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Viitteentekijan asiamies
Muut viitteentekijat

Patentin numero ja luokka on mainittava kirjelmassanne PRH:lle.

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut ylla mainittua patenttia vastaan esitetyn vaitteen. Patentti- ja
rekisterihallitus harkitsee oikeaksi hylata vaitteen ja pysyttaa patentin voimassa (PatL 25 § 2 mom.).

PAATOKSEN PERUSTEENA OLEVAT ASIAKIRJAT
Julkaisut

Vaitteentekija on 29.10.2013 esittdnyt seuraavat dokumentit:

D1: lamazaki, E.T., et al, Sorption of the Fluorescent Whitening Agent onto Modified Cellulose Fibers in the
Presence of Surfactants and Salt, Langmuir (2007), vol. 23, s. 12886-12892.

D2: Milichovsky, M., A new Concept of Chemistry refining Process, Refining Chemistry (1990), Tappi
Journal, p. 221-232.

D3: WO2009126106

D4: US20070193707 A1

D5:US20090221812 A1

D6: US6224663 B1

D7: US20090205795 A1

Viite

Vaitteentekija (Stora Enso Oyj) on vaitteessaan 29.10.2013 vaatinut patentin FI 123289 (patentinhaltija
UPM-Kymmene) kumoamista kokonaisuudessaan patenttilain 24 §:n perusteella. Vaitteentekijan mukaan
patenttivaatimuksissa maaritellyt menetelmat tai kaytot eivat tayta patenttilain 2 §:n ehtoja.

Perusteina ovat:

Julkaisussa D2 on kuvattu selluloosan jalostus mikrofibrilloiduksi selluloosaksi "Congo Red" nimisen
variaineen ollessa apuaineena. Julkaisun D2 perusteella alan ammattilaiselle olisi itsestdanselvaa lisata
optista kirkastetta jauhatuksen apuaineeksi vaaleuden ja kirkkauden kasvattamiseksi. Perusteluissa viitataan
myds julkaisuun D1, jossa kuvataan optisen kirkasteen adsorptiota selluloosaan.

Julkaisussa D3 kuvataan nanofibrilloidun selluloosan valmistus esimerkiksi jauhatuksella. Kuituja kasitellaan
amfoteerisella selluloosajohdannaisella (esim. CMC). Alan ammattilaiselle olisi itsestdanselvaa annostella
optista kirkastetta sopivaan kohtaan prosessia vaaleutta ja kirkkautta kasvattaakseen. Perusteluissa viitataan
myds julkaisuun D4, jossa kuvataan erilaisia optisia kirkasteita.
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Vaihtoehtoisesti alan ammattilaiselle olisi itsestaanselvaa kayttaa julkaisun D7 mukaista optista kirkastetta
julkaisun D3 mukaisessa menetelmassa. Julkaisussa D7 on kuvattu optisen kirkasteen muodostamia
vetysidoksia selluloosaan. Julkaisussa D3 on kuvattu CMC:n vetysidoksia selluloosaan. Perustelussa
viitataan myos julkaisuun D6.

Julkaisussa D5 on kuvattu nanofibrilloidun selluloosan valmistus jauhatuksella ja homogenisoinnilla. Alan
ammattilaiselle olisi iimeinen valinta optimoida julkaisun D5 mukaista prosessia. Alan ammattilaiselle olisi
itsestdan selvaa lisata optista kirkastetta eri kohtiin nanofibrilloidun selluloosan valmistusprosessia (ennen tai
jalkeen fibrilloinnin) vaaleuden ja kirkkauden kasvattamiseksi. Perusteluissa vitataan myds julkaisuun D4.

Patentinhaltijan ja vaitteentekijén lausumat

Patentinhaltijan lausuma 12.3.2014:

Patentinhaltija on tulkinnut, etta vaitteentekijan vaiteperusteena on puuttuva keksinnéllisyys. Vaitteentekijan
perusteluista patentinhaltija toteaa:

D1+ D2

Patenttivaatimusten mukainen ei ole ilmeista sellaiselle alan ammattilaiselle, joka on perehtynyt seka
julkaisuun D1 etta D2. Keksinto ei perustu valkoisuuden ja kirkkauden lisdamiseen, vaan helpottaa
selluloosan jauhatusta nanofibrilloituun muotoon. Julkaisut D1 tai D2 eivat lity nanoselluloosaan. Patentin
mukaisella optisella kirkasteella on myds erilainen molekyylirakenne kuin julkaisussa D2 esitetylla "Congo
Red" -variaineella.

D3+D4

Patentissa kuvattu keksintd ei perustu valkoisuuden tai kirkkauden lisaamiseen vaan helpottaa selluloosan
jauhatusta nanofibrilloituun muotoon. Julkaisussa D3 on kaytetty amfoteeristd CMC-polymeeria. Julkaisussa
D3 ei ole ehdotettu aineita, joilla tdma voitaisiin korvata. Optiset kirkasteet poikkeavat merkittavasti CMC:sta
molekyylirakenteeltaan. Julkaisun D4 mukaista optista kirkastetta kdytetdan vaaleuden ja kirkkauden
lisdamiseksi, ei helpottamaan jauhatusta.

D4+D5

Julkaisu D4 ei liity nanoselluloosaan vaan tavalliseen selluloosaan. Julkaisussa D5 mainitaan nanofibrilloidun
selluloosan valmistusmenetelma, mutta siind ei ehdoteta minkaanlaisia jauhatuksen lisdaineita. Nainollen
alan ammattilainen ei olisi motivoitunut yhdistamaan julkaisuista D4 ja D5 ilmenevia seikkoja.

D3+D7+D6

Julkaisussa D6 kasitelldan vain nanoselluloosan kuivaukseen ja uudelleendispergointiin liittyvia ongelmia.
Mahdollisia lisaineita ei ole yksilbity. Alan ammattilainen ei olisi tutustunut julkaisuun D6, kun han miettisi
ratkaisua nanoselluloosan valmistamiseksi. Julkaisu D6 osoittaa, ettd nanoselluloosa on aiheluokkana
monimutkainen. Tavalliseen selluloosan valmistukseen annettuja opetuksia ei voi siirtaa nanoselluloosan
valmistukseen. Julkaisussa D7 ei ole kuvattu optisen kirkasteen lisdysta nanofibrilloidun selluloosan sekaan
jo jauhatuksen tai fibrilloinnin aikana.

Yhteenvetona patentinhaltija paattelee, ettei alan ammattilaisen olisi iimeista paatya vaatimusten 1-9
mukaiseen menetelmaan tai vaatimusten 10-12 mukaiseen kayttédn minkaan julkaisun D1-D7 perusteella.
Optisen kirkasteen lisdys jauhatuksen tai fibrilloinnin aikana mm. parantaa sen retentiota nanofibrilloituun
selluloosaan, mika etu ei kay ilmi mistaan julkaisusta D1-D7.

Vaitteentekijan uusi lausuma 14.8.2014:

Vaitteentekijan mukaan patenttivaatimusten mukaiselta menetelmalta ja kaytolta puuttuu keksinndllisyys
julkaisun D2 perusteella, kun lisaksi otetaan huomioon julkaisu D1, julkaisun D5 perusteella, kun lisaksi
otetaan huomioon julkaisu D4, julkaisun D3 perusteella kun lisdksi otetaan huomioon julkaisu D4, tai
julkaisun D3 perusteella, kun lisdksi huomioidaan julkaisu D7. Vaitteentekija on lisdksi oheistanut CMC:ta
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koskevan Wikipedia artikkelin. Edellistd lausumaansa vaitteentekija on tdydentanyt mm. seuraavilla
lisaperusteilla:

Vaitteentekija korostaa, etta julkaisussa D2 mainitaan "mikrofibrillit" muutamassakin kohtaa. Samoin
julkaisussa D2 on mainittu, ettd "Congo Red" nimisen variaineen lisdys lyhentda jauhatusaikaa 55 %.
Vaitteentekijan mielesta julkaisun D2 mukaiset mikrofibrillit ja patentin mukainen nanofibrilloitu selluloosa
eivat patentin selityksen perusteella eroa toisistaan.

Julkaisun D3 osalta vaitteentekija korostaa, etta siind on esitetty tavanomainen jauhatus- ja fibrillointivaihe
nanofibrilloidun selluloosan muodostamiseksi, ja ettd myds patentissa on esitetty nanofibrillioidun selluloosan
muodostus tavanomaisella jauhatuksella. Nain ollen alan ammattilaiselle olisi ilmeista annostella julkaisun
D4 mukaisia optisia kirkasteita julkaisun D3 mukaiseen jauhatukseen. Optisen kirkasteen lisdyskohta olisi
alan ammattilaiselle tavanomaista optimointia.

Julkaisusta D5 vaitteentekija korostaa, etta patentti kuvaa pelkan standardimenetelman nanofibrilloidun
selluloosan valmistamiseksi (kuten D3 + D4 osalta). Alan ammattilainen etsisi eri kohtia, johon optista
kirkastetta voitaisiin annostella ja paatyisi patentin mukaiseen ratkaisuun, kun julkaisu D4 otetaan lisaksi
huomioon.

Vaitteentekijan mukaan patenttivaatimusten mukaiseen keksintéon paadytadan myds, mikali julkaisussa D3
seka D7 (ja D6) esitetyt seikat yhdistetaan. Perusteet ovat osin samoja kuin ylla on kuvattu julkaisun D3
osalta.

Patentinhaltija ei ole vastannut vaitteentekijin vimeisimpaan lausumaan

Paatoksen perusteena olevat patenttivaatimukset

Paatds perustuu myodnnetyn patentin FI 123289 patenttivaatimuksiin 1-12. Patenttivaatimukset 1-9 koskevat
menetelmaa nanofibrilloitua selluloosaa sisaltdvan massan valmistamiseksi, vaatimus 10 koskee massan
kaytt6ad komposiiteissa ja vaatimukset 11-12 massan kayttéa paperin tai kartongin valmistuksessa.

PERUSTELUT
Uutuus (PatL 2 §)

Patenttivaatimusten 1-12 mukaiset menetelméat ja kaytot ovat uusia, mika ilmenee myds vaitteentekijan ja
patentinhaltijan lausumista. Julkaisuista D1-D7 ei ilmene optisen kirkasteen lisaysta jauhatusvaiheessa tai
fibrillointivaiheessa, kun valmistetaan massaa, joka siséltéda ainakin 30 - % nanofibrilloitua selluloosaa.

Olennainen ero (keksinnollisyys) (PatL 2 §)

Vaitteentekijan lausumaa on tulkittavissa siten, etta jokin julkaisuista D2, D3 tai D5 olisi patenttivaatimusten
1-12 kannalta relevantein (Iahinta tekniikkaa). Ongelmana on sdastaa energiaa nanofibrilloitua selluloosaa
sisaltavan paperin, kartongin tai komposiitin valmistuksessa ja samalla parantaa valmistetun paperin,
kartongin tai komposiitin laatua.

Julkaisun D2 perusteella alan ammattilainen on motivoitunut kokeilemaan erilaisia jauhatuksen apuaineita,
Niitd on listattu muun muassa julkaisun D2 taulukkoon 1. Patenttivaatimusten mukaiset optiset kirkasteet
eroavat kuitenkin julkaisussa D2 mainituista apuaineista. Julkaisu D2 on myds keskittynyt tavanomaisen
selluloosan jauhatukseen. Julkaisussa D2 mainitaan ilmaus "microfiber" (mikrokuitu). Tata termia kaytetdan
kuitenkin yleisesti myds, kun tarkoitetaan tavanomaisempaa selluloosaa. Kaikki selluloosamassat sisaltavat
pienia maaria pieniad kuitujakeita (mikrokuituja). Patenttivaatimusten mukainen massa, jossa on
nanofibrilloitua selluloosaa vahintaan 30 p-%, on katsottava merkittavasti pidemmalle jauhetuksi tai
fibrilloiduksi kuin julkaisun D2 mukainen massa.

Julkaisussa D3 on kuvattu nanofibrilloidun selluloosan valmistus jauhamalla tai fibrilloimalla selluloosaa
CMC:n lasnéollessa. Julkaisu D3 ei kuitenkaan ehdota optisten kirkasteiden kaytt6a jauhatuksen tai
fibrilloinnin apuaineena.
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Julkaisussa D5 on kuvattu selluloosan jauhatus ja fibrillointi nanofibrilloiduksi selluloosaksi, jota helpotetaan
entsyymikasittelylld. Mydskaan julkaisussa D5 ei ehdoteta optisten kirkasteiden kaytt6a jauhatuksen tai
fibrilloinnin apuaineena.

Mikali jokin julkaisuista D2, D3 tai D5 tulkittaisiinkin relevanteimmaksi patenttivaatimusten 1-12 kanssa,
paperinvalmistuksen ammattilainen ei niden perusteella paatyisi vaatimusten 1-12 mukaisiin ratkaisuihin,
kun ongelmana on saastaa energiaa nanofibrilloitua selluloosaa siséltavan paperin, kartongin tai komposiitin
valmistuksessa ja samalla parantaa naiden tuotteiden laatua. Julkaisut D2, D3 tai D5 eivat

opasta paperinvalmistuksen ammattilaista hakemaan ratkaisua tdhan ongelmaan julkaisuista D1, D4 tai
D6-D7. Nain ollen alan ammattilainen ei ottaisi julkaisujen D2, D3 tai D5 lisaksi huomioon optisen kirkasteen
lisdystd, joka on kuvattu julkaisuissa D1, D4 tai D6-D7. Patenttivaatimusten 1-12 mukainen keksintd
aikaansaa myo6s useita etuja, kuten vahemman energiaa kuluttavan jauhatuksen tai fibrilloinnin, optisen
kirkasteen parantuneen retention seka laadukkaamman paperin, kartongin ja komposiitin.
Patenttivaatimusten 1-12 mukaiset menetelmat ja kaytét eroavat siten olennaisesti julkaisuista D1-D7
tunnetusta tekniikasta.

Teollinen kayttokelpoisuus (PatL 1 §)
Patenttivaatimusten 1-12 mukaisia keksint6ja voidaan kayttaa teollisesti.
Yhteenveto

Vaite hylataan ja patentti pysytetdan voimassa PatL 25§:n 2 mom. nojalla. Patenttivaatimuksissa 1-12
maaritellyt menetelmat tai kdytoét ovat uusia ja eroavat olennaisesti tunnetusta (PatL 2§).

Vanhempi tutkijainsinoori Heimo Koskinen
Johtava tutkijainsin6ori Timo Kallio
Puhelin: (09) 6939 5938

Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
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Oheisena valitusosoitus

Patentti- ja rekisterihallituksen merkintdja:

Paatos on annettu tiedoksi saantitodistusta vastaan

Paatds on annettu tiedoksi kuuluttamalla Patentti- ja rekisterihallituksen
julkaisemassa lehdessa

Paatds on annettu tiedoksi hakijalle/asiamiehelle/lahetille
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Téhén paatokseen tyytyméton saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmé on toimitettava markkinaoikeuteen 60 péiviin kuluessa paatoksen
tiedoksisaantipdivisti, sitd pdivad lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen pdiva on pyhépéivi, lauantai,
itsendisyyspédiva, vapunpiivi, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vield seuraavana arkipédivana.

Tiedoksisaantipdivén osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessé on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen kolmantena péivina sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta paivasta.

Milloin kysymyksessa on asianosaisen suostumuksen perusteella tapahtuva sahkoinen tiedoksianto, tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen siné pdivénd, kun asiakirja on noudettu Patentti- ja rekisterihallituksen osoittamalta yhteydelta.

Jos pédtds on kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sdahkdisend julkaistussa Patentti- tai Hyodyllisyysmallilehdessa,
katsotaan péétos tiedoksisaaduksi lehden julkaisupéivina.

Valituskirjelmén sisilto

Valituskirjelmissé on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta;

- valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

- pddtos, johon haetaan muutosta, miltd kohdin pditdkseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siithen vaaditaan
tehtdvaksi sekd

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, tdmén laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Jos valittajan puhevaltaa kayttaa
hénen laillinen edustajansa tai asiamiehensé taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkild, on valituskirjelméssé
mainittava myds tdmén nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmin liitteet

Valituskirjelméén on liitettava:

- Patentti- ja rekisterihallituksen paétos alkuperdisend tai jéljenndksend;

- todistus siitd, mind pédivind paitds on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitd hallintolainkdyttolain 21 §:ssi sdddetdén;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niité ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

Valituskirjelméin toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelméd voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkildkohtaisesti, asiamiestd kdyttden, ldhetin
vilitykselld, postitse, telekopiona tai séhkopostilla. Valituskirjelmén on oltava perilld méérdajan viimeisend pdivana
ennen tuomioistuimen aukioloajan paattymistd. Aukiolo péattyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314

Puhelin: 029 56 43300

Sahkoposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittdvastd oikeudenkdyntimaksusta sdddetdéin tuomioistuinten ja erdiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittdvistd maksuista annetussa laissa (701/1993).



	Päätös väitteen-/ mitätöintivaatimuksentekijälle – patentti/ HM pysytetään voimassa

