt dr emellertid vélkand
och uppenbar for fackmannen utifrdn dennes bakgrundskunskap, se t.ex. D9, styckena
[0006] och [0007]. D9 visar darmed att det fore patentets ansokningsdag var vilként
att falla ut PCC pa nanofiber av MFC. De resulterande PCC-MFC-komplexen dkar
retentionen av pigment. Det tillhdrde saledes fackmannens bakgrundskunskap langt
fore ansokningsdagen att PCC med fordel kan fillas ut pa nanofiber av MFC och att de
resulterande PCC-MFC-komplexen dkar retentionen av pigment. Aven denna skillnad

var darfor uppenbar for en fackman.

Ytterligare bevisning 1 form av D135, tillsammans med bakgrundsbeskrivningen i D9,
visar att PCC med fordel kan féllas ut p& MFC. Bakgrundsdelen i D9 beskriver det
som &r teknikens stdndpunkt vid ingivningsdagen for D9 och far ddrmed anses visa
vad som tillhorde fackmannens bakgrundskunskap for den relevanta tidpunkten. D15
stirker slutsatsen ovan. Det framgar i avsnittet ’1.Introduction” 1 D15 att utfillning av
PCC pa cellulosafibrer ger 6kad pigmentretention. Det framgar dessutom att utfillning
av PCC pa cellulosafibrer ger hogre fyllmedelsinnehall, 6kad pigmentretention och en
mer uniform fordelning av fyllmedel, vilket kan resultera 1 forbéttrade optiska
egenskaper. Den priméra effekten (6kad pigmentretention) var saledes inte bara en del
av fackmannens bakgrundskunskap utan dven den sekundira effekten (forbattrade
optiska egenskaper) som enligt patenthavaren framtrader i forhallande till ndrmast

kénda teknik.

Inget 1 patentet tillfor ndgra nya insikter vad géller utfdllning av PCC pa MFC. Inga
experimentella data eller jimforande forsok presenteras déri, sa det finns ingen
anledning att tro att det som uppnads i patentet skulle ha en dverraskande effekt 1
forhallande till det som redan var kint dagen fore patentets ingivningsdag. Dessutom
ar den process for att filla ut PCC pa MFC (se patentet, s. 7, raderna 11-18) mer eller

mindre samma process som beskrivs i stycke [0007] 1 D9.
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Sammantaget skiljer sig darfor inte uppfinningen enligt de sjdlvstindiga patentkraven i
Reservyrkandet visentligen fran vad som blivit ként fore patentansdkans
ingivningsdag, och uppfinningsh6jd saknas i forhdllande till D1 i kombination med

D14.

Stora Enso

Patentet i beviljad lydelse

Uppfinningen enligt patentkrav 1 skiljer sig fran linern beskriven i D1 framfor allt
genom att mittskiktet innefattar MFC som bindemedel. I patentet anges att MFC
forhindrar migration av PCC till bak- respektive toppskikt. Ljusheten hos en liner,
liknande den som beskrivs 1 D1, forbéttras delvis genom att pigmenten (PCC) pé detta
satt effektivt tacker det oblekta basskiktet. Darigenom leder uppfinningen till
forbéttrade optiska egenskaper jaimfort med den liner som beskrivs 1 D1. Uppfinningen
enligt patentet bygger pa insikten att en retention av pigment till mittskiktet forbattrar
de optiska egenskaperna. Ljusspridningen, och ddrmed opaciteten, forbattras
ytterligare av det faktum att MFC har en mer partikuldr form an stérkelse och av att de
PCC-pigment som nyttjas har en diameter som ar mindre &n 5 pm. Effekten av

skillnaden innefattande forbéttrade optiska egenskaper dr dirmed verifierad.

Det objektiva tekniska problemet kan saledes formuleras som att astadkomma en liner

med forbdttrade optiska egenskaper och/eller forbéttrad tojbarhet.

D14 beskriver hur MFC sprejas mellan kartongskikt for att minska sprickbildning
och/eller delaminering. Smurfit menar att fackmannen med insikten frdn D14, helt eller

delvis, skulle byta ut stirkelsen 1 D1 mot MFC for att 6ka tdjbarheten.

I D1 anges att det dr fordelaktigt att pigment och bindemedel migrerar in i topp- och
basskiktet och att det paverkar internbindningen positivt. Till skillnad fran vad Smurfit

anfort om att denna slutsats motségs av data i exempel 5 och styckena [0063], [0064]
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och [0082] skulle fackmannen ldsa D1 i sin helhet och gora tolkningen att det ar
onskvért att pigment och bindemedel migrerar fran mittskiktet till bade topp- och
basskikt. Fackmannen skulle darfor inte dvervéga att tillsdtta MFC, som ér ett vilként
retentionsmedel, till mittskiktet som innefattar pigment. Fackmannen skulle darfor inte
modifiera den kartong som beskrivs i D1 genom att inkludera MFC i skiktet som

innefattar PCC och stirkelse, da detta motverkar den i D1 6nskade effekten.

Visserligen anger D1 att den effekt som patentet vill astadkomma kan utgdra en
nackdel for internstyrkan, men eftersom patentet ar inriktat pa att forbittra opaciteten
och tojbarheten vigs nackdelen med paverkan pa internstyrkan upp av den ovéntade
forbattringen pa opaciteten och tojbarheten, vilket &r ett resultat av att applicera MFC

och PCC 1 ett mittskikt.

Uppfinningen enligt de sjilvstandiga patentkraven kan ddrmed inte anses uppenbar i

ljuset av D1 och D14.

Reservyrkandet

Uppfinningen enligt patentkravet 1 skiljer sig fran linern i D1 genom att mittskiktet
innefattar MFC som bindemedel och att pigmenten innefattar PCC-MFC-komplex som
ar formade av att PCC ér utfillt pa fibrerna eller fibrillerna av MFC.

Den tekniska effekten av skillnaden dr att ingen migration av pigment in i topp- eller
basskiktet sker, varvid linern erhéller 4n béttre optiska egenskaper och/eller forbéttrad
tojbarhet. PCC-MFC-komplexen forstirker denna effekt ytterligare. Frén vad som
anges 1 patentet fr.o.m. s. 2, rad 31, t.o.m. s. 3, rad 5, dr det uppenbart att meningen
som inleds med “without wishing to be bound to any theory...” forklarar mekanismen
bakom de effekter som beskrivs i samma stycke, ndmligen att forbattrade optiska
egenskaper beror pa att pigmenten inte migrerar. Passagen pd s. 7, raderna 11-13, i
patentet beskriver att PCC-MFC-komplexen forstirker retentionen av pigmenten,

vilket forvéntas leda till en ytterligare forbéattring av de optiska egenskaperna.
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Det objektiva tekniska problemet kan séledes formuleras som att astadkomma en liner

med forbéttrade optiska egenskaper och/eller forbattrad tojbarhet.

Enligt Smurfit tillhorde det fackmannens bakgrundskunskap att PCC med fordel kan
féllas ut pa nanofibrer av MFC, varvid retentionen av pigment dkar. Smurfit har
hénvisat till D9 i den delen, men for att ett sdrdrag ska kunna anses som en allmén del
av fackmannens bakgrundskunskaper bor det verifieras av ett antal handbocker eller
larobocker och vara accepterat av experter inom omradet. Det &r enligt praxis inte

tillrackligt att det endast 4r omndmnt 1 ett tidigare patent.

D9 beskriver visserligen att PCC-MFC-komplex kan anvédndas 1 pappers- och
kartongtillverkning, men fackmannen far ingen ledning frén D9 att tillsétta det
beskrivna komplexet mellan ett topp- och basskikt 1 en liner. D9 beskriver framfor allt
anvandningen av sddana komplex i1 papper med hog fyllmedelshalt. Kartong ndmns 1
forbifarten 1 D9, men det ndmns inte hur eller 1 vilket skikt komplexet ska tillsdttas 1

vid framstéllning av flerskiktskartong for att forbéttra de optiska egenskaperna.

D14 ger inte heller ndgon som helst ledning att tillsdtta PCC-MFC-komplex mellan
topp- och basskiktet. D14 leder snarare fackmannen bort fran l16sningen, eftersom D14
foresprakar en migration av pigment till topp- respektive basskikt, vilket motverkas av

appliceringen av ndimnda PCC-MFC-komplex.

Inget av de anforda dokumenten ger fackmannen nagon som helst ledning till att 16sa
det uppstéllda objektiva tekniska problemet genom tillsats av PCC-MFC-komplex
mellan skikten. Foljaktligen kan uppfinningen inte anses vara uppenbar i forhdllande

till ndgot av de anférda dokumenten eller ndgon kombination dérav.
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DOMSTOLENS BEDOMNING

Den 1 januari 2025 trddde en ny patentlag (2024:945) (patentlagen) i kraft och ersatte
den dittills géllande patentlagen (1967:837). Den dittills gidllande patentkungorelsen
ersattes av patentforordningen (2024:1020). Enligt 6vergangsbestimmelserna i den nya
patentlagen ska lagen tillimpas dven pd patent som har meddelats fore ikrafttradandet
(p. 3), medan den upphivda lagen dock fortfarande géller i friga om bland annat
forutséttningarna for meddelande av patent och handldggningen av en patentansdkan,

om ansOkan har gjorts fore ikrafttrddandet (p. 4 b).

Enligt tredje punkten i1 6vergangsbestammelserna till den nya patentlagen framgar
huvudregeln att lagen blir tillimplig dven pa patent som meddelats fore ikrafttradandet.
Detta innebér enligt forfattningskommentaren t.ex. att de nya bestimmelserna blir
tillimpliga 1 mal och drenden om invdndning och patentbegrinsning. Enligt fjérde
punkten ska ddremot den upphdvda lagen fortfarande gilla i1 fraga om bl.a.
forutséttningarna for meddelande av patent och handldggningen av en patentansokan,
om ansOkan har gjort fore ikrafttrddandet. Enligt forfattningskommentaren avser detta
patentansOkningar som har gjorts men inte slutligt avgjorts fore ikrafttrddandet. (Se

prop. 2023/24:150 s. 213.)

Patent- och marknadsdomstolen uppfattar mot denna bakgrund 6vergéngs-
bestimmelserna som att den nya patentlagen ska tillimpas i invdndningsérenden,
eftersom en inviandning fOrutsdtter att ett patent har meddelats (jfr dock Patent- och
marknadsdverdomstolens beslut den 13 maj 2025 i drende PMA 8442-24). Detta bor
gélla oavsett om PRV 1 det 6verklagade beslutet har avslagit invindningen,
uppratthdllit patentet 1 dndrad lydelse eller upphivt patentet. Det kan enligt domstolen
inte ha varit lagstiftarens avsikt att olika regelverk ska tillimpas i invdndningsérenden
hos PRV och patent- och marknadsdomstolarna beroende pa utgangen i drendena i de

olika instanserna.
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Under alla forhallanden noterar domstolen att det inte finns nagra for detta drende
relevanta materiella skillnader mellan den nya och den upphédvda patentlagens
bestimmelser. Domstolens beddmningar nedan skulle alltsa ha blivit desamma om den

upphévda patentlagen hade tillimpats.

Enligt 2 kap. 8 § patentlagen géller att patent endast kan beviljas pa en uppfinning som

ar ny, har uppfinningshdjd och dr industriellt tillimpbar.

Vidare géller enligt 8 kap. 4 § 2 patentlagen att ett patent efter invdndning ska
upphédvas om det meddelats trots att villkoren for patenterbarhet i 2 kap. patentlagen
inte ar uppfyllda. Darutover giller enligt 8 kap. 5 § patentlagen att ett patent
upprétthélls 1 dndrad lydelse, om patenthavaren gjort sddana dndringar att det inte finns

hinder mot att upprétthélla patentet enligt 4 §.

Patentet i beviljad lydelse

Uppfinningshojd

Vid beddmning av uppfinningshdjd utgar domstolen fran vad som utgjorde narmast
kdnda teknik vid patentets ingivningsdag. Darefter formuleras det objektiva tekniska
problemet baserat pa den tekniska effekt som erhalls av det som skiljer uppfinningen
enligt patentkravet fran ndrmast kinda teknik. Avslutningsvis gors en bedomning med
utgangspunkt i den nirmast kinda tekniken om den l6sning som uppfinningen
representerar var ndrliggande for fackmannen som hade att l6sa det objektiva tekniska

problemet.

Ndrmast kdnda teknik och skillnaden

Béda parter har utgatt frdn D1 som den nirmast kdnda tekniken och domstolen véljer

att ocksa gora det.
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I D1 beskrivs teknik som é&r inriktad pa pappers- och kartongprodukter och i titeln
anges att ett syfte ar att minska vikten i ett toppskikt for en liner. I inledningen
(Summary of invention) beskrivs en produkt som innefattar ett basskikt, ett toppskikt
och ett mittskikt. Toppskiktet ska ha ett hogre virde pa ljushet (y) dn det for basskiktet
(x) och mittskiktet ska innehalla en polymerbindare, sdsom stirkelse, och ett pigment.
Det anges i sista stycket [0007] att opacitet och ljushet ar viktiga virden for reflektans
(reflectance values) for papper. Opacitet forklaras som en egenskap hos papper att
dolja text eller bild pa baksidan och ljushet dr reflexionsfaktorn av pappret vid

anvindning av blatt ljus.

I den experimentella delen 1 D1 framkommer f6ljande. I ett flertal exempel har liners
framstéllts med ett basskikt och ett toppskikt samt ett mittskikt innehallande pigment
(PCC) och bindemedel (stirkelse) se exempel i tabell 3, ”sheets™ 12 och 13, tabell 7,
”sheets” 83 och 84, och figur 4.

Sheet 12 har en ytvikt for toppskiktet om 58,6 g/m? (12 1b/1000 fi?, se stycke [0059]),
vilket framgar av sista meningen fore tabell 2 och har en ljushet som har uppmatts till

79,8 % med metoden TAPPI T452 (GE Brightness).

Domstolen konstaterar att virdena for ytvikt och ljushet for sheet 12 1 D1 omfattas av

patentkravet 1.

Patent- och marknadsdomstolen finner att uppfinningen enligt patentkravet 1 ddrmed
skiljer sig frdn vad som visas 1 D1 pd samma sétt och av samma skil som PRV
redovisat 1 sitt beslut. Det skiljande sirdraget blir sdledes att MFC ska finnas 1

mittskiktet 1 en liner.
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Effekten av skillnaden

For att en teknisk effekt ska kunna ligga till grund for formuleringen av det objektiva
tekniska problemet behdver den antingen vara explicit uttryckt i ansokan eller

atminstone kunna hirledas av en fackman darifran.

Parterna dr 6verens om att skillnaden gentemot den kidnda tekniken 1 D1 utgdrs av

MFC i mittskiktet men inte om vilken teknisk effekt som erhélls.

Smurfit har anfort att effekten av denna skillnad ar goda optiska egenskaper och/eller
forbéttrad tojbarhet vilket minskar sprickbildning och har 1 den delen hinvisat till

patentet, s. 3.

Enligt Stora Enso ar effekten av skillnaden att ingen migration av pigment in 1 topp-
eller basskiktet sker, varvid linern erhdller dn bittre optiska egenskaper och forbattrad

tojbarhet.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att det framgar 1 patentet pé s. 2 och 3 att
ett mittskikt som innefattar pigment och MFC ger upphov till forbittrade optiska
egenskaper hos linern och att detta mojliggér anvandningen av ett toppskikt med lagre

ytvikt med bibehallna goda optiska egenskaper (se dven s. 8, raderna 31 och 32).

Enligt patentet &r den troliga forklaringen att MFC forbéttrar retentionen av pigmenten
och att i princip ingen migration av pigmenten till topp- eller basskiktet forekommer.
Tojbarheten av linern forbéttras ocksa sa att sprickor vid konvertering av linern kan

minskas (cracks at the converting of the board may be diminished, se s. 3, raderna 7

och 8).

Det har dock varken i patentet eller pa annat sitt redogjorts for ndgon jimforelse
mellan linern enligt patentkravet och exemplen 1 D1, t.ex. sheet 12, med avseende pa

den pastadda tekniska effekten om en forbéttring av de optiska egenskaperna.
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Det saknas alltsa utredning i d&rendet som ger stod for det som Stora Enso anfort om att

effekten av skillnaden &r forbéttrade optiska egenskaper.

Avseende den av Stora Enso pastddda effekten om en forbéttrad tojbarhet anges i
patentet endast att risken for sprickor minskar vid konverteringen. I patentet saknas
dock information om hur MFC i sig har effekt pa eller paverkar tojbarheten och i
utredningen har heller inte framkommit ndgot som stoder ett sddant pastaende. Med
endast den knapphéndiga uppgiften i patentet och i avsaknad av en forklaring eller pa
annat sitt troliggérande av den pastddda effekten om tojbarheten kan den darfor inte

laggas till grund for formulering av det objektiva tekniska problemet.

Domstolen kommer ddrmed fram till att det varken har visats eller gjorts sannolikt att
de skiljande sdrdragen ger upphov till de pastddda effekterna om forbattrade optiska
egenskaper och forbittrad tojbarhet och dessa kan dérfor inte ldggas till grund for

formulering av det objektiva tekniska problemet.

Det objektiva tekniska problemet

Uppgiften som fackmannen stélldes infor utifrdn D1 far séledes formuleras pa ett

mindre ambitidst sétt, ndmligen att tillhandahalla en (alternativ) liner.

Om uppfinningen var ndérliggande for en fackman

PRYV har i sitt beslut hdnvisat till dokumenten D8 och D14. D8 &r en europeisk
patentskrift, ddr ans6kan har fullféljts vid EPO fran den publicerade internationella
patentansokan D14. Innehallet i dokumenten dverensstimmer i de nu aktuella
fragorna. Smurfit har 1 sin talan utgatt frin D14 och Patent- och marknadsdomstolen

viljer att fortsattningsvis utgé fran D14.

Stora Enso menar, likt PRV, att fackmannen utifran D1 skulle saknat incitament att

tillsatta ett retentionsmedel som MFC 1 mittskiktet och har i den delen hinvisat till att
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det i D1 anges att det ar fordelaktigt med migration av pigment och bindemedel, se

styckena [0034] och [0035].

Stora Ensos pastédende avser bolagets anforda problemstillning som syftar till
forbattringar av optiska egenskaper och tojbarhet. Fackmannen stod dock, som
domstolen ovan kommit fram till, infor en mindre ambitios uppgift, ndmligen att

tillhandahélla ett alternativ.

En fackman &r involverad 1 stdndig vidareutveckling av kénd teknik 1 det relevanta
teknikomradet. Uppgiften om 6nskvard migration av pigment och bindemedel i D1
som Stora Enso hénvisat till skulle darfor inte 1 sig hindrat fackmannen fran att soka

16sningar till en alternativ liner inom omrédet for pappers- och kartongprodukter.

D14 ligger inom samma teknikomradde som fackmannen verkar inom och fackmannen

skulle darfor ha konsulterat innehallet 1 D14 i syfte att 16sa den uppstéllda uppgiften.

Tekniken 1 D14 ar inriktad pa att minska tendensen for delaminering och att forstérka
bindningen av/mellan skikten 1 en produkt av papper eller kartong for framstillning av
vikbara kartonger (folding board). Med en forbéttrad process for framstillning av en
flerskiktskartong med minskad risk for sprickbildning kan samtidigt delamineringen av
kartongens lager undvikas eller minskas. Genom att MFC adderas till ytan pé ett forsta
skikt och ett andra skikt sedan fasts (attach) pa det forsta skiktet kommer MFC att vara

mellan skikten.

Pé s. 9, raderna 415, beskrivs att ett additiv i form av ett fyllmedel (fi//er) kan ldggas
till separat eller tillsammans med MFC, pa ytan av ett skikt. Parterna dr 6verens om att
“fyllmedel” (filler) och ’pigment” dr overlappande begrepp som kan anvédndas
synonymt inom det tekniska omrédet. Stdrkelsen kan helt ersittas genom tekniken som

presenteras i D14, se s. 9, raderna 27 och 28.
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Pé det sittet kan enligt vad som anges i D14 mingden fyllmedel minskas i pappers-
eller kartongskikten utan att de optiska egenskaperna eller tryckegenskaperna péverkas

negativt (impairing); t.ex. kan ytvikten minskas i toppskiktet, se s. 10, raderna 4—6.

I D14 fann fackmannen dérfor ett alternativ till linern i D1. Genom tillsats av MFC i
ett mittskikt kunde ytvikten minskas med bibehallande av de goda optiska

egenskaperna, vilket ocksé anges som Onskvirda egenskaper i D1.

Det far darfor enligt domstolen anses nérliggande for fackmannen som stod infor en
uppgift att ta fram ett alternativ till linern i D1 att, s& som foreslas i D14, anvédnda
MFC 1 mittskiktet tillsammans med ett fyllmedel och pé sé sédtt komma fram till
16sningen enligt patentkrav 1.

Den kénda tekniken ledde sdledes fackmannen till uppfinningen som den definieras i
patentkrav 1 enligt patentets beviljade lydelse, varfor uppfinningshdjd saknas. Det
saknas ddrmed skél for domstolen att prova ovriga sjdlvstdandiga patentkrav.
Reservyrkandet

Uppfinningshojd

Patentkraven har éndrats genom att sdrdragen fran det beviljade patentkravet 5 har
inforts i patentkrav 1 och ddrutdover har samtliga patentkrav avseende ett forfarande
strukits.

Patentkrav 1

Néirmast kéind teknik och skillnaden

Parterna dr Overens om att D1 utgdr ndrmast kind teknik och domstolen viljer att

ocksa ha D1 som utgéngspunkt.
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Linern i patentkrav 1 skiljer sig ddrmed frén linern i D1 genom att mittskiktet
innefattar MFC och dértill att PCC-pigmenten innefattar PCC-MFC-komplex bildade

av PCC som utfillts pa fibrer eller fibriller hos den mikrofibrillerade cellulosan.

Effekten av skillnaden

Smurfit har anfort att med utgdngspunkt i D1 i kombination med D14 och med
fackmannens allménna kunskap som visas 1 D9 saknas uppfinningshéjd for
uppfinningen enligt de sjdlvstdndiga patentkraven. Smurfit menar att det nya sirdraget
(pigment innehédllande PCC-MFC-komplex) endast bidrar med en teknisk effekt 1 form
av 0kad pigmentretention och att den effekten var vélkénd for en fackman genom

exempelvis det som anges 1 bakgrundsdelen 1 D9, styckena [0006] och [0007].

Enligt Stora Enso ar effekten att det inte sker ndgon migration av pigment in i topp-
eller basskikt, varvid linern erhaller dn battre optiska egenskaper och forbattrad

tojbarhet och att PCC-MFC-komplexen forstirker denna effekt ytterligare.

Domstolen konstaterar att det inte i patentet eller pa annat sétt har visats hur de
skiljande siardragen ger upphov till de av Stora Enso pastddda effekterna i jamforelse

med den kidnda tekniken 1 D1, t.ex. i sheet 12.
Eftersom det varken har visats eller gjorts troligt att de skiljande sédrdragen ger upphov
till de pastddda effekterna om forbéttrade optiska egenskaper kan de déarfor inte ldggas

till grund for formulering av det objektiva tekniska problemet.

Det objektiva tekniska problemet

Fackmannen stélldes dérfor infor uppgiften att tillhandahalla en alternativ liner med

utgdngspunkt i D1.
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Om uppfinningen var nirliggande for en fackman

Fragan ar om fackmannen utifran D1 skulle tillféra MFC och pigment innefattande
PCC-MFC-komplexen till mittskiktet enligt patentkravet. Oavsett om fackmannen
hade kunskap om béde tillverkning av komplexen och deras forméga till
pigmentretention maste fackmannen ha fatt ett incitament eller ledning till att anvinda

komplexen 1 mittskiktet 1 en liner, tillsammans med MFC.

Fackmannen skulle konsulterat D14 som &r inom samma teknikomrade. Som
domstolen ovan kommit fram till skulle fackmannen dé fatt ledning till att tillsitta
MFC 1 mittskiktet i en liner. D14 ndmner dock inte PCC-MFC-komplex. Nagon
ledning eller incitament for fackmannen att tillsitta ett sddant komplex till mittskiktet

av en liner, s som 1 patentkravet 1, ges inte 1 D14.

Smurfit har vidare anfort att det nya sérdraget i patentkravet endast kan bidrag med en
teknisk effekt 1 form av 6kad pigmentretention, men att detta var ként och uppenbart
for fackmannen utifrdn dennes bakgrundskunskap, t.ex. fran D9. I D9 visas enligt
Smurfit att PCC med fordel kan féllas ut pa nanofiber av MFC och att de resulterande

PCC-MFC-komplexen Okar retentionen av pigment.

Domstolen konstaterar att den allmdnna kunskap som fackmannen anses ha far
betydelse bl.a. da anforda dokument ska beaktas i ljuset av denna. Enligt praxis

innefattas normalt sett inte patent i denna allmédnna kunskap.

Enligt domstolen kan inte D9 (en amerikansk patentskrift) anses ha tillhort
fackmannens allmédnna kunskap vid ansokningsdagen. Detta oaktat vad Smurfit anfort
om att processen enligt (det nu aktuella patentet) for att filla ut PCC pa MCC mer eller

mindre dr samma process som beskrivs 1 D9.

Uppfinningen sdsom den definieras i patentkrav 1 enligt Reservyrkandet fir saledes

anses ha uppfinningshdjd.
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Patentkrav 9

Det sjalvstandiga patentkravet 9 avser en wellpapp (a corrugated fiberboard) som
innefattar en liner enligt ndgot av foregaende patentkrav och ett vagigt skikt (a

corrugated medium).
Av motsvarande skél som redogjorts for avseende patentkravet 1 gér Patent- och
marknadsdomstolen beddmningen att kombinationen av dokumenten D1 och D14 inte

skulle lett fackmannen till I6sningen sdsom den definieras i patentkravet 9.

Uppfinningen sdsom den definieras i patentkrav 9 enligt Reservyrkandet far sdledes

anses ha uppfinningshdjd.

SAMMANFATTNING

Uppfinningen enligt patentkravet 1 i den beviljade lydelsen uppfyller inte kravet pa
uppfinningshojd.

Uppfinningen enligt de sjdlvstdndiga patentkraven i Reservyrkandet uppfyller kravet
pa uppfinningshdjd.

PRV:s beslut ska dédrfor andras och patentet uppritthallas 1 enlighet med den lydelse

som framgar av Reservyrkandet.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen dndrar PRV:s beslut och beslutar att patentet ska

uppritthdllas med patentkrav i den lydelse som framgar av bilaga 2 till detta beslut.
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HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 3 (PMD-13)

Skriftligt 6verklagande, stéllt till Patent- och marknadsdverdomstolen, ska ha kommit
in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 18 september 2025.

Provningstillstdnd krévs.

Anna Hedberg Protokollet uppvisat /
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Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invéindningen frin Smurfit Kappa
Kraftliner Pited Aktiebolag mot ovan angivet patent. Patentet géller darfor
fortfarande.

Bakgrund

Beslutet avser de beviljade patentkraven (2020-12-22).

Under invindningsforfarandet har dessutom ett antal hjdlpyrkanden inkommit;
ett forsta hjélpyrkande (2023-08-10); ett andra hjélpyrkande (2023-08-10)
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Patenthavaren Stora Enso OYJ yrkar i forsta hand att invéindningen avslds och
att patentet uppréatthalls i den form det beviljades.

I andra hand yrkar patenthavaren att patentet upprétthélls baserat pa de éndrade
patentkraven enligt hjélpyrkande 1 ingivna till PRV 2023-08-10.

I tredje hand yrkar patenthavaren att patentet uppritthélls baserat pa de
dndrade patentkraven enligt hjdlpyrkande 2 ingivna till PRV 2023-08-10.

I fjdrde hand yrkar patenthavaren att patentet uppritthalls baserat pa de
dndrade patentkraven enligt hjdlpyrkande 3 ingivna till PRV 2023-08-10.
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Uppfinningen
Uppfinningen enligt Patentet avser en liner innefattande ett basskikt, ett

toppskikt samt ett skikt applicerat mellan basskiktet och toppskiktet.

Syftet ér att astadkomma en liner med 14g ytvikt och énda erhéller goda optiska
egenskaper och god tdjbarhet.

Sagda syfte uppnas genom att det mellanliggande skiktet innefattar
mikrofibrillerad cellulosa (MFC) och utfillt kalciumkarbonat (PCC,
”precipitated calcium carbonate”).

Linern enligt krav 1 definieras med foljande sirdrag:

- ytvikten hos toppskiktet r ldgre 4n 60 g/m?,

- det mellanliggande skiktet innefattar mikrofibrillerad cellulosa (MFC) och
utfillt kalciumkarbonat (PCC) innefattande pigmentpartiklar,

- 85 volym% av pigmentpartiklarna har en diameter som dr mindre &n 5 um,

- linern uppvisar en ljushet som 4r atminstone 70% i enlighet med ISO 2470-1.

Muntlig forhandling
Pé begéran av patenthavaren har muntlig férhandling héllits 2023-08-31.

Anforda dokument (Doknr refererar till PRV:s Aktinsyn)
Doknr

D1 39-1 US20070202347 Al

D2 40-1 Precipitated Calcium Carbonate, Specialty Minerals, 2017

D3 41-1 Understanding Paper Brightness, Sappi North America,
2017

D4 42-1 HIIL, C. et al., The effect of MFC on the pressability and
paper properties of TMP and GCC based sheets, Nordic
Pulp and Paper Research Journal, vol. 27, no. 2, 2012

D5 43-1 Papermaking Chemistry, Book 4, Chapter 6, s. 177,
TAPPI, 1999

D6 44-1 W02017118929 Al

D7 45-1 Syverud, K. och Stenius, P., Strength and barrier
properties of MFC films, Cellulose, vol. 16, 2009

D8 58-1 EP2496766 Bl

D9 59-1 US20190024320 A1 (familjemedlem till D6)

D10 64-1 Svensk Pappersordlista Utgava 4, 1992

D11 61-1 Robert W. Hagemeyer, Pigments for Paper, 1997, Tappi
Press, s. 103-104

D12 77-1 Hannu Palapuro (ed.), Papermaking Science and
Technology, Book 18 Paper and Board grades, Fapet Oy,
2000

D13 74-1 Cepi Containerboard, European list of corrugated base
papers, 5™ edition, September 2015

D14 88-1 WO02011056135 Al (familjemedlem till DS, ingavs till
PRV under muntlig forhandling)
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Inviindarens argument i sammanfattning

Invéndaren menar att uppfinningen enligt de beviljade patentkraven 1 och 11
saknar uppfinningshdjd i forhallande till D1 i kombination med nagot av DS,
D14, D4 eller D6-D7 samt i forhallande till D8 i kombination med ndgot av D1
eller D9.

Invéndaren menar att det finns mycket insikter hos fackmannen vid tiden for
ingivningen och att det tillhor den allménna kunskapen att liner/linerboard
ingar i produktgruppen paperboard (hinvisning till D12, s. 55) samt att
totalvikt for liner kan ligga mellan 125-350 g/m?, men att totalvikter under 100
g/m? dven forekommer (D12, s. 66-67). Vidare ér ytvikter mellan
toppskikt/bottenskikt typiskt fordelade pa 30/70 (D12, s. 66-67). Det anses
dérmed vara vanligt att, for liner, anvénda toppskikt med ytvikter under 60
g/m? i enlighet med nuvarande krav.

Vidare papekar invéndaren att linerprodukter som har en ljushet av 70 % eller
hogre var vanligt vid tiden for ansdkan (dokument D1 eller D13). Invéindaren
anfor att ljusheten for produkten enligt patentet méts enligt ISO 2471-1 medan
ljusheten D1 mits med Tappi-metoden T452, dock framgar det frén dokument
D3 (sista stycket s. 4) att ISO-standarden ger hdgre virden jamfort ned Tappi-
metoden varvid ljushetsvirden i D1 anses motsvara en ljushet av 70 % eller
hogre enligt ISO-standarden.

Angaende pigment hénvisar invédndaren till DS och D10 som beskriver vad ett
fyllmedel/pigment (filler”) 4r. Enligt invéndaren visar D5 att utfilld
kalciumkarbonat (PCC) ér ett vanligt pigment och vidare pévisar dokument D2
vanliga egenskaper for PCC.

Dessutom menar invéndaren att storleksfordelningen for pigmentet i
nuvarande krav 1 inte kan anses som speciellt begréinsande dé liknande
storleksfordelningar anses vara allmén kunskap for fackmannen (D11, s. 104).

D1 1 kombination med DS eller D14
Invindaren anser att kombinationen mellan D1 och DS eller D14 dr den mest
lampliga kombinationen for fackmannen.

Dokument D1 beskriver en liner med ett basskikt, ett toppskikt samt ett skikt
applicerat mellan basskiktet och toppskiktet. Det mellanliggande skiktet
innefattar pigment i form av PCC samt bindemedel i form av stérkelse.

I resonemanget som utgér fran D1 framfors att uppfinningen enligt patentkrav
1 eller patentkrav 11 skiljer sig frdn D1 genom att:

- Mittskiktet innefattar mikrofibrillerad cellulosa

Det objektiva problemet blir att forbéttra optiska egenskaper och/eller forbittra
tojningsformagan (“stretchability”) for att undvika sprickor.

Fackmannen hittar en 16sning pé sagda problem i dokument DS.

D& beskriver produktion av papper eller kartong vilka innehéller &tminstone
tva yttre skikt samt ett mellanliggande skikt.

3(14)
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Problemet som D8 skall 1sa 4r minskad sprickbildning d& befintliga 16sningar
resulterar i dalig tojbarhet ([0012], "unstretching™). D& l6ser detta genom att
ersitta ett mittskikt bestdende av stirkelse med ett mittskikt helt eller delvis
bestdende av MFC ([0016], [0038]).

Dessutom ndmner D8 att MFC kan tillséttas tillsammans med ett fyllmedel for
att astadkomma forbéttrade optiska egenskaper ([0036]).

D& beskriver vidare en metod att erhélla sagda flerskiktsprodukt genom att ta
fram ett forsta skikt, addera ett skikt bestdende av MFC eller MFC och
stirkelse (stirkelse kan anses vara ekvivalent med det aktuella patentets
hjdlpbindemedel, ’co-binder”) till ytan av det forsta skiktet, ta fram ett andra
skikt och fésta det forsta skiktet till det andra skiktet s& att MFC hamnar ¢
mellan de tva skikten.

D& ([0028]) beskriver vidare att ett additiv, sdsom ett fyllmedel ("filler”’) kan
tillséttas tillsammans med MFC. I D8 ([0036]) beskrivs att det foredragna
additivet ér ett fyllmedel (pigment) som kan tillséttas i en mix med MFC, samt
att det pa detta sétt &r mojligt att ha en ldgre méngd fyllmedel utan att paverka
opacitet, dvs optiska egenskaper hos flerskiktspappret/kartongen.

Fackmannen som star infor uppstillda problem, och utgar fran
utforingsexempel som beskrivs i D1 (Fig. 4) med ett mittskikt bestdende av 25
viktsprocent PCC/75 viktsprocent stérkelse skulle, med stdd av dokument DS,
modifiera sagda mittskikt genom att helt eller delvis ersétta stirkelsen och
diarmed erhalla ett mittskikt bestdende av 25 viktsprocent PCC/75 viktsprocent
MEFC alternativt 25 viktsprocent PCC/75 viktsprocent MFC + stirkelse; och
ddrmed komma fram till produkten sdsom den beskrivs i nuvarande krav 1.
Saledes saknar patentkrav 1 uppfinningshdjd.

Baserat pa resonemanget ovan anses dven 0vriga sjalvstindiga och
osjélvstdndiga krav sakna uppfinningshdjd.

Enligt invéndaren kan dokument D8 i argumentationen ovan ersittas med
dokument D14 (WO-skrift i samma patentfamilj som D).

Dokument D14 har anforts dé det dnnu tydligare pavisar att mittskiktet kan
besta av enbart MFC; att stirkelse kan vara en mojlig men inte nddvéndig
tillsats; samt att mingden stirkelse, om denna tillsats anvénds, skall vara lag
(s.91.27-34).

Saledes skulle motsvarande argumentation som for D1 i kombination med D8
dven kunna foras utifran dokument D1 i kombination med D14.

Ovriga kombinationer

Invdndaren menar att patentkrav 1 och 11 vidare saknar uppfinningshdjd mot
D1 i kombination med nagon av D4 eller D6-D7.

Fackmannen som utgér fran D1 star infor problemet att forbéttra optiska
egenskaper och/eller forbittra tojningsformagan (stretchability”).
Fackmannen hittar 16sningar p4 ett eller flera av dessa problem i D4, D6 eller
D7 och skulle med ledning dirav komma fram till uppfinningen.

Utifrén detta anses dven 0vriga sjélvstidndiga och osjélvstindiga krav sakna
uppfinningshdjd baserat pa D1 i kombination med ndgon av D4 eller D6-D7.
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Invéndaren menar vidare att patentkrav 1 och 11 saknar uppfinningshjd mot
D8 1 kombination med nagon av D1 eller D9. Patentkrav 1 och 11 skiljer sig
fran D8 genom att:

1. pigmentet i mittskiktet dr utfallt kalciumkarbonat ("precipitated
calcium carbonate", PCC), samt att

ii.  ytvikten hos toppskiktet dr ldgre dn 60 g/m?, 85 vol.% av
pigmentpartiklarna har en diameter som 4r mindre én 5 pm och att
linern uppvisar en ljushet som &r atminstone 70% i enlighet med ISO
2470-1.

Invéndaren konstaterar att varken patentet eller yttrandet frén patenthavaren
(av 2021-01-21) presenterar nagra bevis for att dessa sdrdrag tillsammans
skulle ge en kombinerad effekt som ér storre én summan av deras respektive
individuella effekter.

Vidare hidvdar invéndaren att egenskaperna som definieras av skillnaden ii) 4r
fackmannaméssiga utforingsformer som varken ér nya eller har ndgon ovéntad
teknisk effekt.

Baserat pa detta blir det objektiva problemet att vélja ett specifikt pigment i
mittskiktet i D8 for att {4 forbéttrade optiska egenskaper och dkad ljushet.
Fackmannen hittar 16sningar pa dessa problem i D1 eller D9 och skulle med
ledning dédrav komma fram till uppfinningen.

Slutligen konstaterar invéindaren att de beroende kraven inte innehaller ngra
nya sidrdrag som kan bidra med en ovéntad teknisk effekt da de antingen redan
dar kénda i den tidigare tekniken, eller uppenbara for fackmannen.

Hjélpyrkande 1
Angaende forsta hjélpyrkandet papekar invindaren att patentet inte ger nagon

information med avseende pa vad som tillfors/forbéttras vid anvédndning av ett
komplex bestdende av PCC utfilld pd MFC och att patentet dédrmed inte
innehaller ndgon information som skulle ge upphov till ett nytt problem.

Det ér allmént ként att filla ut PCC pa MFC ("common general knowledge”
som bland annat visas av D9, [0007]) och detta anses ddrmed vara en uppenbar
variant av det som visas av D1 i kombination med DS.

Dirmed anses dven kraven enligt hjélpyrkande 1 sakna uppfinningshéjd i
forhallande till D1 i kombination med DS.

Hjélpyrkande 2
Angaende andra hjdlpyrkandet konstaterar invdndaren att dokument D1 (Fig.

4) beskriver ett mittskikt bestaende av 25 viktsprocent PCC och 75
viktsprocent stérkelse, med detta som utgangspunkt och genom kombination
med DS skulle fackmannen komma fram till de intervall/halter som beskrivs i
andra hjdlpyrkandet. Vidare menar invéindaren att D§ ldr fackmannen att en
liten méngd stérkelse kan anvéndas, vilket da skulle motsvara co-binder i
andra hjdlpyrkandet och da resultera i att mdngden MFC och PCC skulle
hamna ndgonstans mitt i intervallen, som ocksé péapekas ér véldigt breda.
Dirmed anses dven kraven enligt hjélpyrkande 2 sakna uppfinningshéjd i
forhallande till D1 i kombination med DS.
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Hjélpyrkande 3
Tredje hjdlpyrkandet anses dven detta sakna uppfinningshojd baserat pa

tidigare argumentation med avseende pa dvriga hjédlpyrkanden. Speciellt dd en
kombination av dessa sirdrag inte visats ge en kombinationseffekt utdver
forvéantad summacffekt.

Dirmed anses dven kraven enligt hjélpyrkande 3 sakna uppfinningshojd i
forhallande till D1 i kombination med DS.

Patenthavarens argument i sammanfattning

Uppfinningshojd

Patenthavaren menar att fackmannen inte skulle nd uppfinningen enligt de
beviljade patentkraven 1 och 11 i férhallande till D1 i kombination med nagot
av D§, D14, D4 eller D6-D7 eller i forhéllande till D8 i kombination med
nagot av D1 eller D9.

D1 i kombination med DS eller D14

Patenthavaren anser att dokument D1 dr mest relevant kénd teknik samt att
uppfinningen frimst skiljer sig genom anvéndandet av MFC 1 mittskiktet.
Samtidigt vill patenthavaren papeka att en ytvikt<60 g/m? forvisso dr en del av
uppfinningen men att det 4r kombinationen av sdrdrag som dr relevant for
16sningen. I D1 4r malsdttningen att ka ljusheten.

Enligt patenthavaren ér effekten av ovanstaende skillnad att vésentligen inget
pigment migrerar frén mittskiktet varvid linern erhaller béttre optiska
egenskaper, vilket ocksa ségs i patentet (s. 3 r. 2-5).

Det objektiva problemet dr ddrmed att uppna forbéttrade optiska egenskaper
och forbiéttrad tojbarhet.

Fackmannen pépekar att D1 beskriver att pigment féredragsvis migrerar in i
toppskikt och bottenskikt och vidare beskriver vilka méngder av pigment som
helst skall migrera ([0034]). Dessutom ér det Onskvért att starkelse migrerar in
1 toppskiktet da detta ségs forbéttra dess styrka ([0034]-[0035]). Baserat pa
detta anses det vara orimligt for fackmannen att tillsétta MFC till
konstruktionen enligt D1 d& MFC i sig ér ett villként retentionsmedel och
sdledes skulle motverka den 6nskvérda migrationen.

Patenthavaren séger att D8 visserligen beskriver hur MFC och eventuellt
fyllmedel forbattrar kartong med avseende pa sprickbildning. Dock beskriver
dokument D8 inte anvéndningen av PCC.

Om fackmannen trots ovanstaende kommentarer med avseende pa énskad
migration 4nd4 skulle ta lirdom av D8 for att modifiera produkten enligt D1
skulle sagda fackman tillféra MFC som ett separat skikt eftersom MFC &kar
retentionen av samtliga komponenter.

I enlighet med argumentationen ovan anser patenthavaren att patentet dven har
uppfinningshdjd i Ljuset av dokument D1 i kombination med dokument D14,

Ovriga kombinationer

Patenthavaren argumenterar for att det skulle vara omdjligt for en fackman att
komma fram till uppfinningen utifrén D1 i kombination med négot av
dokumenten D4 eller D6-D7 eller utifran D8 i kombination med nagot av
dokumenten D1 eller D9.
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Beslutsdatum 2023-10-27 (ans.nr 1950097-4)

Angaende uppfinningshdjd 1 forhallande till D8, menar patenthavaren att DS
omdjligen kan anses vara nidrmast kénd teknik, detta dd den inte avser en
linerboard i enlighet med uppfinningen. Patenthavaren ger vidare en rad skél
till att DS inte kan anses vara nirmast kénd teknik.

Patenthavaren framhaller att dokument D1 ar ndrmast kidnd teknik, dd D1
hanterar en linerboard och kriver minst strukturella éndringar for att nd
uppfinningen i krav 1.

Patenthavaren anger vidare en rad skél till att fackmannen, om denne 4ndé
skulle utgé fran dokument DS, inte skulle kombinera dokument D8 med nigot
av dokumenten D1 eller D9.

Hjélpyrkande 1

Angaende forsta hjélpyrkandet anser patenthavaren att patentet beskriver vad
som uppnas vid anvédndning av PCC/MFC-komplex (s. 7 r. 11-13) samt hur
dessa uppnas (s. 7-8). D6 och D9 beskriver en metod att framstilla dessa
komplex for att anvénda ¢ papper for att kunna dka dess fyllmedelshalt (s. 5r.
3-10) vilket ddrmed innebér att komplexet skall tillséttas i mélden, D6 och D9
ger ddrmed ingen ledning om att komplexet skall tillsédttas mellan tva skikt.
Saledes anses dven kraven enligt hjdlpyrkande 1 ha nyhet och uppfinningshéjd.

Hjélpyrkande 2
Angaende andra hjdlpyrkandet anser patenthavaren att D1 forvisso beskriver

Overlappande intervall men fackmannen kommer inte forstd vilken méngd av
stirkelse som skall ersdttas om fackmannen fortfarande vill ha den effekt som
stirkelsen sdgs hai D1 ([0081]). Dokument D8 ger heller ingen ledning till
fackmannen.

Saledes anses éven kraven enligt hjélpyrkande 2 ha nyhet och uppfinningshdjd.

Hjélpyrkande 3
Tredje hjdlpyrkandet anses dven detta ha uppfinningshdjd baserat pa tidigare

argumentation.
Saledes anses dven kraven enligt hjdlpyrkande 3 ha nyhet och uppfinningshéjd.

Skil till beslutet

Patentet sdsom beviljat enligt forstahandsyrkandet (25 § PL, p. 1)
Dokument DI som ndrmaste teknikens standpunkt

Bland de anférda dokumenten anser PRV, i samstimmighet med bade
invéndare och patenthavare, att dokument D1 motsvarar ndrmaste teknikens
stdndpunkt d4 denna skulle kridva minst strukturella dndringar for att nd
uppfinningen i krav 1.

D1 beskriver en liner med ett basskikt, ett toppskikt, samt ett skikt applicerat
mellan basskiktet och toppskiktet. Det mellanliggande skiktet innefattar
pigment, helst i form av PCC (baserat pa exempel); samt bindemedel, helst i
form av stirkelse (baserat pa exempel).
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Beslutsdatum 2023-10-27 (ans.nr 1950097-4)

Ytvikten hos toppskiktet i D1 stricker sig fran 29 g/m? énda upp till 1465 g/m?.
I nagra prover av liner med toppskikt, mittskikt och basskikt finns ytvikter pa
toppskiktet som ligger precis under 60 g/m? och ett mittskikt ver 15 g/m? som
innehéller PCC (”Sheets” 12, 13 med viktskvot 25/75 PCC/stirkelse i
mittskiktet och ’Sheets™ 83, 84 med slam innehallande PCC i mittskiktet, se
tabellerna 3 och 7, samt figur 4). Dessa prover har ocksé en ljushet som dr
atminstone 70 % (ISO 2470-1) samtidigt som det &r underforstétt att 85 vol.%
av PCC partiklarna har en diameter som dr mindre dn 5 um (se dokument D11,
Fig. 6-1).

Vad som skiljer linern i krav 1 fran linerproverna ”Sheets™ 12, 13, 83, 841 D1
ar darmed att ocksd MFC ska finnas i mittskiktet jamte PCC.

De tekniska effekterna av denna skillnad ér forbéttrade optiska egenskaper
och/eller forbéttrad tdjbarhet.

Under invindningsprocessens ging har invéndaren ifrdgasatt ovanstaende
effekter dé ansdkan saknar experimentella forsdk som pavisar sagda effekter.
Dock far det antas vara troliggjort genom forklaringsmodellen p4 sid. 2 r. 31-
sid. 3 r. 8 att slutproduktens optiska egenskaper forbittras. Angéende
tdjbarheten sa visar exempelvis D8 vilken inverkan MFC kan ha med avseende
pa denna egenskap, varfor PRV inte heller ser ndgon anledning att ifragasétta
denna effekt.

En fackman med kénnedom om D1 skulle ddrmed stéllas infor problemet att
forbéttra linerns optiska egenskaper och/eller forbittra linerns tojbarhet.

Invdndaren har argumenterat for att fackmannen skulle [6sa uppstéllda
problem med hjilp av det som beskrivs 1 DE (eller alternativt D14).

Dokument D8/D14 beskriver produktion av flerskiktskartong ddr MFC kan
tillséttas mellan kartongens skikt for att 6ka bindningen mellan skikten och
dérmed reducera problem med delaminering och/eller sprickbildning. MFC
tillsétts da foretridelsevis i en méngd om 0,1-5 g/m?. Vidare kan olika additiv
tillséttas, antingen separat till ytan av ett skikt eller tillsammans med MFC.
Bland dessa additiv finns stirkelse (som dr nédviandig enligt D8, men valbar
enligt D14) samt ocksa fyllmedel. Stirkelsen kan minska méngden MFC; och
fyllmedel kan 1 sin tur minska anvéndningen av fyllmedel i fiberskikten utan
att forsdmra opaciteten eller tryckegenskaperna. Metoden att framstélla
flerskiktskartongen enligt D8 innefattar att producera ett forsta skikt, addera
MEFC (eller en blandning av MFC med additiv) till ytan av det forsta skiktet,
producera ett andra skikt och fésta det forsta skiktet till det andra skiktet sd att
MFC hamnar mellan de tva skikten ([0016]).

Dokument D8/D14 pévisar dock inte att tillsatsen av specifikt MFC mellan
skikten skall ha ndgon koppling till en forbéttrad opacitet for den slutliga
flerskiktskartongen.

Fackmannen som vill forbéttra tdjbarhet hos nagon av linerproverna ”Sheets”
12,13, 83, 84 i D1 skulle i forsta hand leta efter 16sningar inom korrugerad
kartong. Dérefter ér det dven tinkbart att fackmannen skulle konsultera
D8/D14, trots att det ddr frimst handlar om en flerskiktskartong av typen
falskartong och liknande (dven om produktkraven ser annorlunda ut &4n
flerskiktsliners).
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Det fackmannen framfor allt 14r av D8/D14 ér att MFC mellan skikten kan ge
en bindning med biéttre flexibilitet jamfort med nér stirkelse anvénds.

Invéndaren har argumenterat for att fackmannen med insikten fran D8/D14
helt eller delvis skulle byta ut stidrkelsen i D1 mot MFC {or att 6ka tojbarheten.
PRV instimmer inte med denna slutsats. Enligt D1 &r det fordelaktigt med en
migration av bindemedel och pigment frén mittskiktet till topp- respektive
basskiktet for den inre bindingsstyrkan hos flerskiktsliner (’internal bonding
strength™), vilken &r en central egenskap for en liner. Fackmannen som utgér
fran D1 kan inte bortse fran denna uttryckligen dnskvéirda migration som ocksé
kopplas till den noterade styrkeeffekten. Vidare hor det till fackmannens
allménna kunskap att pigment adsorberas pd MFC. Fackmannen skulle dérfor
utgd fran att om MFC adderas i stéllet for stirkelse i D1 s& kommer ocksa den
Onskade migrationen, och ddrmed dven den dartill kopplade effekten, att utebli.

Invéndaren har i sin inlaga av 2022-10-17 argumenterat for att det dr tveksamt
om MFC kan, sdsom patentet hivdar, anses forbéttra retentionen av pigment
och dérmed forhindra migration av pigment till basskikt och/eller mittskikt.
Vidare har det papekats att det i patentet inte finns nagra jimforande forsok
som stodjer denna mekanism.

PRV noterar samtidigt att invéindaren 1 sin inlaga av 2021-09-21 skriver att
dokument D4 visar att ”... interaktioner mellan MFC och filler (dvs. pigment)
bidrar savdl till ljusspridning (dvs. optiska egenskaper) som till bindning av
filler till fibernditverket (dvs. retention av pigment) ...” samt att det genom
dokument D6 dr kant ™. .. att goda optiska egenskaper och god retention av
pigment erhalls ndr PCC-partiklar fills ut pa MFC ...”.

Ovanstdende exempel fran invéndaren pavisar MFC:s inneboende
retentionsférmaga.

Fackmannen har ddrmed inget incitament att tillsétta MFC till det
mellanliggande skiktet i D1 da detta av allt att doma, i enlighet med
ovanstdende argumentation, motverkar den i D1 dnskade effekten.

Om fackmannen av nidgon anledning dndd skulle vinda sig till dokument
D&/D14 for att forsoka 16sa det uppstillda problemet kommer fackmannen
tillfora ett separat skikt av MFC for att pd sa sitt oka tdjbarheten for linern i
D1 samtidigt som den 6nskvirda migrationen av pigment och/eller stirkelse
bibehalls till &tminstone basskiktet eller toppskiktet.

PRV anser didrmed att linern enligt patentkrav 1 skiljer sig vésentligen fran vad
som &r ként fran D1.

Baserat pa ovanstidende argumentation skulle fackmannen inte heller na fram
till sjélvstéindiga patentkraven 10 eller 11.

Fackmannen anses inte heller kunna na fram till uppfinningen enligt

sjilvstandiga patentkraven 1, 10 och 11 genom D1 i kombination med négot av
de 6vriga dokumenten.
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Dokument D8 som ndrmaste teknikens standpunkt

Invéndaren har i sin inlaga av 2022-10-17 argumenterat for att dokument
D&/D14 beskriver produktion av papper eller kartong vilka innehéller
atminstone tvé skikt dir MFC tillsats i ett mellanliggande skikt, och att detta &r
samma definition som anvénds for liners i krav 1 av det beviljade patentet.
Invéndaren har vidare hdnvisat till dokument D12 (s. 55, Fig. 1) som visar att
produkttypen /iner faller under dvergrupperingen Paperboard grades.
Dokument D8 ndmner dock inte liner utan verkar snarare vara inriktat mot
framstéllning av flerskiktskartong av typen falskkartong och liknande.

Baserat pa detta anses krav 1 skilja sig frdn dokument D8/D14 genom att:

1. produkten dr uttryckligen en liner
ii.  pigmentet i mittskiktet 4r PCC dér 85% av pigmentpartiklarna har en
diameter som 4r mindre &n 5 pm, att
iii.  ytvikten hos toppskiktet dr ldgre &n 60 g/m?, samt att
iv.  linern uppvisar en ljushet som ér dtminstone 70% 1 enlighet med ISO
2470-1.

Baserat pd dessa skillnader anses inte D8/D14 vara en rimlig utgdngspunkt for
fackmannen nér nérmaste teknikens standpunkt skall véljas.

Redan av det skilet ér beddmningen att uppfinningen enligt de sjilvstindiga
patentkraven 1, 10 och 11 skiljer sig vésentligen fran vad som &r ként frén
D&/D14.

Ovriga dokument
Inte heller utgdendes fran nadgot annat dokument én D1 eller D8/D14 skulle
fackmannen komma fram till uppfinningen enligt patentkraven 1, 10 och 11.

Sammanfattning

Da de beviljade kraven har funnits uppfylla kraven pa nyhet och
uppfinningshdjd (2 § PL) avslas invéindningen (25 § PL) och didrmed
uppritthdlls patentet i ofordndrad lydelse. Ddrmed gors heller ingen
bedomning av hjélpyrkandena 1-3.

Beslutande

John Sjéberg
Patentexpert Foredragande

Ingemar Wistrand
Patentingen;jor
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Hur man overklagar

Detta beslut kan 6verklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni
vill 6verklaga beslutet ska ni gora det skriftligen. Skriv ”Till Patent- och
marknadsdomstolen” pa Gverklagandet men skicka det till PRV, Box
5055, 102 42 Stockholm.

Ange foljande 1 6verklagandet:

- Namn och person-/organisationsnummer

- Adress och 6vriga aktuella kontaktuppgifter

- Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
- Varfor ni anser att beslutet dr felaktigt

- Vilken dndring av beslutet ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvé (2) manader frin
beslutsdagen. Om 6verklagandet har kommit in 1 rétt tid skickas drendet
vidare till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV dndrar
beslutet pé det sitt ni begirt.
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Reservyrkande 1

CLAIMS

STOCKHO%SJINGSRATT

2024 -11- 06
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INKOM:  2024-11-06
MALNR: PMA 61-24
AKTBIL: 27

A linerboard comprising at least one base ply, a top ply and an
intermediate layer applied in-between the at least one base ply and said
top ply, wherein the grammage of the top ply is below 60 gsm, the
intermediate layer comprises microfibrillated cellulose (MFC) and
precipitated calcium carbonate (PCC) pigment comprising pigment
particles, characterized in that 85 % by volume of the pigment particles
have a diameter of less than 5 ym and in that the linerboard exhibits a
brightness of at least 70 % in accordance with 1ISO2470-1_and that the
pigment comprises PCC-MFC complexes formed by PCC being
precipitated onto fibers or fibrils of the microfibrillated cellulose.

A linerboard according to any one of claims 1, wherein the intermediate
layer further comprises a co-binder, which co-binder comprises a water
soluble polymer.

A linerboard according to any one of claims 1 — 2, wherein the
intermediate layer comprises MFC in an amount of 30 — 90 wt%,
pigment in an amount of 10 — 70 wt% and the optional co-binder in an
amount of 0 — 10 wt% as calculated on the total weight of said
intermediate layer.

A linerboard according to anyone of the preceding claims wherein the
grammage of the intermediate layer is in the range of 0.1 — 30 gsm.

6-5. A linerboard according to anyone of the preceding claims, wherein the
pigment comprises PCC-starch complexes in which the PCC is
precipitated onto starch granules.
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#6. A linerboard according to amy-ere-of claim% 8 .. Wherein the BET

specific surface area of the pigment complexes is above 5 m?/g
according to ISO 9277.

8.7. A linerboard according to anyone of the preceding claims, wherein the at
least one base ply comprises 50 — 100 wt% unbleached chemical pulp
and 50 — 100 wt% unbleached CTMP pulp or recycled pulp and wherein
the top ply comprises 100 wt% bleached chemical pulp of hardwood or
softwood fibers, all percentages calculated on the total weight of the said

ply.

9.8. Alinerboard according to any one the preceding claims which linerboard
exhibits a white top mottling of less than 0.9 %.

40-9. A corrugated fiberboard comprising a linerboard according to any one of
claims 1 ;Rand a corrugated medium.
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Hur man overklagar

Beslut i arenden, Patent- och marknadsdomstolen PMD-13

Vill du att beslutet ska dndras 1 nagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor frin beslutets datum.
Sista datum for 6verklagande finns pa sista
sidan i beslutet.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och mialnummet.

2. Forklara varfor du tycker att beslutet ska
andras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadséverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Ias mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

Om du tar upp nya omstindigheter ska du
torklara varfor du inte fort fram detta
tidigare.

3. Tala om vilka bevis du vill hinvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i malet.

Det ir inte sakert att du kan ligga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rh6ér med niagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du beritta det och forklara
varfor.

Tala ocksd om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid ett sammantride.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lamna ocksi ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen 1 beslutet.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in 1 ritt tid. Har det
kommit in f6r sent avvisar domstolen 6ver-
klagandet. Det innebir att beslutet giller.

Om 6verklagandet kommit in 1 tid, skickar
Patent- och marknadsdomstolen 6verklagandet
och alla handlingar i maélet vidare till Patent-
och marknadséverdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadsoverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till provning.

Sida 1 av2

www.domstol.se
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Patent- och marknadsoverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ritt.

e Domstolen anser att det inte gir att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vigledning i ratts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skil att ta upp malet av nagon annan
anledning,.

Om du znte far prévningstillstand giller det
overklagade beslutet. Darfor ar det viktigt att i
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.

Sida2 av2
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Hur man overklagar Patent- och marknadsoverdomstolens avgorande

Den som vill 6verklaga Patent- och
marknadsoverdomstolens avgorande ska gora
det genom att skriva till Hogsta domstolen.
Overklagandet ska dock skickas eller limnas
till Patent- och marknadséverdomstolen.

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommit in till Patent-
och marknadséverdomstolen senast den dag
som anges 1 slutet av Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande.

Beslut om hiaktning, restriktioner enligt 24 kap.

5 a § rittegangsbalken eller rese-férbud far
overklagas utan tidsbegriansning.

Om 6verklagandet har kommit in i rétt tid,
skickar Patent- och marknadséverdomstolen
overklagandet och alla handlingar i malet
vidare till Hogsta domstolen.

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det kravs provningstillstaind for att Hogsta
domstolen ska prova ett Gverklagande. Hogsta
domstolen far meddela provnings-tillstand
endast om

1. det ir av vikt for ledning av ritts-
tillimpningen att 6verklagandet prévas
av Hogsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skil till sadan prévning,
sa som att det finns grund for resning, att
domvilla f6rekommit eller att malets utgang i
hovritten uppenbatrligen beror pa grovt
forbiseende eller grovt misstag.

Overklagandets innehall

Overklagandet ska innehalla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och
telefonnummer,

2. det avgorande som 6verklagas
(domstolens namn och avdelning samt dag
tor avgorandet och malnummer),

3. den dndring i avgdérandet som klaganden
begir,
4. de skal som klaganden vill ange for att

avgorandet ska dndras,

5. de skil som klaganden vill ange f6r att
provningstillstaind ska meddelas, samt

0. de bevis som klaganden dberopar och vad
som ska bevisas med varje bevis.

Forenklad delgivning

Om malet 6verklagas kan Hogsta domstolen
anvinda forenklad delgivning vid utskick av
handlingar i malet, under férutsittning att
mottagaren dir eller i nagon tidigare instans
har fatt information om sadan delgivning.

Mer information

For information om rittegangen i Hogsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se

www.domstol.se
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