PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PAATOS VAITTEENTEKIJALLE - PATENTTI PYSYTETAAN
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Patentti nro 120628
Patenttihakemus nro 964881
Luokka C10L 1/14 (2006.01) / NH
Patentinhaltija Exxon Chemical Patents Inc.
Asiamies Berggren Oy Ab
Viitteentekija Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Viitteentekijan asiamies Kolster Oy Ab
Asiamiehen viite OP1006FI

Muut vaitteentekijat

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 patenttilain 25 §:n 2 momentin nojalla hylata vaitteen ja pysyttaa patentin
voimassa seuraavilla perusteilla:

PAATOKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT
Vaite

Vaitteessaan Clariant Produkte (Deutschland) GmbH vaatii patentin FI 120628 kumoamista
kokonaisuudessaan, koska patentin mukainen keksinto ei tayta patenttilain 2 §:ss& keksinnén uutuudelle ja
keksinndllisyydelle asetettavia vaatimuksia. Vaitteentekijan mukaan patenttivaatimuksen 1 mukainen
keksintd on tullut tunnetuksi julkaisusta D1 ja kaikilta patenttivaatimuksilta puuttuu keksinndllisyys julkaisujen
D1-D11 ja D13-D18 perusteella.

Lisaksi vaitteentekija kiistaa patentissa Fl 120628 pyydetyn etuoikeuden patevyyden.

Vaitteentekija on antanut patentinhaltijan lausumien johdosta lausumansa 27.07.2011 ja 25.01.2012.

Viitejulkaisut

Vaitteen perusteeksi on esitetty julkaisut:

D1. US 4002437 A (11.01.1977)

D2. US 4211534 A (08.07.1980)

D3. US 2487189 A (08.11.1949)

D4. British Standard EN 590:1997 (julkaisusta ei kay ilmi tarkka julkaisuajankohta)
D5. US 4402708 A (06.09.1983)

D6. GB 1074232 A (05.07.1967)

D7. US 4551257 A (05.11.1985)

D8. EP 398101 A1 (22.11.1990)

D9. NAPTC-PE-112 (25.10.1977)

D10. WO 93/14178 A1 (22.07.1993)

D11. US 4512903 A (23.04.1985)

D12. GB 9411614.2 (vaitepatentin etuoikeusasiakirja)
D13. WO 94/17159 A1 (04.08.1994)

D14. WO 94/17160 A1 (04.08.1994)
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D15. Takagi et al., Comp. Biochem. Physiol. 1977, 57B, 37-39
D16. Neumidiller, O-A, Rompps Chemie-Lexikon, 1987, 3917
D17. Garabrant, A.R., Lubricity of JP-5 and diesel fuels, NTIS, December 1974

Lausumansa 27.07.2011 liitteena vaitteentekija on lisdksi esittanyt julkaisun:
D18. US 3658493 (25.04.1972)

Patentinhaltijan lausumat

Patentinhaltija on antanut vaitteen johdosta lausumansa 08.04.2011 ja vaitteentekijan lausuman johdosta
lausumansa 20.09.2011.

Patentinhaltija pyytaa, etta vaite hylataan.

Patentinhaltijan mukaan vaitteentekija on tulkinnut vaarin vaitepatentin patenttivaatimuksia.
Patenttivaatimusten mukainen keksint6 ei ole tunnettu mistdan vaitteessa esitetyista viitejulkaisuista.
Keksintd ei mydskaan ole alan ammattilaiselle ilmeinen viitejulkaisujen valossa.

Paatéksen kohteena olevat patenttivaatimukset

Paatdksen kohteena ovat myonnetyn patentin patenttivaatimukset 1-11.

Itsendinen patenttivaatimus 1 kohdistuu kylmajuoksevuutta parantavan aineen kayttéon sellaisen
polttodljykoostumuksen, jonka rikkipitoisuus on korkeintaan 0,05 paino- %, voitelevuuden I|saam|sek5|
Kaytettava aine on dljyliukoinen polaarmen typpiyhdiste, jossa on kaksi tai useampia kaavan NR 8R!
mukaista substituenttia. Seka R etta R'* on 8-40 hiiliatomia kasittava hiilivetyryhma. R 3Ja R voivat olla
samanlaisia tai erilaisia ja yksi tai useampi naista substituenteista voi olla siitd saatuna kationina.

Patenttivaatimukset 2-11 ovat epaitsendisia vaatimuksia, jotka viittaavat suoraan tai toisen epaitsenadisen
vaatimuksen valityksella patenttivaatimukseen 1.

PAATOKSEN PERUSTELUT
Etuoikeus

Vaitteentekija esittaa, etta vaitepatentissa pyydetty etuoikeus hakemuksesta GB 9411614 ei ole pateva,
koska patenttivaatimuksesta 1 puuttuu etuoikeusasiakirjassa esitettyja maareita. Siten keksinto, erityisesti
keksinndssa kaytettdvan lisdaineen rakenne, on patenttivaatimuksessa 1 maaritelty laajemmin kuin
etuoikeusasiakirjassa.

Vaitekasittelyssa etuoikeuden patevyydella on merkitysta vain, jos kasittelyssa esitetdan patentoitavuuden
este, joka on tullut julkiseksi vaitepatentin etuoikeuspaivan 09.06.1994 ja hakemuksen kansainvalisen
tekemispaivan 08.06.1995 valisend aikana. Kuten jaljempana esitetdan, eivat talla aikavalilla julkiseksi tulleet
julkaisut D13 ja D14 ole patentoitavuuden esteita. Etuoikeuden patevyyteen ei sen vuoksi oteta tassa
kantaa.

Uutuus ja olennainen ero (keksinndllisyys) (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta; Patl 2

Julkaisu D1 koskee dieselpolttoainekoostumusta. Julkaisusta tunnetaan lisdaineseoksen kayttd sellaisen
polttodljykoostumuksen, jonka rikkipitoisuus on korkeintaan 0,05 paino- %, voitelevuuden lisdamiseksi. YKsi
lisdaineseoksen ainesosista on suola, joka on muodostettu fosforihapon happamasta esterista ja amiinista
(palsta 6, rivit 17-44). Valitsemalla julkaisussa esitetyista vaihtoehdoista esteriksi monoesteri ja amiiniksi
sekundaarinen amiini paadytaan yhdisteeseen, joka vastaa patenttivaatimuksen 1 mukaisesti kaytettavan
typpiyhdisteen rakenteen maarittelya. Julkaisussa on kuitenkin tuotu esille (palsta 7, rivit 15-22), etta
typpiyhdiste yksindan ei lisda voitelevuutta. Nain ollen patenttivaatimuksen 1 mukainen kaytté ei ole tullut
tunnetuksi julkaisusta D1 eika ole julkaisun perusteella iimeinen alan ammattilaiselle.
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Julkaisusta D3 tunnetaan dieselpolttoaineissa kaytettava lisdaine, joka on valmistettu neutraloimalla
hydrolysoituun valaanpaadljyyn sisaltyva rasvahappojen ja alkoholien seos pitkaketjuisella primaarisella
alifaattisella amiinilla. Lisdaine kasittda rasvahappojen amiinisuoloja, jotka ovat rakenteellisesti [ahella
vaitepatentin patenttivaatimuksen 1 mukaisesti kaytettavia typpiyhdisteita. Vaitteentekijdn mukaan alan
ammattilainen paatyisi korvaamaan julkaisun D3 yhdisteet julkaisusta D13 tunnetuilla, jotka vastaavat
vaitepatentin patenttivaatimuksessa 1 maariteltyja. Julkaisusta D3 ei kuitenkaan kay ilmi, ettd rasvahappojen
amiinisuolat yksindan kaytettyina lisaisivat polttoaineiden voitelevuutta. Julkaisusta saa pikemminkin sen
kasityksen (palstan 2 rivit 3-16), etta lisdaineseoksen toimivuuden kannalta on oleellista sen valmistaminen
varsin erikoisesta lahtdaineesta, joka on jo itsessédan useita erilaisia funktionaalisia ryhmia sisaltavien
yhdisteiden seos. Alan ammattilainen ei paatyisi julkaisun D3 perusteella patenttivaatimuksen 1 mukaiseen
keksintdon.

Julkaisu D6 koskee polttodljykoostumusta, joka sisaltaa lisaainetta voitelevuuden lisdamiseksi. Lisaaine on
polyamiinin tai hydroksiamiinin seka dikarboksyylihapon esterin seos tai reaktiotuote.

Julkaisusta D7 tunnetaan amidoitujen dialkyleenitriamiinien kayttd kitkaa vahentavina lisdaineina
polttodljykoostumuksissa.

Julkaisusta D11 tunnetaan hydroksisubstituoiduista monokarboksyylihapoista ja sekundaarisistd amiineista
valmistettuja amideja kitkaa vahentavina lisaaineina.

Julkaisusta D14 tunnetaan karboksyylihappojen estereiden kaytto polttodljykoostumusten voitelevuuden
lisddmiseksi.

Julkaisujen D6, D7, D11 tai D14 mukaisesti kaytettavat yhdisteet eivat ole rakenteellisesti niin Iahella
patenttivaatimuksen 1 mukaisesti kaytettavia typpiyhdisteita, ettd alan ammattilainen paatyisi
patenttivaatimuksessa 1 maariteltyyn kayttéon naiden julkaisujen perusteella.

Julkaisu D9 on selostus tutkimuksista koskien polttodljykoostumuksen luontaisten ainesosien,
epapuhtauksien ja lisdaineiden vaikutusta voitelevuuteen. Julkaisusta kay ilmi useiden polttodljyissa
kaytettaviksi hyvaksyttyjen lisdaineiden vaikutus polttodljyn voitelevuuteen (kohta 7 sivuilla 8-9). Tutkimusten
perusteella julkaisussa suositellaan korroosionestoaineiden lisaamista polttodljyyn voitelevuuden
parantamiseksi (sivun 2 toinen kappale, kohta 3). Jos alan ammattilainen lahtisi julkaisun D9 perusteella
valitsemaan polttodljykoostumusten voitelevuutta lisdavia yhdisteita sellaisten yhdisteiden joukosta, jotka on
jo hyvaksytty kaytettaviksi lisdaineina jossain toisessa tarkoituksessa, keksinnén mukaisesti kaytettavat
typpiyhdisteet eivat olisi johdonmukainen valinta.

Julkaisussa D17 esitetdan, etta polttodljyn typpipitoisuuden ja voitelevuuden valilla on riippuvuus.
Paatelmissa todetaan kuitenkin, ettei voitelevuus valttamatta johdu 6ljyn sisaltdmista typpiyhdisteista, vaan
mahdollisesti 6ljyyn sisaltyvista tuntemattomista polaarisista yhdisteista, joiden pitoisuus korreloi
typpipitoisuuteen (sivu 72, toinen kappale).

Julkaisuista D2, D5, D8, D10, D13 ja D18 tunnetaan polttodljykoostumusten kylmajuoksevuutta parantavia
lisdaineseoksia tai tallaisten seosten ainesosina kayttokelpoisia yhdisteitd. Naissa julkaisuissa ei ole kasitelty
polttodljyjen voitelevuuden lisaamista lisaaineilla. Vaitteentekija on perustellut naiden julkaisujen huomioon
ottamista keksinndllisyyden arvioinnissa silla, etta typpiyhdisteet yleensa lisdavat polttodljyjen voitelevuutta.
Vaitteentekijan mukaan alan ammattilainen, ratkaistessaan polttodljyjen voitelevuuden ongelmaa lahtisi
tiedosta, etta typpiyhdisteet yleensa ovat voitelevuutta lisdavia. Valitessaan naiden joukosta sopivaa
yhdistettad alan ammattilainen asettaisi etusijalle sellaiset, jotka ovat ennestdan tunnettuja kayttdkelpoisia
polttodljyjen lisdaineita, kuten kylmajuoksevuutta parantavia aineita.

Esimerkiksi julkaisusta D9 ilmenee (sivu 9, kohta c), etta polttodljyssa hapettumisenestoaineena kaytettavat
typpiyhdisteet eivat ole kayttokelpoisia voitelevuutta lisdavina lisdaineina. Tasta syysta on vaitteentekijan
nakemysta siita, etta typpiyhdisteet yleensa ovat voitelevuutta lisdavia, pidettava perusteettoman laajana
yleistyksena. Alan ammattilainen ei ottaisi julkaisuja D2, D5, D8, D10, D13 tai D18 huomioon etsiessaan
lisdaineita kaytettavaksi polttodljyn voitelevuuden lisdamiseksi.

Postiosoite PL1160 Kayntiosoite Arkadiankatu 6 A Puhelin 09 6939 500
00101 Helsinki 00100 Helsinki Telefax 09 6939 5328
Pankki Pohjola Pankki Oyj Nordea Oyj Danske Bank Oyj
F147 5000 0120 2535 79 FI197 1660 3000 1042 27 FI134 8919 9710 0007 32

OKOYFIHH NDEAFIHH DABAFIHH



4/4

Julkaisujen D4, D15 ja D16 ei katsota olevan merkityksellisid uutuuden ja keksinnéllisyyden arvioinnin
kannalta. Julkaisu D4 on ajoneuvokayttdéon tarkoitetun dieselpolttoaineen laatustandardi, jossa ei ole esitetty
mitédan yksildityja tietoja polttoainekoostumusten lisdaineista. Julkaisuissa D15 ja D16 on kasitelty
valaanpaaodljyn (julkaisun D3 mukaisesti kaytettavan lisdainekoostumuksen I&htbaine) koostumusta.

Edella esitetyn perusteella patenttivaatimuksen 1 mukainen kaytt6 ei ole tullut tunnetuksi mistdan julkaisuista
D1-D11 tai D13-D18 eika ole naiden julkaisujen perusteella alan ammattilaiselle ilmeinen. Nain ollen
patenttivaatimus 1 ja siihen liitetyt epaitsenaiset patenttivaatimukset 2-11 tayttavat PatL 2 §:n edellytykset
uutuudesta ja olennaisesta erosta.

Yhteenveto paatdksesta

Vaitteessa ei ole esitetty mitdan PatL 25 § 1. momentin mukaista perustetta patentin kumoamiselle, joten
vaite hylatdan ja patentti pysytetdén voimassa.

Vanhempi tutkijainsin6ori Leea Tikkanen
Vanhempi tutkijainsin6ori Niklas Hastrup
Puhelin: (09) 6939 5513

Tadmé asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

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).
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