PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PAATOS mitatsintivaatimuksen tekijélle - rekisterdity
Hyodyllisyysmallijaosto hyadyllisyysmalli mit&tsity osittain

07.11.2012

Seppo Laine Oy
Iltamerenkatu 3 B
FI-00180 Helsinki

FINLAND

Hyodyllisyysmalli nro 9153

Luokka C11C 1/10 (2006.01)

Haltija Arizona Chemical

Asiamies Borenius & Co Oy Ab (ﬂ@&
Asiamiehen viite A2462FI-N )
Mitatointi-

vaatimuksen tekija Forchem Oy

Asiamies Seppo Laine Oy

Asiamiehen viite S1648FORC/Z4264F100/Kathy Wasstrém

Pyydamme teit& ilmoittamaan hy&dyllisyysmallin numeron kirjelmassanne Patentti- ja rekisterihallitukselle.

PAATOKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT

Mitadtointivaatimus

Mitatsintivaatimuksen tekijé, Forchem Oy, on mitatéintivaatimuksessaan pyytanyt hyédyllisyysmallin

nro U9153 julistamista mitattéméksi, koska Forchem Oy:n mukaan hysdyllisyysmallissa ei ole kuvattu tapaa,
jolla alan ammattimies voisi toistaa keksinnén (HmL 19 § 2 mom), suojavaatimus 1 ei ole uusi (HmL 2 §,

19 § 1 mom) eiké se eroa selvasti tunnetusta tekniikasta (HmL 2 §, 19 § 1 mom).

Hyodyllisyysmallin haltija on toimittanut 17.10.2011 uudet supistetut suojavaatimukset. Mitatdintivaatimuksen
tekija on pyytéanyt edelleen hyadyllisyysmallin julistamista mit4ttémaksi, koska keksintd ei ole riittavan tarkasti
kuvattu, eiké se eroa tunnetusta tekniikasta. Vaikka mitatsintivaatimuksen tekij4 ei tdssé vaiheessa ole johto-
paatoksisséan pyytanyt mitattdmaksi julistamista puuttuvan uutuuden perusteella, on mitatdintivaatimuk-
sessa kuitenkin esitetty, ettd keksinto ei ole uusi.

Viitejulkaisut
Mitétdintivaatimuksen tueksi esitetyt julkaisut:

D1: Tuotetiedot, Sylfat®2LT, tammikuu 2000

D2: Tuotetiedot, Sylfat®2LT, helmikuu 2003

D3: Rasvahappokoostumuksen GC-analyysi, marraskuu 2007

D4: Sylfat®2LT Hintatiedot, joulukuu 1999

D5: Sahkopostiviestit A. Purcellin ja R. Caprottin valilla, 2007

D6: ASTM Standarditestausmenetelma D5771

D7: Forchem Oy, Tuotekuvaus, 1994

D8: EP1209215 A2

D9: “Tall Oil and its Uses”, Pulp Chemicals Association (1965), sivut 1-3, 12-19, 30-33

D10: Nogueira, J.M.F., Refining and Separation of Crude Tall-Oil Components; Separation Science and
Technology, 31(17), sivut 2307-2316, 1996

D11: Holmbom, B.: Constituents of Tall Oil, A Study of Tall Oil Processes and Products; Academic
Dissertation; the Faculty of Chemical Engineering of the Abo Akademi; 1978

D12: Investigations in Turkish Tall Qil, 1979, s. 15-19, 26-35, 60-67, 122-124

Postiosoite PL1160 Kéyntiosoite  Arkadiankatu 6 A Puhelin 09 6939 500
00101 Helsinki 00100 Helsinki Telefax 09 6939 5328

Pankki Nordea Oyj Pohjola Pankki Oyj Sampo Pankki Oyj
FI19716603000104227 FI4750000120253579 F13489199710000732

NDEAFIHH OKOYFIHH DABAFIHH



2/6

Julkaisu D1 on Sylfat® 2LT tuotetietoesite vuodelta 2000. Esitteest kay ilmi, ettéd kyseinen tuote tyypillisesti
siséltaa painostaan
- 64 % C18:2-rasvahappoa ja muita monityydyttymattomia rasvahappoja,
- 30 % C18:1-rasvahappoa,
- 2 % tyydyttyneita rasvahappoja,
- 1,8 % hartsihappoja,
ja tuotteen samennuspiste on -6 °C.
Tuote-esitteen tietojen perusteella voidaan laskea, etté tuotteessa on tyydyttymattémia rasvahappoja 94 %.

Julkaisuja D2 ja D3 ei ole huomioitu paatcksen teossa, koska ne ovat iimestyneet mitatéintivaatimuksen
kohteena olevan hyédyllisyysmallin etuoikeuspéivan (5.8.2002) jalkeen. On myés huomattava, etté julkaisus-
ta D3 tai muistakaan julkaisuista ei ilmene mit&an, minkéa perusteella analyysitulokset olisivat yhdistettévissa
ennen esilld olevan hyédyllisyysmallirekistersinnin etuoikeuspaivaa myynnissa olleeseen tuotteeseen.

Julkaisusta D4 ilmenee Sylfat 2LT tuotteen hintatietoja vuodelta 1999. Mitatéintivaatimuksen tekijan mukaan
(19.12.2011 paivatty lausuma) "julkaisusta D4 selkeésti kdy ilmi, etté pienikin tuotemuutos johtaa tuotteen
nimen muuttamiseen”. Kyseista asiaa ei kuitenkaan 16ydy julkaisusta D4.

Julkaisu D5 on sahkdpostiviestit vuodelta 2007, joista ilmenee, ettd tuotteen Sylfat 2LT spesifikaatiossa tai
tuotannossa ei ole ollut muutoksia aikavalilla 2001/2002 — 2004/5. Julkaisusta D5 ei kuitenkaan iimene
tarkkoja paivamaaria.

Julkaisu D6 on standardi, jonka mukaisesti esilla olevassa hyédyllisyysmallissa on tehty mittauksia. Mitatéin-
tivaatimuksen tekija on ottanut julkaisun esille osoittaakseen julkaisun D7 olevan uutuuden este.

Julkaisu D7 on tuotekuvaus raakamantyoljytisleista. Julkaisusta ilmenee mantyéljyrasvahappokoostumus
Valke Tofa 2, jossa on tyypillisesti

- 11,7 % C18:3-rasvahappoja,

- 48,2 % C18:2-rasvahappoja,

- 31,3 % C18:1-rasvahappoja,

- 2,5 % tyydyttyneita rasvahappoja,

- 93,9 % tyydyttymattdmia rasvahappoja,

- 1,1 % C18:0-rasvahappoja, ja

- 2 % hartsihappoja,
ja tuotteen samentumispiste on -2 °C.

Julkaisusta D8 (kappale [0001]) kay ilmi rasvahappojen ja parafiinidispersantin seos, jolla on parannettu
kylméstabiilisuus. Julkaisusta (ks. kappaleet [0015], [0064]) ilmenee koostumus A1, jossa on painosta

- 60 % C18:2- ja C18:3-rasvahappoja,

- 30 % C18:1-rasvahappoja,

- 4 % tyydyttyneita rasvahappoja,
ja jonka jahmettymispiste on -9 °C. Kyseisen seoksen samentumispiste on -27 °C.

Julkaisusta D8 (ks. kappale [0019]) kay myos iimi koostumusten A1 ja A2 sekoitus, jossa on tyydyttymat-
témia rasvahappoja vahintaan 90 %.

Julkaisu D9 kasittelee méantyoljya ja sen kayttoa ja julkaisu D10 késittelee raakaméntyéljyn komponenttien
jalostusta ja erottamista. Mitatsintivaatimuksen tekija on esittanyt julkaisut D9 ja D10 mitatéinti-
vaatimuksensa tueksi viitejulkaisuluettelossa, mutta mitéd&n muuta viittausta néihin julkaisuihin ei 16ydy

lausumista. Kyseisia julkaisuja ei ole huomioitu paatéksen teossa, koska ei ole esitetty mitdén syyta, miksi
ne pitéisi huomioida.

Julkaisu D11 kasittelee méntyoljyn koostumusta.
Julkaisu D12 kasittelee turkkilaisen mantysljyn koostumuksesta ja ominaisuuksista tehtya tutkimusta.

Julkaisusta (sivu 61, viimeinen lause; sivuilla 65 ja 66 oleva kappale Geographical location) kay ilmi, etta
puun kasvuilmastolla on vaikutusta puista saatavan mantyéljyn koostumukseen.
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Mitétdintivaatimuksen tekijan ja hysdyllisyysmallin haltijan lausumat

8.7.2011  saapunut Forchem Oy:n mitatdintivaatimus

17.10.2011 saapunut hyédyllisyysmallin haltijan lausuma ja muutetut suojavaatimukset
20.12.2011 saapunut mitatsintivaatimuksen tekijan lausuma

22.2.2012 saapunut hyddyllisyysmallin haltijan lausuma

Padtdoksen kohteena olevat suojavaatimukset

Paatoksen kohteena ovat hyddyllisyysmallin haltijan toimittamat uudet muutetut suojavaatimukset 1-17, jotka
Patentti- ja rekisterihallitus on vastaanottanut 17.10.2011.

Itsendisen suojavaatimuksen kohteena on mantyéljyrasvahappokoostumus, tunnettu siits, ettd koostumus
siséltaa

i) enemman kuin 10 % C18:3-rasvahappoja,

if) enemman kuin 30 % C18:2-rasvahappoja,

iif) véhemman kuin 35 % C18:1-rasvahappoja,

iv) vahemman kuin 1,5 % tyydyttyneité rasvahappoja,

V) enemmé&n kuin 90 % tyydyttyméattomia rasvahappoja,

vi) véhemman kuin 1 % C18:0-rasvahappoja, ja

vii) v@hemman kuin 2 % hartsihappoja,
aikaansaamaan koostumuksen parannetun matalien lampétilojen stabiilisuuden ja ettd mainitun méantyéljy-
rasvahappokoostumuksen samennuspiste on alhaisempi kuin -4 °C.

Uusi suojavaatimus 1 on muokattu yhdistamalla alkupersiseen suojavaatimukseen 1 alkuperéisesta suoja-
vaatimuksesta 10 kohdat véhemman kuin 1 % C18:0-rasvahappoja, ja véhemman kuin 2 % hartsi- happoja.

Alkuperaiset epaitsenéiset suojavaatimukset 2, 7 ja 10 on muokattu vastaamaan uutta itsenaista suoja-
vaatimusta 1.

PAATOKSEN PERUSTELUT
Keksinnon toisinnettavuus (HmL 19 § 1 mom. 2 kohta)

MitatSintivaatimuksen tekija on lausumissaan esittanyt, etté hyddyllisyysmallista puuttuu piirteita, jotka
selventdisivat kuinka suojavaatimuksen 1 mukainen koostumus on mahdollista saavuttaa, jolloin keksinté ei
ole riittévéan tarkasti kuvattu.

Hyddyllisyysmallin U9153 suojapiiri kohdistuu suojavaatimuksen 1 maérittelemé&an mantydljyrasvahappo-
koostu mukseen.

Esillé olevan hyadyllisyysmallin selitysosassa (sivu 4, rivi 5 — sivu 5, rivi 21) esitetaan selvasti, millainen
rasvahappokoostumus on tavoitteena. Selitysosassa esitetdaan my®és riittavasti keinoja, joilla tarkoitettuun
lopputulokseen paastaan, esim. tislaamalla raakaméntyéljya tai sekoittamalla eri lahteista, esim. mantyol-
jysta peréisin olevia rasvahappoja (sivu 8, rivit 4-6; sivu 9, rivit 8-18). Selityksessa myds annetaan riittavésti
ohjeistusta sopivien raaka-aineiden valintaan ja niiden késittelyyn méantyéljyrasvahappokoostumuksen
aikaansaamiseksi esim. tislausta hyédyntamalla.

Suojavaatimuksen 1 maaritteleman mantyéljyrasvahappokoostumuksen katsotaan olevan esitetty niin
selvasti, ettd alan ammattimies voi esityksen perusteella kayttaa keksintoa.
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Uutuus ja selvd ero (HmL 19 § 1mom. 1 kohta; HmL 2 §)

Uutuus

Mitatdintivaatimuksen tekijan mukaan suojavaatimuksessa 1 esitetylté keksinnélta puuttuu uutuus seka
julkaisuun D1 ettd D7 nahden.

Mitatdintivaatimuksen tekija myontaa Patentti- ja rekisterihallituksen 20.12.2011 vastaanottamassa lausu-
massa, etté julkaisu D1 ei mainitse kaikkia suojavaatimuksen piirteits, mutta mitatéintivaatimuksen tekijan
mielesta julkaisujen D2/D3 ja D5 yhdistelma todistaa, etta jaljelle jazvat piirteet on implisiittisesti kuvattu
myds julkaisussa D1.

Uutuutta arvioitaessa tarkastellaan, kayvatko kaikki vaatimuksen piirteet iimi yhdesta julkaisusta, joka on
tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemis- tai prioriteettipdivaa. Julkaisu on uutuudeneste vain jos kaikki
vaatimuksen piirteet kayvat siita ilmi.

Koska julkaisusta D1 ei kay ilmi kaikkia itsendisen suojavaatimuksen 1 maéarittelemén koostumuksen
piirteitd, on suojavaatimus 1 uusi julkaisuun D1 néhden.

Mitatointivaatimuksen tekijan mukaan myés julkaisu D7 on uutuudeneste suojavaatimukselle 1. Julkaisusta
D7 ilmeneva rasvahappokoostumus ei kuitenkaan tayts kaikkia suojavaatimuksen 1 méaaritteleman rasva-
happokoostumuksen madaritteita. Suojavaatimuksen 1 maéritteleméassa koostumuksessa

- tyydyttyneita rasvahappoja on vahemman kuin 1,5 %,

- C18:0 rasvahappoja alle 1 %,

- hartsihappojen méaéara alle 2 % ja

- samentumispiste on -4 °C.

Julkaisusta D7 ilmenevéssa Valke Tofa 2 —koostumuksessa
- tyydyttyneita rasvahappoja on 2,5 %,
- C18:0 rasvahappoja 1,1 %,
- hartsihappoja 2 % ja
- samentumispiste on -2 °C.

Julkaisusta D7 iimenevé Valke Tofa 2 —koostumus ei siis téyta kaikkia suojavaatimuksen 1 maaritteleman

mantyoéljyrasvahappokoostumuksen méadritteit, eika se nain ollen muodosta uutuudenestetta suojavaati-
mukselle 1.

Mitatsintivaatimuksen tekija on esittanyt, ettd mittaustarkkuuksien antamat vaihtelut huomioiden julkaisun D7
C18:0-rasvahappojen ja hartsihappojen pitoisuus seka samentumispiste jaisivat rajan sisépuolelle ja ainoas-
taan tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus jaisi rajan ulkopuolelle. Tulee huomata, ett& yhdenkin arvon
jéé@minen suojavaatimusten asettamien rajojen ulkopuolelle riitt&4 uutuuden saavuttamiseen. Lisaksi mita-
téintivaatimuksen tekijén vetoaminen mittausepatarkkuuksiin on vailla perusteita, koska julkaisussa D7 ei
mainita mitd&n mittausepétarkkuuksista tai milla menetelmallé pitoisuusméaéritykset on tehty.

Samentumispisteen osalta mitatointivaatimuksen tekija on julkaisuun D6 viitaten esittényt, etta suojavaati-
muksen samennuspiste -4 °C pitaisi tulkita siten, etté mittaustulokset alle karkean valin -7,1- -0,9 °C olisivat
halutulla vélillé. Tulee huomata, ettd suojavaatimusten tulkinnassa voidaan kayttaa selitysta apuna, ei ulko-
puolisia julkaisuja. Edelleenkin uutuuden arvioinnissa arvioidaan suojavaatimuksessa esitettyja maaritteits ja
niiden ilmenemisté yhdest4 julkaisusta kerrallaan.

Mitétéintivaatimuksen tekij& on myds esittanyt, etta julkaisun D7 tuote on olennaisesti sama kuin hyédyl-
lisyysmallin esimerkki 2. Esimerkin 2 mukainen tuote ei kuitenkaan ole suojavaatimuksen mukainen tuote.
Télta osin todetaan, ettéd suojavaatimus maarittelee keksinndn suojapiirin, eivat esimerkit.

Mitatsintivaatimuksen tekija on lisaksi esittanyt, ettd tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus ei olisi tekninen
piirre, koska hyodyllisyysmallissa ei ole esitetty syyta sille, miksi niita pitéisi olla viela vahemman kuin esi-
merkissa mainittu m&ara. Taman vuoksi julkaisu D7 siséltaisi mitatsintivaatimuksen tekijan mukaan kaikki
suojavaatimuksen 1 tekniset pitoisuusarvot. Hyédyllisyysmallin selityksesté kay kuitenkin ilmi (ks. sivu 4, rivi
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32 — sivu 5, rivi 8; sivu 11, rivit 20-22), ettd on edullista saada niin paljon tyydyttyméttémia rasvahappoja kuin
mahdollista ja vain vahaisia maaria tyydyttyneita rasvahappoja keksinnén mukaiseen rasvahappokoostu-
mukseen. Néin ollen ei ole perusteita sille, ettei tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus olisi tekninen piirre.

Selvi ero

Mitatdintivaatimuksen tekijé on esittanyt, ettd hyddyllisyysmallin suojavaatimus 1 ei eroa selvasti julkaisujen
D8 ja D1 yhdistelmasta. Mitatdintivaatimuksen tekijan mielesta julkaisu D8 edustaa laheisinta tekniikan tasoa

esilla olevalle keksinndlle. Julkaisusta (ks. kappaleet [0015], [0064]) iimenee koostumus A1, jossa on
painosta

- 60 % C18:2- ja C18:3-rasvahappoja,
- 30 % C18:1-rasvahappoja,
eli 90 % tyydyttymattémia rasvahappoja,
- 4 % tyydyttyneita rasvahappoja,
ja jonka jahmettymispiste on -9 °C. Koostumuksessa on liséksi vahintaan 0,01 % parafiinidispersanttia.

Lausumassaan mitatdintivaatimuksen tekija on esittanyt julkaisun D1 koostumuksen A1. Lausumassa
esitetyt tiedot ovat kuitenkin todellisuudessa koottu useista koostumuksista. Lausumassa on yhdistetty
koostumuk- sen A1 tietoihin "vahintaan 90 % tyydyttymattomia rasvahappoja, (D8, s. 3. rivi 36)”. On kuitenkin
huomat- tava, ett& kyseinen lukuarvo liittyy koostumukseen, joka on koostumusten A1 ja A2 seos (sivu 3,
rivit 34-36).

Julkaisusta D8 (ks. taulukko 1) ilmenee ilman parafiinidispersanttia olevan koostumuksen A1 jahmepis-
teeksi -9 °C (esimerkki V1) ja 50 %:ssa naftassa mitattuna samennuspisteeksi -27 °C (esimerkki V7). Julkai-
susta D8 ei kéy ilmi, mik& on pelkan ilman parafiinidispersanttia olevan koostumuksen A1 samennuspiste.
Mitétdintivaatimuksen tekijé on esittanyt, etta julkaisun D1 perusteella koostumuksen A1 jahmepiste -9 °C
vastaisi samennuspistetta -6 °C. Julkaisusta D1 ilmenevassa mantyrasvahappokoostumuksessa on kuitenkin
tyydyttyneité rasvahappoja vahemman ja tyydyttymattomia rasvahappoja enemman kuin julkaisusta D8
ilmenevassa koostumuksessa A1, eli koostumuksissa on eroa. Tamén vuoksi ei pelkan saman jahme-
pisteen perusteella voi vetaa perusteltuja johtopaatoksia koostumusten samennuspisteista.

Julkaisu D8 voidaan valita Iahimmé&ksi tekniikan tasoksi esilld olevalle koostumukselle, koska molemmilla
tavoitellaan parannettua stabiilisuutta kylmissa olosuhteissa. Julkaisussa D8 tavoitteeseen on pyritty
lisd&mélla rasvahappokoostumuksiin paraffiini-dispersanttia, jolla saadaan jo erittéin pienina pitoisuuksina
suuri alennus jahmepisteeseen. Esilld olevan hyédyllisyysmallin mukaisessa keksinnéssa stabiilisuutta on
parannettu hallitulla rasvahappokoostumuksella. Suojavaatimuksen 1 mukaisen koostumuksen ratkaise-
maksi tekniseksi ongelmaksi voidaan katsoa julkaisusta D8 ilmenevalle rasvahappokoostumukselle
vaihtoehtoisen rasvahappokoostumuksen aikaansaaminen.

Lahtiessaan kehittdméan julkaisusta D8 ilmeneville rasvahappokoostumuksille vaihtoehtoista koostumusta
alan ammattimies on vahvasti motivoitu etsim&an ratkaisua erilaisten liséaineiden parista. Julkaisusta D8 tai
julkaisusta D1 ei ilmene mitdan, mika ohjaisi alan ammattimiests toimimaan julkaisun D8 opetuksen vastai-
sesti ja luopumaan jo pienina pitoisuuksina tehokkaan paraffiini-dispersantin kéytésta kehittaessaan vaihto-
ehtoista koostumusta julkaisusta D8 iimeneville rasvahappokoostumukselle.

Téamén vuoksi suojavaatimuksen 1 maaritteleméa méantyoljyrasvahappokoostumus eroaa selvésti julkaisussa
D8 esitetysta tarkasteltaessa sita yksinaan tai yhdessa julkaisun D1 kanssa.

Yhteenveto paatoksesta

Patentti- ja rekisterihallituksen 17.10.2011 vastaanottamien uusien supistettujen suojavaatimusten 1-17
kohteet on esitetty niin selvasti, ettd alan ammattimies voi esityksen perusteella kayttas keksintda, ne ovat

uusia julkaisuihin D1 ja D8 n&hden ja eroavat selvasti julkaisussa D8 esitetysta tarkasteltaessa sitd yksin tai
yhdessé julkaisun D1 kanssa (HmL 2 §).
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Rekisterdity hyddyllisyysmalli 9153 mitatoidaan taten osittain eli pysytetasin voimassa uusien supistettujen
suojavaatimusten mukaisena (HmL 21 §).

Jaostopadillikko Satu Seppala
Puhelin: (09) 6939 5621
Tutkijainsinoori Auli Rainio
Puhelin: (09) 6939 5472

Tdmé asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Valitusosoitus liitteena.

Patentti- ja rekisterihallituksen merkintoja:

Paatds on annettu tiedoksi saantitodistusta vastaan

P&&tds on annettu tiedoksi kuuluttamalla Patentti- ja rekisterihallituksen
julkaisemassa lehdessa

Paatos on annettu tiedoksi hakijalle/asiamiehelle/lzhetille
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