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limoittakaa patentin numero kirjelIméassanne Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut ylla mainittua patenttia vastaan esitetyt vitteet.
Patentti- ja rekisterihallitus harkitsee oikeaksi kumota patentin patenttilain 25 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien
nojalla seuraavilla perusteilla:

PAATOKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT

Viitteet

Vaitteentekija North European Oil Trade Oy (véitteentekija 1) vaatii 14.12.2018 vastaanotetussa vaitteessa,
ettd patentti FI 127307 kokonaisuudessaan kumotaan, koska se kohdistuu keksintodn, joka ei tayta
patentoitavuuden perusehtoja uutuuden ja keksinnéllisyyden osalta.

Viitteentekijd UPM Oyj (véitteentekija 2) niin ikdén vaatii 17.12.2018 vastaanotetussa vaitteessé patentin
kumoamista kokonaisuudessaan. Vitteentekijdn 2 mukaan patenttivaatimukset eivét tayta patenttilain 2
§:ssd sdadettyja ehtoja, koska patenttivaatimuksissa méaaritelty keksintd ei ole uusi siihen verrattuna, mika
on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispdivad 27.1.2017. Lisdksi keksint6a ei ole esitetty
niin selvasti, ettd ammattimies voi sen perusteella kayttda keksintda. Patenttilain 8 § 2:n ehtoja ei mydskaan
ole taytetty, koska patenttivaatimusten kohdetta ei ole kuvattu riittdvasti. Lisdksi vaitteentekija 2 esittaa, etta
patentti tulee kumota, jos patentti on mydnnetty, vaikkei 1 § sdddettyja ehtoja ole taytetty

Viitejulkaisut

Vaitteen tueksi véitteentekija 1 (VT1) on esittdnyt (14.12.2018) N-julkaisut seka vaitteentekija 2 (VT2)
(17.12.2018) D-julkaisut:

N1/D3: WO 2008113492 A1 (ENI SPA [IT]) (25.09.2008)

N2/D10: US 2011239532 A1 (BALDIRAGHI FRANCO [IT] et al.) (06.10.2011)
N3/D11: US 2011105812 A1 (MARKER TERRY L [US] et al.) (05.05.2011)
N4: WO 2004022674 A1 (FORTUM OYJ [FI]) (18.03.2004)

N5: US 2014319024 A1 (KOKAYEFF PETER [US] et al.) (30.10.2014)

N6: US 2012090223 A1 (KOKAYEFF PETER [US] et al.) (19.04.2012)
N7/D4: EP 1956070 A1 (NIPPON OIL CORP [JP]) (13.08.2008)

N8: EP 2382286 A2 (TOTAL RAFFINAGE MARKETING [FR]) (02.11.2011)
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D1: US 2008163542 A1 (KRUPA CATHERINE C [US] et al.) (10.07.2008)
D2: WO 2005026297 A1 (SHELL INT RESEARCH [NL]) (24.03.2005)
D5: EP 2019132 A1 (NIPPON OIL CORP [JP)) (28.01.2009)

D6: EP 2022839 A1 (NIPPON MITSUBISHI OIL CORP [JP]) (11.02.2009)
D7: US 2009229172 A1 (BRADY JOHN P [US] et al.) (17.09.2009)

D8: US 2011126449 A1 (XU XIAOCHUN [US] et al.) (02.06.2011)

D9: WO 2015193463 A1 (SHELL INT RESEARCH [NL]) (23.12.2015)
D12: PRV vélipaatos

D13: US vélipaatokset

D14: taulukoita ja laskelmia

Liséksi vaitteentekija 2 on esittédnyt (07.11.2019) julkaisut:

V1: JOAO, A.P. et al. The Limitations of the Cloud Point Measurement Techniques and the Influence of the
Oil Composition on Its Detection, Petroleum Science and Technology, 2005, Vol 23, no 9-10, pp. 1113-1128.
V2: SFS-EN 23015 Standardi — Oljytuotteet, samepisteen méarittdminen

V3: SFS-EN ISO 3015 Standardi — Petroleum and related products from natural or synthetic sources.
Determination of cloud point.

Vaitteentekija 2 on vaiteprosessin aikana liséksi toimittanut (30.10.2020) vastaavaa ruotsalaista
vaitepatenttia SE 541991 koskevat seuraavat liitteet:

Liite 1: AWA:n véitekirjelma ruotsalaista patenttia SE 541991 vastaan
Liite 2: AWA:n véitekirjelma liite E1 (lisdkokeet)

Liite 3: AWA:n véitekirjelma liite E2

Liite 4. EPO:n valituslautakunnan paatos T 2044/09

Patentinhaltija (PH) on vaiteprosessin aikana (17.06.2019) toimittanut seuraavat liitteet:
Liite 1: Mydnnettyjen vaatimusten korjattu kdannds

Liite 2: PRV:n hyvaksyva valipdatds ja hyvaksytty teksti

Liite 3: Vuoden 2007 Dieselpolttoaineoppaan ote, mukaan lukien sivut 22-36 ja 46

Liite 3.1: Vuoden 2007 Dieselpolttoaineoppaan julkiseksitulotieto

Liite 4: Vertailevia esimerkkeja

Liite 5: NO patenttijulkaisu (NO 343028)

Lisaksi patentinhaltija on toimittanut (02.02.2021) liitteen:

Liite 1: Handbook of Chemistry and Physics, sivu C-382.

Jatkossa julkaisuihin viitataan:

Nro Julkaisu VT1 VT2 PH
D1 WO2008113492 N1 D3
A1
D2 US2011239532 N2 D10
A1
D3 US2011105812 N3 D11
A1
D4 WO2004022674 N4
A1l
D5 US2014319024 N5
A1
D6 US2012090223 N6
A1
D7 EP1956070 A1 N7 D4
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D8 EP2382286 A2 N8

D9 US2008163542 D1
A1

D10 WO02005026297 D2
A1

D11 EP2019132 A1 D5

D12 EP2022839 A1 D6

D13 US2009229172 D7
A1

D14 US2011126449 D8
A1

D15 WO2015193463 D9
A1

D16 PRV viélipaatos D12

D17 US vélipadatokset D13

D18 taulukoita ja D14
laskelmia

D19 JOAO, AP etal V1

D20 SFS-EN 23015 V2
Standardi

D21 SFS-EN ISO V3
3015 Standardi

D22 AWA:N Liite 1
vaitekirjelma
ruotsalaista
patenttia SE
541991 vastaan

D23 AWA:n Liite 2
vditekirjelma liite
E1 (lisdkokeet)

D24 AWA:N Liite 3
vaitekirjelma liite
E2

D25 EPO:n Liite 4
valituslautakunnan
paatos T 2044/09

D26 Mydénnettyjen Liite 1
vaatimusten
korjattu kdaannos

D27 PRV:n hyvéksyva Liite 2
valipaatos ja
hyvaksytty teksti

D28 Vuoden 2007 Liite 3
Dieselpolttoaineoppaan
ote
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D29 Vuoden 2007 Liite 3.1
Dieselpolttoaineoppaan
julkiseksitulotieto

D30 Vertailevia Liite 4
esimerkkeja

D31 NO Liite 5
patenttijulkaisu
(NO 343028)

D32 Handbook of Liite 1
Chemistry and
Physics, sivu
C-382.

Patentinhaltijan ja vaitteentekijan lausumat

14.12.2018 vastaanotettu véite (véitteentekija 1)

17.12.2018 vastaanotettu viite (vaitteentekija 2)

17.06.2019 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

13.09.2019 vastaanotettu vaitteentekijdn lausuma (vaitteentekija 1)
07.11.2019 vastaanotettu véitteentekijan lausuma (vaitteentekija 2)
08.04.2020 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

12.06.2020 vastaanotettu vaitteentekijdn lausuma (vaitteentekija 2)
30.10.2020 vastaanotettu vaitteentekijan lausuma (vaitteentekija 2)
02.02.2021 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

14.12.2018 vastaanotettu véite (vaitteentekija 1)

Vaitteentekijan mukaan julkaisu D1, jota vastaa julkaisu D2 esittda dieselpolttoainekoostumuksen,

jossa on samat peruskomponentit kuin vaitepatentissa. Liséksi julkaisun D2 mukaan koostumus
nimenomaan parantaa kylmaominaisuuksia ja biologisen komponentin I&dsnéolo pienissakin maarin parantaa
suodatettavuuslampdétilaa. Biologinen komponentti valmistetaan mm. hydroisomeroimalla.

Viitteentekija katsoo, ettei vaitepatentissa esitettyd isomerisointisuhdetta C 14-C g isoparafiineja/C 14-C
o0 N-parafiineja < 2,2 ei voida pitdd keksinndllisend, eika kyseisella suhdeluvulla voida pitda saavutettavan

erityista teknisté tehoa, koska véitepatentissa esitetyt vertailuesimerkit eivéat ole vertailukelpoisia
tehoa esittavien esimerkkien kanssa. Parafiinien ja isoparafiinien suhdetta kdytetdan tunnetusti
kylmdominaisuuksien sdatamiseen myds julkaisuiden D3-D8 perusteella.

17.12.2018 vastaanotettu véite (vaitteentekija 2)

Vaitteentekijan esittamat perustelut vaitteelle:

Lisétty materiaali

Patenttivaatimukset 17 ja 18 siséltavéat piirteen, jota ei ole 16ydettavissa perusasiakirjasta. Vaitepatentissa on
esitetty isoparafiinien painoprosenttimaarien summa suhteessa n-parafiinien summaan on alueella 1,1-2, kun
perusasiakirjassa on esitetty yldrajalle lukuarvo 2,2.

Riittdmaton tuki selityksessé

Patenttivaatimuksen 1 mukaisessa keksinndssa ei ole maaritelty kuin 10 % lopputuotteesta (C14-
C20 isoparafiinien maara). Lisdksi hakemuksessa ei ole kuvattu yhtaan esimerkkia, joka tayttaisi
patenttivaatimuksen maaritykset koko alueella ja toimisi keksinnén osoittamalla tavalla.

Patenttivaatimuksen 10 mukainen keksintd ei esitd muita menetelman vaiheita kuin raaka-aineiden valinta
samepisteiden avulla ja ndiden raaka-aineiden sekoittaminen méaritellyissa tilavuusméarien suhteissa.
Patenttivaatimuksen lopussa esitetyt piirteet, sen sijaan, ovat puhtaasti toivomusluonteisia.
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Toivomusluonteisuus patee myds patenttivaatimukseen 1, jossa on esitetty ainoastaan toivomus
dieselpolttoaineseoksen siséltamien n-parafiinien ja isoparafiinien maarasta C14-C20 alueella, mutta
selityksessa ei ole kuvattu, miten alan ammattilainen voisi valmistaa dieselpolttoaineseoksen.

Puuttuva uutuus

Kaikki patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkit ovat tulleet tunnetuiksi julkaisusta D9 joko tdsmalleen ilmaistuina
tai vahintaan implisiittisesti. Lisdksi patenttivaatimus ei tdyta valintakeksinndlle asetettuja vaatimuksia ja
ndin ollen patenttivaatimus 1 ei ole uusi julkaisuun D9 nédhden, koska patenttivaatimuksessa 1 esitetty
parametrialueen rajaus laajemmasta suppeaan on valittu mielivaltaisesti.

Patenttivaatimus 1 ei mydskaan ole uusi julkaisuun D11 nahden.

Patenttivaatimus 10 ei ole uusi julkaisuun D9 ndhden. Patenttivaatimuksen 10 sanamuoto on erittéin
toivomusluonteinen. Menetelméan osalta on ainoastaan todettu, etta valitaan lahtdaineiksi uusiutuva
polttoaine ja mineraalikeskitislepolttoaine, joiden sameuspisteet eivdt eroa enempaa kuin 17 °C, ja nama
sekoitetaan keskenaan tilavuusmaéarien suhteessa 10:90-90:10. Loput patenttivaatimuksessa esitetyt piirteet
ovat toivomusluonteisia. Nain ollen patenttivaatimus 10 ei ole uusi julkaisuun D9 nahden.

Samoin perustein mydskaan patenttivaatimusten 17 ja 18 mukaisten keksintdjen kohteet vastaavat
madrittelyiltdan olennaisesti menetelmavaatimusta 10 ja siten ovat toivomusluonteisia. Patenttivaatimusten
piirteet on katsottu tunnetuiksi julkaisusta D9. Patenttivaatimusten 17 ja 18 kohteet eivét siten ole uusia.

Puuttuva keksinndéllisyys

Patenttivaatimus 1 ei olennaisesti eroa siita, mitd julkaisusta D9 on tullut tunnetuksi, koska D9 jo
kuvaa uusiutuvan polttoaineen ja mineraalikeskitislepolttoaineen seostamalla saavutetun synergistisen
vaikutuksen.

Patenttivaatimus 1 ei my6skdan eroa olennaisesti siitd, mika on tullut tunnetuksi julkaisusta D1 yksindan tai
vaihtoehtoisesti yhdessa jonkun julkaisuista D7, D11-D13 kanssa.

Patenttivaatimukselta 1 puuttuu keksinndéllisyys my6s julkaisun D2 yhdessa julkaisun D3 kanssa,
viitaten USA:n patenttivirastossa annettuihin valipaatoksiin, jotka koskevat vaitepatenttia vastaavaa US-
patenttihakemusta (lite D17).

Koska patenttivaatimuksella 10 valmistetut tuotteet eivét ole uusia eivatka keksinnéllisia, ei
menetelmavaatimuksen uutuus ja keksinnéllisyys voi perustua tuotteen uutuuteen tai keksinndllisyyteen.
Tunnettujen tuotteiden sekoittamista tunnetun tuotteen saavuttamiseksi on pidettdva alan ammattilaiselle
taysin ilmeisena toimenpiteend. Patenttivaatimus 10 ei olennaisesti eroa julkaisusta D9 tunnettuun nédhden.

17.06.2019 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

Patentinhaltija on 17.06.2019 PatL 27 b § 1 momentin mukaisesti toimittanut PRH:lle korjatun k&danndksen
mydnnetyista patenttivaatimuksista sekd maksanut julkaisumaksun. Kaannés on korjattu vastaamaan
mydnnettyja englanninkielisid patenttivaatimuksia. Patentinhaltija katsoo, ettd PatL 25 § 1 momentin kohdat
3 ja 4 eivat nain ollen toteudu.

Lausumassaan patentinhaltija kommentoi dieselpolttoaineiden kylmaominaisuuksien maarittely ja on
esittanyt tueksi Liitteet 3 (D28) ja 3.1 (D29).

Viitetty riittéméton selitys

Patentinhaltija kiistaa vaitteentekijan 2 esittdman vaitteen riittamattomasta tuesta selityksessa. Vaitepatentin
selitysosassa sivuilla 12-20 esitetddn useita sovellusesimerkkeja sekd useita vertailuesimerkkeja, joiden
pohjalta alan ammattilainen pystyy kdyttamaan keksintda koko laajuudessaan.

Patentinhaltija myds kiistaa patenttivaatimusten 1 ja 10 toivomusluonteisuuden, ja esittaa, etta alan
ammattilainen pystyy kayttdmaan keksint6a koko laajuudessaan.

Uutuus
Vaitteentekija 1 ei ole vaitekirjelmassaan esittanyt varsinaista uutuustarkastelua ja siten on epaselvaa mita
julkaisua tai julkaisuja vaitteentekija 1 pitda uutuuden esteena.

Postiosoite Patentti- ja rekisterihallitus Kayntiosoite Sornaisten rantatie 13 C Puhelin 029 509 5000
00091 PRH Helsinki

PankKi Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Nordea Bank Oyj
FI34 8919 9710 0007 32 FI97 1660 3000 1042 27

DABAFIHH NDEAFIHH



6/12

Patentinhaltijan mukaan kummastakaan julkaisusta D9 tai D11 ei [0ydy kaikkia itsendisten
patenttivaatimusten piirteitd toisin kun véitteentekija 2 véitteessdén esittdd, vaan véitteentekija 2 tukeutuu
olettamuksiin ja implisiittisiksi vaitettyihin piirteisiin.

Olennainen ero (keksinndllisyys)

Patentinhaltija kiistaa vaitteentekija 1:n ndkemyksen, etta julkaisut D1 ja D3 muodostaisivat kummatkin
keksinndllisyydenesteen vaitepatentille. Vaitteentekijad 1 on kirjelmassaan antanut ymmartaa, ettd
vaitepatentin keksinndn tekninen vaikutus ei perustuisi C14-C20 alueen n-parafiinien maaraan ja C14-
C20 alueen i- ja n-parafiinien suhdelukuun, vaan johtuisi seoskomponenttien kylmdominaisuuksien eroista.
Tahén liittyen patentinhaltija on toimittanut kaksi vertailevaa lisdesimerkkid (D30). Niiden perusteella
voidaan patentinhaltijan mukaan osoittaa, ettd valitsemalla seoskomponentit, joiden kylmaominaisuudet
ovat lahella toisiaan, ei yksin saavuteta keksinnon teknista vaikutusta. Myos alueen C14-C20 parafiinien
maara sekd C14-C20 alueen i- ja n-parafiinien suhde ovat oleellisia piirteitd keksinnén teknisen vaiktuksen
saavuttamiseksi.

Patentinhaltija niin ikdan kiistaa vaitteentekija 2:n nakemyksen siita, ettd kukin julkaisuista D9, D1 ja D14
muodostaisivat yksin keksinndllisyyden esteen patenttivaatimukselle 1. Samoin patentinhaltija kiistaa
nakemyksen siitd, ettd julkaisu D1 yhdistettyna jonkin julkaisun D7, D11, D12 tai D13 sek& julkaisu

D2 yhdistettyna julkaisun D3 kanssa muodostaisivat keksinnéllisyyden esteen patenttivaatimukselle

1. Patentinhaltijan mukaan esitetyt julkaisut eivat opeta C14-C20 alueen parafiinien merkitysta
dieselpolttoaineseoksen kylmdaominaisuuksille.

13.09.2019 vastaanotettu véitteentekijan lausuma (vaitteentekija 1)

Vaitteentekija 1 toistaa lausumassaan véitteessé (14.12.2018) esitetyt perustelut uutuuden ja
keksinndllisyyden puutteelle. Liséksi vaitteentekija 1 kommentoi patentinhaltijan lisdselvitysta (17.6.2019,
D30). Vaitteentekijan mukaan esimerkit eivat osoita keksinnén teknista tehoa.

07.11.2019 vastaanotettu véitteentekijan lausuma (vaitteentekija 2)

Véitteentekijd 2:n mukaan, silla mita patentinhaltija on esittdnyt kylmdominaisuuksien maarittdmisesta (CP-
ja CFPP-arvojen eroista) ei ole merkitystd keksinndn uutuutta ja keksinnollisyyttd arvioitaessa.

Vaitteentekija 2:n mukaan vaitepatentissa ei ole yhtdan kattavasti maariteltya esimerkkia kaytettavista
lahtdaineista eika ainuttakaan esimerkkia mineraalikeskitislepolttoaineen sisaltdmista n- eika i-parafiineista.
Nain ollen patentinhaltijan kommentit koskien julkaisua D1 ovat taltd osin eparelevantteja tai sitten patentista
puuttuu riittava selitys, miten keksintd voidaan toisintaa.

Vaitteentekija 2 toistaa perustelut uutuuden ja keksinndéllisyyden puutteelle.

Vaitteentekija 2 esittaa, ettei patentinhaltijan toimittamille uusille vertailukokeille (17.6.2019, D30) tulisi antaa
mitdan arvoa esilld olevan keksinndn uutuutta ja keksinnéllisyyttd arvioitaessa.

Vaitteentekija esittaa lisaksi, ettd PatL 1 § mukaisesti keksinnoksi ei katsota tieteellista teoriaa ja pelkaksi
16ydoksi katsotaan esimerkiksi tunnetun materiaalin uusi ominaisuus. Keksinnén osalta se etta D1:sta
tunnetusta seoksesta mitataan tiettyjd parametreja ja naiden avuilla esitetdan saavutettavan esitettava
vaikutus, kuvaa ennemmin tieteellistd teoriaa kuin keksintda.

08.04.2020 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma, jonka yhteydessé on toimitettu ensimmaéinen
vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma

Patentinhaltija viittaa edellisessa lausumassaan esitettyyn kantaansa ja toteaa etteivét vaitteentekijat ole
vastineissaan tuoneet esiin mitdan sellaista jonka johdosta patentinhaltijan kanta muuttuisi.

Vaihtoehtoisena patenttivaatimusasetelmana patentinhaltija esittda vaatimuksia, jotka kohdistuvat
patenttivaatimusten 1-9 mukaiseen tuotteeseen ja ovat tasmalleen samat kuin mydnnetysséa patentissa.

12.06.2020 vastaanotettu véitteentekijdn lausuma (vaitteentekija 2)

Vaitteentekija 2 esittda lausumassaan lisdargumentaatiota liittyen patenttivaatimuksien tulkintaan, uutuuteen
ja keksinnéllisyyteen.
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30.10.2020 vastaanotettu vaitteentekijan lausuma (vaitteentekija 2)

Vaitteentekija 2 on toimittanut lausumassaan vaitepatenttia vastaavaa ruotsalaista patenttia SE 541991
koskevan AWA Sweden Ab:n tekeman vditekirjelman liitteineen (D22-D24). Liitteissa esitetdan lisakokeita
koskien patenttivaatimuksen 1 mukaisia koostumuksia. Vaitteentekijan mukaan patenttivaatimuksen

1 mukaiselle keksinndlle esitetty tekninen vaikutus koskien samepisteiden alhaisuutta verrattuna
laskennalliseen toteutuu myds patenttivaatimuksessa esitettyjen piirteiden ulkopuolella. N&in ollen
patenttivaatimuksen 1 piirteita iii) ja iv) ei voida ottaa huomioon keksinndllisyyttd arvioidessa. Tuekseen
vaitteentekija esittaa EPO:n valituslautakunnan paatoksen T 2044/09 (D25).

02.02.2021 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

Patentinhaltija esittdd lausumassaan ensinnakin, ettei EPO:n paatésta T 2044/09 voi soveltaa nyt
kasittelyssa olevan asiaan, koska se poikkeaa merkittavasti pdatoksen tapauksesta. Toiseksi patentinhaltija
katsoo, ettei vaitteentekijan 30.10.2020 esittaman lauselman koetulokset ole merkityksellisiad vaitteen
ratkaisemisen kannalta.

Paatoksen kohteena olevat patenttivaatimukset

P&aatoksen kohteena ovat patentinhaltijan 17.06.2019 toimittamat ensisijaiset patenttivaatimukset

1-18. Paatdksen kohteena olevassa patentin Fl 127307 patenttivaatimuksiin ndhden muutetussa
patenttivaatimusasetelmassa itsendisid suomenkielisid kayttdvaatimuksia 17 ja 18 on korjattu vastaamaan
mydnnettyja englanninkielisid patenttivaatimuksia.

Itsendisessd patenttivaatimuksessa 1 on maaritelty dieselpolttoaineseos kasittden seoksen uusiutuvaa
polttoainetta ja mineraalikeskitislepolttoainetta (piirre i), jossa seoksessa uusiutuva polttoaine

ja mineraalikeskitislepolttoaine ovat lasné tilavuusmaarien suhteessa 10:90-90:10 (piirre ii) ja
dieselpolttoaineseos sisaltaa 10-25 paino-% n-parafiineja C14-C20 alueella (piirre iii) ja maaran
isoparafiineja C14-C20 alueella siten, ettd C14-C20 alueen isoparafiinien painoprosenttimaarien summa
suhteessa C14-C20 alueen n-parafiinien painoprosenttiméaarien summaan on vahemman kuin 2,2 (piirre iv).

Epéitsendisissd patenttivaatimuksissa 2—-9 on esitetty dieselpolttoaineseoksen sovellusmuodot.

Itsendisessé patenttivaatimuksessa 10 on maaritelty menetelma kylmaominaisuuksiltaan parannetun
dieselpolttoaineseoksen valmistamiseksi, jossa menetelméssa:

a) valitaan uusiutuva polttoaine ja mineraalikeskitisle polttoaine joiden samepisteet eivat eroa enempaa kuin
17 °C, edullisesti eivat enempéaa kuin 13 °C; ja

b) sekoitetaan uusiutuvaa polttoainetta ja mineraalikeskitislepolttoainetta tilavuusmaarien suhteessa
10:90-90:10 muodostamaan dieselpolttoaineseos,

jolloin dieselpolttoaineseos siséltda 10-25 paino-% n-parafiineja C14-C20 alueella ja méaran
isoparafiineja C14-C20 alueella siten, ettd C14-C20 alueen isoparafiinien painoprosenttimaarien summa
suhteessa C14-C20 alueen n-parafiinien painoprosenttimaarien summaan on vdhemman kuin 2,2;

ja dieselpolttoaineseoksella on samepiste, joka on alhaisempi kuin mineraalikeskitislepolttoaineen ja
uusiutuvan polttoaineen samepisteiden keskiarvo.

Epéitsendisissd patenttivaatimuksissa 11-16 on esitetty menetelmén sovellusmuodot.

Itsendisessé patenttivaatimuksessa patenttivaatimuksissa 17 on méaaritelty uusiutuvan polttoaineen kaytté
mineraalikeskitislepolttoaineen samepisteen alentamiseksi, jossa kaytéssa:

a) madritetddn mineraalikeskitislepolttoaineen samepiste;

b) valitaan uusiutuva polttoaine, jolla on seuraavat ominaisuudet:

i) samepiste, joka ei eroa enempéaa kuin 17 °C mineraalikeskitislepolttoaineen samepisteestj;

ii) maarad n-parafiineja, joka on riittdva tarjoamaan dieselpolttoaineseoksen, joka sisaltdd 10-25 paino-% n-
parafiineja C14-C20 alueella, kun uusiutuva polttoaine on sekoitettu mineraalikeskitislepolttoaineen kanssa;
ja

iii) maara isoparafiineja C14-C20 alueella, joka on riittdva tarjoamaan dieselpolttoaineseoksen,

jossa C14-C20 alueen isoparafiinien painoprosenttimaarien summa suhteessa C14-C20 alueen n-
parafiinien painoprosenttimdarien summaan on alueella 1,1-2,2, kun uusiutuvapolttoaine on sekoitettu
mineraalikeskitislepolttoaineen kanssa; ja
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¢) sekoitetaan uusiutuva polttoaine mineraalikeskitislepolttoaineen kanssa tilavuusméaéarien
suhteessa 10:90-90:10 muodostamaan dieselpolttoaineseos, jonka samepiste on alhaisempi kuin
mineraalikeskitislepolttoaineen samepiste.

ltsendisessé patenttivaatimuksessa 18 on maaritelty mineraalikeskitislepolttoaineen kaytté uusiutuvan
polttoaineen samepisteen alentamiseksi, jossa kaytdssa:

a) madritetddn mineraalikeskitislepolttoaineen samepiste;

b) valitaan uusiutuva polttoaine, jolla on seuraavat ominaisuudet:

i) samepiste, joka ei eroa enempéaa kuin 17 °C mineraalikeskitislepolttoaineen samepisteesti;

ii) maara n-parafiineja, joka on riittdva tarjoamaan dieselpolttoaineseoksen, joka sisaltda 10-25 paino-% n-
parafiineja C14-C20 alueella, kun uusiutuva polttoaine on sekoitettu mineraalikeskitislepolttoaineen kanssa;
ja

iii) maara isoparafiineja C14-C20 alueella, joka on riittdva tarjoamaan dieselpolttoaineseoksen,

jossa C14-C20 alueen isoparafiinien painoprosenttimaarien summa suhteessa C14-C20 alueen n-
parafiinien painoprosenttimdarien summaan on alueella 1,1-2,2, kun uusiutuvapolttoaine on sekoitettu
mineraalikeskitislepolttoaineen kanssa; ja

¢) sekoitetaan uusiutuva polttoaine mineraalikeskitislepolttoaineen kanssa tilavuusméaéarien suhteessa
10:90-90:10 muodostamaan dieselpolttoaineseos, jonka samepiste on alhaisempi kuin uusiutuvan
polttoaineen samepiste.

Toissijaiset vaihtoehtoiset patenttivaatimukset 1-9 (08.04.2020)

Toissijaisessa patenttivaatimusasetelmassa (08.04.2020) menetelmaan ja kayttoon kohdistuvat vaatimukset
10-18 on poistettu.

PAATOKSEN PERUSTELUT
Huomioon otetut julkaisut

Vaitteentekijan ja patentinhaltijan esittdmat perustelut EPO:n valituslautakuntien paatdksiin viitaten on
otettu huomioon véitetta ratkaistaessa. Patentti- ja rekisterihallitus kuitenkin perustaa paatéksensa Suomen
patenttilainsaddantoon.

Vaitteen ratkaisemisessa on otettu huomioon kaikki vaitteentekijéiden ja patentinhaltijan toimittamat julkaisut
ja materiaali. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, ettd vaitekasittelyssd voidaan ottaa huomioon myoés
sellainen aineisto, jonka véitteentekija on toimittanut vaiteajan jalkeen, koska patenttilainsdadanto ei edellyta,
ettd kaikki seikat, joihin véite perustuu, on esitettdva véiteaikana (Patenttikasikirja, luku G.1.4.2, saatavilla
verkkosivuilla: www.prh fi).

Julkaisut D1, D4, D9 ja D11 ovat merkityksellisid patentoitavuuden arvioinnin kannalta.

Vaitteentekijoiden esittdmaét julkaisut D2, D3, D5-D8, D10 ja D12-D15 edustavat kaukaisempaa tekniikan
tasoa.

Liitteet D18-D21, D23, D24, D30 ja D32 on huomioitu toisinnettavuutta ja teknistd vaikutusta arvioitaessa.
Julkaisuissa on esitetty laskelmia ja vertailevia esimerkkeja liittyen keksinndn kohteeseen sekd samepisteen
maarittdmiseen liittyvaa Kirjallisuutta.

Vaitteentekijan 2 seka patentinhaltijan esittdmat valipaatdkset, patenttijulkaisut seka vaitekirjelméat D16, D17,
D22, D26-D29 ja D31 on huomioitu paatdstd tehdessa. Muiden virastojen paatokset eivéit kuitenkaan ole
PRH:ta sitovia.

EPO:n valituslautakunnan paatos T 2044/09 (D25) on huomioitu paatosta tehdessa.

Patentin ja patenttivaatimusten muutokset (PatL 25 § 1 mom. 3 kohta)

Patentinhaltija on 17.06.2019 PatL 27 b § 1 momentin mukaisesti toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle
korjatun kddnnbéksen mydnnetyista patenttivaatimuksista (D26) sekd maksanut vaaditun julkaisumaksun.
Kaannods on korjattu vastaamaan myodnnettyja englanninkielisid patenttivaatimuksia.
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Patentti ei kasitéa sellaista, miké ei ole ilmennyt hakemuksesta sitéa tehtdessa (PatL 25 § 1 mom. 3

kohta). Vaitepatentin alkuperéisissd suomenkielisessd vaatimuksissa 17 ja 18 on esitetty isoparafiinien
painoprosenttimddrien summa suhteessa n-parafiinien summaan on alueella 1,1-2, kun perusasiakirjassa
on esitetty ylarajalle lukuarvo 2,2. Poikkeavuus lukuarvossa katsotaan suoranaiseksi kirjoitusvirheeksi
kaannoksessé, josta patentinhaltija on toimittanut korjatut vaatimukset (PatM 38).

Patenttilain 1 §:n ehtojen tayttyminen (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta)

Vaitteentekija 2 esittda 07.11.2019 ja 12.06.2020, etta patentti kohdistuu I6yt66n tai tieteelliseen teoriaan,
jota PatL 1§ mukaan ei katsota keksinndksi. Vaitteentekijdn mukaan se, ettd vaitekasittelyssd yhteydessa
viitattu estejulkaisu D1 ei esita parafiinien maarien mittaamista ja suhdelukua ja teoriaa suhdelukujen
merkityksest3, ei tarkoita sitd ettei itse keksint olisi tullut tunnetuksi julkaisusta D1, vaikka mainittu julkaisu
ei nimenomaisesti mainitse C14-C20 alueen i- ja n-parafiineja. Vaatimuksessa méaaritelty keksintd kuvaa
tunnetusta tekniikasta eroavien piirteiden osalta (em. parafiinien suhde) ainoastaan tieteellisen teorian, mika
ei ole patentilla suojattavissa oleva keksinto.

PRH katsoo, ettd patenttivaatimus 1 ei kohdistu tunnetun aineen ominaisuuden Idéytamiseen tai tieteelliseen
teoriaan, vaan kuvaa seoksen maarittelemalld seokseen yhdistettévid aineita ja niiden koostumusta. Siten
patenttilain 1 §:n ehdot tayttyvat (PatL 25 1 mom. 1 kohta).

Uutuus (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta; PatL 2 §)

Julkaisusta D1 (vastaa julkaisua D2) tunnetaan dieselpolttoaineseos, joka kasittda uusiutuvaa polttoainetta
maksimissaan 75 t-% (vaatimus 1) sek& mineraalikeskitislepolttoainetta. Uusiutuva polttoaine siséltaa C12-
C20 parafiineja, joista isoparafiinien osuus on maksimissaan 80 t-% (taulukot 1 ja 4). Julkaisu ei mainitse
dieselpolttoaineseoksen n-parafiinien suhdetta isoparafiineinin C14-C20 alueella.

Julkaisusta D4 tunnetaan dieselpolttoaineseos, joka siséltédd uusiutuvaa polttoainetta 60 t-% seké
mineraalikeskitislepolttoainetta (taulukko 2). Polttoaineseos siséltda n-parafiineja 14,7 p-% ja isoparafiinien
painoprosenttimddrien summan suhde n-parafiinien painoprosenttimdarien summaan on 34,2 p-% :14,7 p-
%=2,3. Julkaisussa ei myéskddn mainita parafiinien maaraa C14-C20 alueella.

Julkaisusta D9 tunnetaan dieselpolttoaineseoksia, jotka sisaltavat mineraalikeskitislepolttoainetta ja
uusiutuvaa polttoainetta (Taulukko 2, 80:20 v/v). Julkaisussa ei mainita parafiinien maaraa tai suhdetta.

Vaitteentekija 2 on esittanyt, ettd patenttivaatimuksen 1 piirteet olisivat eksplisiittisesti tai implisiittisesti
tunnettuja julkaisusta D9. PRH toteaa, ettd implisiittisen piirteen tulee yksiselitteisesti ja varmasti
siséltya estejulkaisuun. "Jos [teknisen] piirteen sisdltyminen julkaisussa esitettyyn ratkaisuun ei ole
varmaa, julkaisu ei ole uutuudeneste, ja julkaisua taytyy tarkastella mahdollisena keksinnéllisyyden
esteend” (Patenttikasikirja, 2021, E.3.4.1 Uutuuden arvioinnista). Mikdan esitetty julkaisu ei kuvaa
polttoaineseoksia siten, etta niistd voitaisiin paatella yksiselitteisesti ja varmasti isoparafiinien suhdetta
n-parafiineihin C14-C20 alueella. Lisaksi PRH katsoo, ettei vaitteentekijan esittdmat valintakeksintdjen
arvioinnin periaatteet sovellu vaatimuksessa 1 maaritellyn seoksen uutuuden arviointiin.

Mistaan viitatusta julkaisusta ei tunneta kaikkia itsenéisen patenttivaatimuksen 1 piirteita. ltsendisen
patenttivaatimuksen 1 kohde on siten uusi. Mistaan viitatusta julkaisusta ei mydskaan tunneta itsenéisen
patenttivaatimuksen 10 mukaista menetelméaa eika itsenéaisten patenttivaatimusten 17 tai 18 mukaista
kayttéd. Nain ollen kyseisten patenttivaatimusten kohteet ovat uusia.

Koska itsendisten patenttivaatimusten 1 ja 10 kohteet ovat uusia, ovat niihin viittaavien epéaitsendisten
patenttivaatimusten 2-9 (vaatimus 1) ja 11-16 (vaatimus 10) kohteet myo6s uusia.

Olennainen ero (keksinndllisyys) (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta; PatL 2 §)

Julkaisu D1 edustaa lahintd tekniikan tasoa vaitepaatoksen kohteena oleville patenttivaatimuksille.
Patenttivaatimuksen 1 kohde eroaa teknisten piirteiden osalta Idhimmasta tekniikan tasosta siten, etta
julkaisussa D1 ei esiteta dieselpolttoaineseoksen isoparafiinien suhdetta n-parafiineihin C14-C20 alueella.

Postiosoite Patentti- ja rekisterihallitus Kayntiosoite Sornaisten rantatie 13 C Puhelin 029 509 5000
00091 PRH Helsinki

PankKi Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Nordea Bank Oyj
FI34 8919 9710 0007 32 FI97 1660 3000 1042 27

DABAFIHH NDEAFIHH



10/12

Patenttivaatimuksen 1 mukainen dieselpolttoainekoostumus sisaltéda 10-90 painoprosenttia uusiutuvaa
polttoainetta, lopun ollessa mineraalikeskitislepolttoainetta. Tasta koostumuksesta maaritelldén ainoastaan
n-parafiinien maara C14-C20 alueella (10-25 paino-%). Isoparafiinien madarad C14-C20 maaritetaan valillisesti
painoprosenttimddrien summan suhteella n-parafiinien maaraan samalla alueella. Suhde (vahemman kuin
2,2) on méaéritelty siten, ettd patenttivaatimus 1 kattaa my6s ratkaisut, joissa suhde on hyvin pieni ja siten
isoparafiinien maara polttoaineseoksessa on samoin haviavan pieni. Taten patentinhaltijan esittdma tekninen
ongelma "kuinka parantaa dieselpolttoaineen kylmasailytysominaisuuksia" ei voi toteutua vaatimuksen koko
laajuudessa, ts. erolla ei katsota saavutettavan mitdan yllattavaa teknista vaikutusta.

Patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinndn ratkaisema objektiivinen tekninen ongelma on siten
vaihtoehtoisen polttoainekoostumuksen tarjoaminen.

Patenttivaatimuksessa 1 esitetty ratkaisu tdhan objektiiviseen tekniseen ongelmaan tekniikan tason
perusteella ilmeinen. Erilaisten koostumusten sdaté ja suhteiden maarittaminen polttoainekoostumuksia
seostettaessa on alan ammattilaiselle tavanomaista toimintaa. N&in ollen alan ammattilaisen on ilmeista
paatya polttoaineseoksiin, joiden alueen C14-C20 iso- ja n-parafiinien painoprosenttimdarien suhde on alle
2,2. Patenttivaatimuksen 1 kohde ei siten eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Patenttivaatimuksen 10 kohteen mukainen menetelma kylméaominaisuuksiltaan parannetun
dieselpolttoaineen valmistamiseksi kattaa vaiheen a), jossa valitaan uusiutuva polttoaine ja
mineraalikeskitislepolttoaine, joiden samepisteet eivat eroa enempéa kuin 17 °C seké vaiheen b), jossa
sekoitetaan uusiutuvaa polttoainetta ja mineraalikeskitislepolttoainetta suhteessa 10:90-90:10.

Samoin perustein alan ammattilaisen on ilmeista paatyéa polttoaineseoksiin valmistaessaan
dieselpolttoainetta, jossa alueen C14-C20 iso- ja n-parafiinien painoprosenttimaarien suhde on alle 2,2
sekd, jossa samepiste on alhaisempi kuin mineraalikeskitisleen ja uusiutuvan polttoaineen samepisteiden
painotettu keskiarvo. Patenttivaatimuksen 10 kohde ei siten eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Samaa perustelua voidaan kayttdd myods julkaisuun D11 n&dhden, josta tunnetaan polttoaineseos, joka
koostuu mineraalikeskitisle polttoaineesta ja uusiutuvasta polttoaineesta (taulukko 9, esimerkki 8).
Mineraalipolttoaineen osuus on 80 % ja uusiutuvan polttoaineen osuus 20 %. Polttoaineseos sisaltda 20,7 p-
% n-parafiineja, joiden pituus on C15 tai suurempi. C15 tai suurempien i-parafiinien painoprosenttimaarien
summa suhteessa n-parafiinien painoprosenttimaarien summaan (C15 tai yli) on 1,0. Julkaisussa esitettyjen
mineraalikeskitislepolttoaineen ja uusiutuvan polttoaineen samepisteet ovat -4 °C ja -7 °C, joten niiden
painotettu keskiarvo on -4,6 °C=-5 °C. D11 ei kerro parafiinien maardd C14-C20 alueella.

Ottaen huomioon ylla mainitut perustelut, on ammattilaisen ilmeista paatya polttoaineseokseen saatamalla
koostumusta siten, ettd alueen C14-C20 iso- ja n-parafiinien painoprosenttimaarien suhde on alle 2,2.
Patenttivaatimusten 1 ja 10 kohteet eivét siten eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Sen sijaan mikaan tunnetussa tekniikassa ei ohjaa alan ammattilaista alentamaan samepistetta saatamalla
juuri isoparafiinien suhdetta patenttivaatimuksen 17 mukaisesti, jossa alueen C14-C20 iso- ja n-parafiinien
painoprosenttimaarien suhde on 1,1-2,2. Patenttivaatimuksen 17 mukainen kaytté eroaa siten olennaisesti
tunnetusta tekniikasta.

Samoin perustein myds patenttivaatimuksen 18 mukainen kayttoé koskien mineraalikeskitislepolttoaineen
kayttéa uusiutuvan polttoaineen samepisteen alentamiseksi eroaa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Toissijaiset vaihtoehtoiset patenttivaatimukset 1-9 (08.04.2020)

Samoin perustein, myéskdan vaihtoehtoisten vaatimusten 1-9 tuote ei eroa olennaisesti tunnetusta
tekniikasta.

Keksinnén kuvauksen selvyys (PatL 25 § 1 mom. 2 kohta)

Vaitteentekija 2 on esittanyt, ettd patenttivaatimuksen 1 mukaisessa keksinndssé ei ole maaritelty kuin 10
% lopputuotteesta (C14-C20 isoparafiinien maara). Lisdksi hakemuksessa ei ole kuvattu yhtdan esimerkkia,
joka tayttaisi patenttivaatimuksen méaaritykset koko alueella ja toimisi keksinndn osoittamalla tavalla.

Vaitteentekijan 2 mukaan, patenttivaatimuksen 10 mukainen keksinto ei esitd muita menetelmén vaiheita
kuin raaka-aineiden valinta samepisteiden avulla ja naiden raaka-aineiden sekoittaminen maaritellyissa
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tilavuusmaarien suhteissa. Patenttivaatimuksen lopussa esitetyt piirteet, sen sijaan, ovat puhtaasti
toivomusluonteisia.

Edelleen vaitteentekijan 2 mukaan toivomusluonteisuus patee myods patenttivaatimukseen 1, jossa

on esitetty ainoastaan toivomus dieselpolttoaineseoksen sisdltamien n-parafiinien ja isoparafiinien
madarastad C14-C20 alueella, mutta selityksessa ei ole kuvattu miten alan ammattilainen voisi valmistaa
dieselpolttoaineseoksen.

PatL 25 § 1 mom. 2 kohta toteaa, ettd patenttiviranomaisen tulee vaitteen johdosta kumota patentti, jos
patentti tarkoittaa keksintda, jota ei ole esitetty niin selvasti, ettd alan ammattimies voi sen perusteella
kayttaa keksintoa.

Patenttivaatimuksen 1 mukainen dieselpolttoainekoostumus sisaltdd 10-90 painoprosenttia uusiutuvaa
polttoainetta, lopun ollessa mineraalikeskitislepolttoainetta. Tastd koostumuksesta on maaritelty n-
parafiinien maara C14-C20 alueella (10-25 paino-%). Isoparafiinien maara C14-C20 maaritetdan valillisesti
painoprosenttimaarien summan suhteella n-parafiinien maaraan samalla alueella. Alan ammattilainen
kykenee tdman perusteella sekoittamaan vaatimusten mukaisia polttoainekoostumuksia.

Taten alan ammattilainen pystyy kayttdmaan keksintdoa suojapiirin koko laajuudessa (PatL 25 § 1 mom. 2
kohta).

YHTEENVETO PAATOKSESTA
Patentti ei kasita sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sita tehtaessa (PatL 25 § 1 mom. 3 kohta).

Keksintd on esitetty patentissa niin selvasti, ettd ammattimies voi sen perusteella kayttda keksintéa (PatL 25
§ 1 mom. 2 kohta).

Ensisijaisten itsendisten patenttivaatimusten 1 ja 10 kohteet eivat eroa olennaisesti ennestédan tunnetusta
tekniikasta (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta, PatL 2 §).

Ensisijainen vaatimusasetelma ei ole hyvaksyttavissa (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta, PatL 2 §).

Vastaavasti my6skdan toissijainen vaatimusasetelma ei ole hyvaksyttavissa (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta; PatL

29).
Patentti- ja rekisterihallitus kumoaa patentin Fl1 127307 patenttilain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla, silld

myodnnetyn patentin ensisijaiset patenttivaatimukset 1-16 tai toissijaiset patenttivaatimukset 1-9 eivat tayta
patenttilain 2 §:ss& sdadettyja ehtoja.

Lyhenteet

PatL = patenttilaki
PatA = patenttiasetus

Johtava tutkijainsinoori Santeri Paavola
Vanhempi tutkijainsinoori Antti Hoikkala
Puhelin: 029 509 5000

Tdmdé asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
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Patenttilain 26 §:n nojalla vaitteentekija ei saa hakea muutosta tahan paatdkseen.
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