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Patentti pysyy voimassa muutetussa muodossa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on tutkinut ylla mainittua patenttia vastaan
tehdyn vaitteen. PRH pitdaa patentin voimassa muutetussa muodossa ensisijaisen
vaatimusasetelman mukaisena (Patenttilaki 25 § 3 mom.).

Patentinhaltija: Neste Oyj

Patentinhaltijan asiamies: Kolster Oy Ab

Paatoksen perustana olevat asiakirjat

Vaite

Vaitteentekija UPM-Kymmene Oyj on tehnyt vditteen 15. joulukuuta 2021 Neste Oyj:n
patenttia FI128911 B vastaan. Vaitteessaan UPM-Kymmene Oyj on vaatinut Neste Oyj:n
patentin FI128911 B kumoamista kokonaisuudessaan patenttilain 258:n mukaisesti,
koska 1) patentti on mydnnetty, vaikka patenttilain 1 ja 2 §:ssa saadettyja ehtoja ei ole
taytetty (PatL 25§ 1 mom. 1 kohta); 2) patentti tarkoittaa keksintdg, jota ei ole esitetty
niin selvasti, etta ammattimies voi sen perusteella kayttaa keksintoa (PatL 25§ 1 mom. 2
kohta); ja 3. patentti kdsittaa sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sita tehtdessa

(PatL 258 1 mom. 3 kohta).

Viitejulkaisut

Vditteensa perusteina vaitteentekija on esittanyt (15.12.2021) vaitekirjelmassaan

julkaisut D1-D15:

D1 US6072065 A

D2 CN107892990 A (englanninkielinen konekaannos)

D2a CN107892990 A
D3 US4097369 A
D4 FI20135638 A

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Kéayntiosoite: Sorndisten rantatie 13 C, Helsinki

www.prh.fi | Puhelin:||||j | | Y-tunnus: 0244683-1


Grönlund Tiina (03086190)
Kirjoituskone
Liite 1 markkinaoikeuden päätökseen asiassa dnro 280/2023


Sivu 2/15

m PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PAATOS
05.05.2023

D5 US9399836 B2
D6 US9347178 B2
D7 US9353478 B2
D8 US9593448 B2
D9 EP0574272 B1
D10 EP0072873 B1
D11 US20150052807 A1
D12 US4252637 A
D13 US10023810 B2
D14 US9663720 B2
D15US10815428 B2

Kirjeenvaihto vaiteasiassa

Patentinhaltijan ja vditteentekijan lausumat

15.12.2021 vastaanotettu vaite

17.5.2022 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma
27.9.2022 vastaanotettu vaitteentekijan lausuma
10.1.2023 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

Vaitekirjelmassa (15.12.2021) vaitteentekija esittaa, etta vaitepatentti tulee kumota
kokonaisuudessaan PatL 25 §:n mukaisesti, koska patenttilain 1 ja 2 §:ssa saddettyja
ehtoja ei ole taytetty. Erityisesti vditepatentin patenttivaatimusten 1-43 mukaiset
keksinnot eivat ole uusia eivatka eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta. Lisaksi
vaitepatentin keksintoa ei ole esitetty niin selvasti, etta alan ammattilainen voisi kayttaa
keksintoa. Patentti myos kasittaa sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sita
tehtaessa.

Patentinhaltija on antanut lausumansa (17.5.2022) vaitteen johdosta ja vaatii, etta

vaite hylataan ja patentti pysytetaan voimassa muutetussa muodossa. Patentinhaltija
on toimittanut lausumansa yhteydessa ensisijaiset muutetut patenttivaatimukset

1-31, jossa muodossa patentinhaltija pyytaa patenttia pysytettavaksi voimassa.

Lisaksi patentinhaltija on toimittanut toissijaiset patenttivaatimukset. Jos Patentti- ja
rekisterihallitus katsoo, etta uusi ensisijainen vaatimusasetelma ei jostain syysta tayta
patentoitavuuden edellytyksia, vaatii patentinhaltija, etta patentti pysytetaan voimassa
toissijaisen vaatimusasetelman mukaisessa muodossa.

Lausumassaan (27.9.2022) vaitteentekija on pitanyt voimassa vaatimuksensa patentin
kumoamiseksi kokonaisuudessaan patenttilain 25 §:n mukaisesti, koska 1) esitetyt
uudet vaihtoehtoiset patenttivaatimukset eivat tayta 1 ja 2 §:ssa saadettyja ehtoja;
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2) patentti tarkoittaa keksintda, jota ei ole esitetty niin selvasti, ettd ammattimies
voi sen perusteella kayttaa keksintdg; ja 3) patentti kasittaa sellaista, mika ei ole
ilmennyt hakemuksesta sita tehtaessa. Vaitteentekija toteaa myo0s, etta erityisesti
patenttivaatimusten 1-43 mukainen keksinto ei ole uusi eika se eroa oleellisesti
tunnetusta tekniikasta.

Lausumassaan (10.1.2023) patentinhaltija vaatii edelleen, etta vaite hylataan ja patentti
pysytetaan voimassa muutetussa muodossa ensisijaisten patenttivaatimusten mukaan
tai vaihtoehtoisesti toissijaisten patenttivaatimusten mukaisesti (ensi- ja toissijaiset
patenttivaatimukset toimitettu 17.5.2022). Lausumassa patentinhaltija on perustellut
keksintdnsa patentoitavuutta vasta-argumentein vaitteentekijan perusteluihin nahden.
Patentinhaltijan mukaan seka ensi- etta toissijaisen vaatimusasetelman mukainen
keksintd on uusi ja eroaa olennaisesti tunnetusta tekniikasta. Vaatimusasetelmat

eivat patentinhaltijan mukaan my&skaan sisalla mitaan sellaista, mika ei ilmenisi
alkuperaisesta patenttihakemuksesta ja alan ammattimies pystyy selityksen perusteella
kayttamaan keksintoa.

Paatoksen kohteena olevat patenttivaatimukset

Paatoksen kohteena ovat patentinhaltijan 17.5.2022 toimittaman ensisijaisen
patenttivaatimusasetelman mukaiset patenttivaatimukset 1-31. Ensisijaisessa
patenttivaatimusasetelmassa patenttivaatimusta 1 on muutettu siten, etta
menetelma koskee vain uusiutuvan orgaanisen aineen puhdistamista, joka uusiutuva
orgaaninen aine on valittu ryhmasta, joka koostuu kasvipohjaisista rasvoista ja 6ljyista,
elainpohjaisista rasvoista ja 6ljyista, levadljyista ja mikrobioljyista. Patenttivaatimuksen
1 vaihtoehto, jossa orgaaninen aine on kierratetty orgaaninen aine, on poistettu.
Patenttivaatimuksen 1 mukaista menetelmaa on tasmennetty siten, etta vaiheen )
lampokasittely suoritetaan 500-5000 kPa:n paineessa. Lisaksi patenttivaatimukset,
jotka ovat koskeneet vaihtoehtoisia lampdkasittelyvaiheita (C2) ja (C3), seka ne
patenttivaatimukset, jotka ovat viitanneet ndihin patenttivaatimuksiin, on poistettu
vaatimusasetelmasta.

Ensisijaisen vaatimusasetelman itsendinen patenttivaatimus 1 kohdistuu menetelmaan
uusiutuvan orgaanisen aineen puhdistamiseksi, joka kasittaa useita vaiheita (piirteet F1-
F9). Itsendisessa patenttivaatimuksessa 1 on maaritetty:

F1 Menetelma uusiutuvan orgaanisen aineen puhdistamiseksi;

F2 jolloin uusiutuva orgaaninen aine on valittu ryhmasta, joka koostuu kasvipohjaisista
rasvoista ja 0ljyista, eldinpohjaisista rasvoista ja Oljyistd, levaoljyista ja mikrobidljyista, ja
joka kasittaa yhta tai useampaa epapuhtautta, joka on valittu ryhmasta, joka koostuu
piiyhdisteista, fosforiyhdisteista, klooriyhdisteistd, typpiyhdisteista, rikkiyhdisteista ja
hydroksiaromaattisista yhdisteistd, joka menetelma kasittaa vaiheet:

F3 (a) hankitaan uusiutuvaa orgaanista ainetta;
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F4 (b) mahdollisesti esilampokasitelldan uusiutuvaa orgaanista ainetta 180 - 325

°C:ssa ja mahdollisesti lisataan happoa ennen esilampokasittelyprosessia tai sen
jalkeen ja mahdollisesti suodatetaan esilampodkasitelty uusiutuva orgaaninen aine
esilampokasittelyn jalkeen;

F5 (c) lampokasitellaan uusiutuvaa orgaanista ainetta alkalimetallihydroksidin
vesiliuoksen lasna ollessa lampétilassa 100-450 °C ja 500-5000 kPa paineessa,
mahdollisesti adsorbentin lasna ollessa, mahdollisesti lisataan vetta ennen
lampokasittelyprosessia tai sen aikana ja mahdollisesti lisataan happoa ennen
lampokasittelyprosessia tai sen jalkeen ja mahdollisesti suodatetaan lampdkasitelty
uusiutuva orgaaninen aine lampokasittelyn jalkeen, jolloin saadaan puhdistettua
uusiutuvaa orgaanista ainetta, joka kasittaa alle 50% vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan
orgaanisen aineen klooripitoisuudesta;

F6 (d) mahdollisesti haihdutetaan lampdokasitellyn uusiutuvan orgaanisen aineen
yhdisteista haihtuvia piiyhdisteita siten pienentaen lampdkasitellyn uusiutuvan
orgaanisen aineen piipitoisuutta;

F7 (e) mahdollisesti lampdkrakataan uusiutuvaa orgaanista ainetta siten pienentden
lampokasitellyn uusiutuvan orgaanisen aineen happi- tai fosforipitoisuutta ja
mahdollisesti poistetaan lampokrakatusta uusiutuvasta orgaanisesta aineesta haihtuvia
aineita ja mahdollisesti poistetaan uusiutuvasta orgaanisesta aineesta kiintoaineita/
sakkoja; ja

F8 (f) vetykasitelldaan lampokasiteltya uusiutuvaa orgaanista ainetta
vetykasittelykatalyytin lasna ollessa;

F9 jolloin saadaan puhdistettua vetykasiteltya uusiutuvaa orgaanista ainetta, jolloin
uusiutuva orgaaninen aine kasittaa (i) alle 20 %, edullisesti alle 10 %, edullisemmin alle 5
%, vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan orgaanisen aineen alkuperdisesta piipitoisuudesta
ja/tai (i) alle 30 % vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan orgaanisen aineen alkuperaisesta
fosforipitoisuudesta ja/tai (iii) alle 50% vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan orgaanisen
aineen klooripitoisuudesta.

Epaitsenaiset patenttivaatimukset 2-22 kohdistuvat patenttivaatimuksen 1 mukaisen
menetelman erilaisiin suoritusmuotoihin. Ne viittaavat patenttivaatimukseen 1 joko
suoraan tai toisen epaitsendisen patenttivaatimuksen kautta.

Ensisijaisen vaatimusasetelman itsendinen menetelmavaatimus 23 kohdistuu
menetelmadan uusiutuvien hiilivetyjen valmistamiseksi, joka kasittaa useita vaiheita
(piirteet F23.1 - F23.4). Itsendisessa patenttivaatimuksessa 23 on maadritetty:

F23.1 Menetelma uusiutuvien hiilivetyjen valmistamiseksi, joka menetelma kasittaa
vaiheet:

F23.2 (x) puhdistetaan uusiutuvaa orgaanista ainetta minka tahansa
patenttivaatimuksen 1-22 mukaisesti; ja

F23.3 (y) kasitellaan puhdistettu uusiutuva orgaaninen aine 6ljynjalostusprosessilla;
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F23.4 jolloin 6ljynjalostusprosessissa muutetaan syotdn molekyylipainoa, poistetaan
syotosta heteroatomeja, muutetaan syoton tyydyttyneisyyttd, uudelleenjarjestellaan
syoton molekyylirakennetta tai kdytetaan mita tahansa niiden yhdistelmaa, jolloin
saadaan ainakin yhta uusiutuvaa hiilivetya.

Epaitsenadiset patenttivaatimukset 24-31 kohdistuvat patenttivaatimuksen 23 mukaisen
menetelman erilaisiin suoritusmuotoihin. Ne viittaavat patenttivaatimukseen 23 joko
suoraan tai toisen epaitsendisen patenttivaatimuksen kautta.

Paatoksen perustelut

Patentin ja patenttivaatimusten muutokset (PatL 25§ T mom. 3 ja 4 kohta)

Patentinhaltijan lausuman (17.5.2022) mukaan tuki koskien uusiutuvan orgaanisen
aineen puhdistamista |0ytyy esimerkiksi vaitepatentin myonnetysta vaatimuksesta 34.
Tuki koskien patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelman vaiheen c) lampdkasittelyssa
kaytettavaa painetta I16ytyy esimerkiksi alkuperdisen patenttihakemuksen sivun 8

rivilta 27. Patentinhaltijan mukaan ensisijaisesta vaatimusasetelmasta on poistettu
ainoastaan vaihtoehtoisia suoritusmuotoja ja tahan on lisatty, etta lampokasittely
suoritetaan tietyssa paineessa, jolle |0ytyy tuki alkuperadisesta patenttihakemuksesta.
Ensisijaiselle vaatimusasetelmalle 16ytyy siten tuki alkuperaisesta patenttihakemuksesta,
eikd patentin suoja-alaa ole laajennettu patentin myonnon jalkeen.

Vaitteentekijan lausuman (27.9.2022) mukaan patenttivaatimusta 1 on

muutettu kahden piirteen osalta. Toisaalta patenttivaatimusta 1 on tasmennetty
puhdistusprosessiin syotettavan raaka-aineen osalta, jolloin patentinhaltija on

valinnut syotettavan puhdistettavan aineen yhdelta listalta, joka on esitetty patentin
selityksessa. Toisaalta patenttivaatimusta 1 on muutettu menetelmavaiheen c) osalta
siten, etta lampokasittelyssa kaytettava paine on valittu toiselta listalta, jossa esitetaan
mahdollisesti kaytettavia painealueen rajoja. Lisaksi vaitteentekijan mukaan on
huomioitava, etta patenttihakemuksen tekemishetkella jatettyihin patenttivaatimuksiin
on jo kasittelyn aikana tehty muutos, jolloin koko vaiheen c) lampd&kasittely on valittu
kolmen vaihtoehdon listalta, jolloin vaihe c) rajattiin sellaiseen lampdkasittelyyn,

joka suoritetaan alkalimetallihydroksidin vesiliuoksen lasna ollessa. Nain ollen nyt
esitetyssa ensisijaisessa patenttivaatimuksessa 1 on yhdistelty piirteita ei vaan yhdelta
tai kahdelta listalta, vaan perati kolmelta eri listalta. Perusasiakirjassa ei ole mitaan
viittausta tallaiseen piirteiden yhdistelmaan tai perusteita sille, miksi esilla olevassa
tapauksessa olisi hyvaksyttavaa yhdistella keksinnon piirteita kolmella listalta, kun
yleisesti hyvaksytyn oikeuskaytannon mukaan piirteita ei saa yhdistella edes kahdelta
listalta. Vaitteentekija viittaa lausumassaan my0s patenttikasikirjaan (H.3.2.2), jonka
mukaan ei voida hyvaksya asiasisaltda, joka on useammasta luettelosta tehdyn valinnan
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tulos, jota ei ole esitetty suoraan ja yksiselitteisesti alkuperaisessa hakemuksessa.
Vaitteentekijan mukaan esitetyssa ensisijaisessa patenttivaatimuksessa 1 on esitetty
asiasisaltod, joka on useammasta luettelosta tehdyn valinnan tulos, jota ei ole esitetty
suoraan ja yksiselitteisesti alkuperdisessa hakemuksessa. Tallainen ei ole sallittua, silla
nyt patentti kasittaa sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sita tehtaessa ja ndin
ollen patentti tulee kumota PatL 258:n kohdan 3 perusteella.

Patentinhaltijan lausuman (10.1.2023) mukaan tuki koskien patenttivaatimuksen

1 mukaisen menetelman vaiheen c) lampokasittelyd, joka suoritetaan
alkalimetallihydroksidin vesiliuoksen lasna ollessa, 16ytyy alkuperdisesta
patenttivaatimuksesta 3, joka viittaa patenttivaatimukseen 1 ja 2. Edelleen tuki
koskien lampdokasittelyn vaiheessa c) kaytettavaa painetta (500-5000 kPa) |6ytyy
selitysosan sivun 8 rivilta 20. Patentinhaltijan mukaan on selvaa, etta selitysosan

sivun 8 kappaleet koskevat yleisesti vaiheen c) olosuhteita, ja siten on selvaa, etta
vaiheen c) paine on tyypillisesti 500-5000 kPa my®s silloin, kun lammitys suoritetaan
alkalimetallihydroksidin vesiliuoksen lasna ollessa. Nama kaksi piirretta on esitetty
yhtena suoritusmuotona alkuperdisessa patenttihakemuksessa, eika siten ole

kyse uudesta yhdistelmastd, vaan alkuperdisessa patenttihakemuksessa esitetysta
yhdesta keksinnon suoritusmuodosta. Patentinhaltijan lausuman (10.1.2023) mukaan
patenttivaatimusta 1 on lisaksi muutettu siten, ettd menetelman sy6ttdaine on
tasmennetty koskemaan ainoastaan toista vaihtoehtoa, eli uusiutuvaa orgaanista
ainetta. Kierratetty ja uusiutuva orgaaninen aine ovat lapi koko alkuperdisen
hakemuksen, ja my0s alkuperdisessa patenttivaatimuksessa 1, esitetty menetelman
vaihtoehtoisina syottoaineina. Siten on selvaa, etta menetelman kaikki suoritusmuodot
ovat koskeneet molempia vaihtoehtoisia syottoaineita. Lisaksi uusiutuva orgaaninen
aine on viela tasmennetty valittavaksi ryhmasta, joka koostuu kasvipohjaisista
rasvoista ja Oljyista, eldinpohjaisista rasvoista ja oljyista, levaoljyista ja mikrobidljyista.
Naille uusiutuvan orgaanisen aineen tasmennyksille |10ytyy perusteet esimerkiksi
alkuperaisesta patenttivaatimuksesta 36, joka on viitannut vaatimuksiin 1-35, eli myos
alkuperaiseen vaatimukseen 3. Ndin ollen tasmennetyssa patenttivaatimuksessa

1 ei ole kyse uudesta yhdistelmadsta tai valinnasta useasta listasta, vaan jo
alkuperaisessa patenttihakemuksessa esitetysta keksinndn yhdesta vaihtoehtoisesta
suoritusmuodosta, jolle selkeasti |0ytyy peruste alkuperdisesta patenttihakemuksesta.

Patentti- ja rekisterihallituksen kanta

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, etta koska ensisijaisesta vaatimusasetelmasta on
poistettu ainoastaan vaihtoehtoisia suoritusmuotoja verrattuna vaitepatenttiin ja
koska lisaksi on lisatty, etta lampokasittely suoritetaan tietyssa paineessa, jolle [6ytyy
tuki alkuperaisesta patenttihakemuksesta, ensisijaiselle vaatimusasetelmalle 16ytyy
tuki alkuperaisesta patenttihakemuksesta. Lisaksi uusiutuvan orgaanisen aineen
tasmennyksille [6ytyy perusteet alkuperdisesta patenttihakemuksesta.
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Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, etta patentin ensisijainen vaatimusasetelma ei kasita
sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sita tehtdessa (PatL 25 § 1 mom. 3 kohta).

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, etta patenttisuojaa ei ole ensisijaisen
vaatimusasetelman mukaisissa patenttivaatimuksissa 1-31 laajennettu sen jalkeen, kun
patenttilain 19 §:n T momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu (PatL 25 § 1 mom. 4
kohta).

Patenttivaatimusten 1 ja 23 tulkinta

Vditteentekija esittaa, etta patenttimaaraysten 16 §:n mukaan "Menetelma tulee
maadritella toimenpiteita tai toimintoja koskevilla tiedoilla ja tarvittaessa menetelmassa
kaytettavia laitteita ja tuotteita koskevilla tiedoilla." Toisin sanoen patenttivaatimuksessa
menetelma tulee kuvata niiden toiminnallisten piirteiden kautta, joiden avulla
keksinnon tavoitteet saadaan toteutettua. Patentti- ja rekisterihallituksen yllapitamassa
Patenttikasikirjassa (E.3.4.3) tama on esitetty seuraavasti: "Menetelmaa tai kayttoa
koskevat vaatimukset kohdistuvat toimintaan. Menetelmavaatimuksessa keksinndlle
tunnusmerkillisia piirteita ovat menetelmassa esitettyjen laitteiden tai tuotteiden
rakenteellisten piirteiden lisaksi toimenpiteita tai toimintoja koskevat tiedot."

Vaitteentekijan mukaan patenttivaatimuksen 1 piirteen F5 loppuosa ja piirre F9
kokonaisuudessaan eivat ole tallaisia toiminnallisia piirteitd, vaan niissa ainoastaan
esitetaan ne toivotut tavoitteet, joita patenttivaatimuksessa aiemmin kuvatuilla
toiminnallisilla piirteilla pyritdan saavuttamaan. Tallaiset toivomusluonteiset
piirteet eivat rajoita patenttivaatimuksen suojapiiriad. Vaitteentekijan mukaan
patenttivaatimuksen 1 piirteessa F9 kuvatun menetelmavaiheen lopputuloksena
toivotaan saatavan puhdistettua joko piitd, fosforia tai klooria, mutta kaikkea naista
ei saada poistettua syOtteesta. Lisaksi on huomattava, ettei syotteen tarvitse sisaltaa
mitaan nadista epapuhtauksista. Tasta seuraa myos se, ettei patenttivaatimuksen 1
mukaisella menetelmalla ole valttamatta mitaan teknista tehoa.

Vaitteentekija esittaa lisaksi, etta patenttivaatimuksen 1 piirteen F2 mukaan
puhdistettava “uusiutuva orgaaninen aine kasittaa yhta tai useampaa epapuhtautta,
joka on valittu ryhmasta, joka koostuu piiyhdisteista, fosforiyhdisteista, klooriyhdisteista,
typpiyhdisteista, rikkiyhdisteista ja hydroksiaromaattisista yhdisteista". Nain ollen

syote voi sisaltda epapuhtautena vain esim. rikkiyhdisteita, mutta piirteen F9 mukaan
riittaa, etta klooripitoisuus on alle 50 % vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan orgaanisen
aineen alkuperaisesta klooripitoisuudesta, eika rikkipitoisuuden tarvitse pienentya. Jos
klooria ei ole sybtteessa, niin 0% alkuperaisesta pitoisuudesta on lopussakin jaljella,
mika tayttaa piirteessa F9 madritetyt tavoitteet. Talloin menetelmassa ei valttamatta
vahene minkaan epapuhtauden pitoisuus, jolloin vaatimuksella ei ole teknista tehoa.
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Tama taas johtaa vaitteentekijan mukaan puuttuvaan keksinnéllisyyteen. Olennaisinta
on kuitenkin ymmartaa, ettei toivomusluonteista piirretta F9 tarvitse vaitteentekijan
mukaan ylipaataan huomioida keksinnon uutuutta ja keksinndllisyytta arvioitaessa.

Patenttivaatimus 23 viittaa patenttivaatimukseen 1. Vaatimuksessa 23 on esitetty
vaatimukseen 1 nahden ainoana lisapiirteena se, etta menetelmaa jatketaan
lisdvaiheella (F23.3), jossa "kasitelldan puhdistettu uusiutuva orgaaninen aine
Oljynjalostusprosessilla”. Vaitteentekijan mukaan patenttivaatimuksen 23 piirteen
F23.4 osalta on todettava, etta siina ei ole esitetty ainoatakaan toiminnallista
piirrettd, joiden voitaisiin katsoa rajoittavan keksinndn suojapiiria tai joita tulisi
huomioida keksinnon uutuutta ja keksinnollisyytta arvioitaessa. Piirteen F23.4
mukaan "6ljynjalostusprosessissa muutetaan sy6ton molekyylipainoa, poistetaan
syotosta heteroatomeja, muutetaan syoton tyydyttyneisyyttd, uudelleen jarjestellaan
syoton molekyylirakennetta tai kdytetaan mita tahansa niiden yhdistelmaa, jolloin
saadaan ainakin yhta uusiutuvaa hiilivetya." Tallainen lista mahdollisista tapahtumista
on vaitteentekijan mukaan puhtaasti toivomusluonteinen, eika se sisalla sellaisia
toiminnallisia piirteita, joilla menetelmaa koskeva patenttivaatimus tulisi maaritella.

Patentti- ja rekisterihallituksen kanta

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, ettd itsendisen patenttivaatimuksen 1 sisaltamat
piirteet F2, F5 ja F9 ovat patentin selitysosan esimerkeissa 1-5 esitettyjen koetulosten
mukaisia. Patentin selitysosan esimerkissa 4 on esimerkiksi esitetty koetulokset,

joissa on osoitettu, etta keksinnon mukaisella menetelmalla voidaan vahentaa typpi-,
kloori- ja rikkipitoisuuksia uusiutuvassa orgaanisessa aineessa alkalimetallihydroksidin
vesiliuoksen lasna ollessa (F2). Ja erityisesti klooripitoisuus uusiutuvassa orgaanisessa
aineessa vahenee ainakin alle 50 prosenttiin alkuperadisesta klooripitoisuudesta
keksinnon mukaisella menetelmalla lampokasittelyn seurauksena (F5). Lisaksi patentin
selitysosan esimerkissa 3 on esitetty koetulokset, joissa kaikissa on osoitettu, etta
keksinnon mukaisella menetelmalla voidaan vahentaa piipitoisuus uusiutuvassa
orgaanisessa aineessa ainakin alle 10 prosenttiin alkuperaisesta piipitoisuudesta

(F9). Esimerkissa 5 on taas esitetty koetulokset, joissa on osoitettu, etta keksinnén
mukaisella menetelmalla voidaan vahentaa fosforipitoisuus uusiutuvassa orgaanisessa
aineessa ainakin alle 30 prosenttiin alkuperaisesta fosforipitoisuudesta (F9).
Patenttivaatimuksesta 1 kay myos ilmi miten tarkoitettu vaikutus on saavutettavissa:
lampdkasitellddn orgaaninen aine mahdollisesti adsorbentin lasna ollessa,
mahdollisesti haihdutetaan lampokasitellysta orgaanisesta aineesta haihtuvia
piiyhdisteita ja vetykasitelladan lampokasitellyn ja haihdutetun orgaanisen aineen
jaetta vetykasittelykatalyytin 1asna ollessa. Siten on selkedsti osoitettu keksinnén
mukaisen menetelman toimivuus ja keksinndn tekninen efekti, eli piita, fosforia ja
klooria sisaltavien epapuhtauksien poisto uusiutuvasta orgaanisesta aineesta.
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Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, etteivat patenttivaatimukset 1-31 sisalla
toivomusluonteisia piirteita ja siten kaikki patenttivaatimusten maarittelemat piirteet
huomioidaan uutuuden ja keksinnéllisyyden tarkastelussa.

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

Uutuutta arvioitaessa tarkastellaan kayvatko kaikki vaatimuksen piirteet ilmi yhdesta
julkaisusta, joka on tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemis- tai prioriteettipaivaa.

Vaitteentekija on esittanyt uutuuden esteeksi julkaisun D4. Patentti- ja rekisterihallitus
katsoo, etta julkaisu D4 on merkityksellinen keksinnén uutuutta arvioitaessa.

Ensisijaisen vaatimusasetelman itsendiset vaatimukset 1 ja 23

Julkaisusta D4 tunnetaan menetelma biologista alkuperaa olevien, raskaiden
jaannosten kasittelemiseksi ja nestemaisten polttoaineiden valmistamiseksi (tiivistelma).
Menetelmassa raskas jaannos kasitellaan 10-280 °C:n lampétilassa ja 0-70 barin
paineessa sen hydrolysoimiseksi (vaatimus 1). Menetelmassa pilkotaan raskas jaannos
pienempiin komponentteihin, jotka voidaan ottaa jaannoksesta talteen. Menetelmassa
uusiutuva orgaaninen aine valitaan ryhmasta, joka koostuu kasvipohjaisista rasvoista
ja oljyista, eldinpohjaisista rasvoista ja 6ljyista, levaoljyista seka mikrobioljyista tai
naiden seoksesta (vaatimus 2). D4:n kasiteltava uusiutuva orgaaninen aine (sivu 4, rivit
11-12) kasittaa yhta tai useampaa epapuhtautta koostuen esimerkiksi piiyhdisteista,
fosforiyhdisteista ja rikkiyhdisteista (sivu 4, rivit 17-23). D4:n esimerkissa kuvataan
miten raakamantyoljysta (Crude tall oil, CTO) erotettu raskas jaannos (mantyoljypiki)
hydrolysoidaan 80 °C:n lampdtilassa normaali-ilmanpaineessa. Kasittelyn aikana
seokseen lisataan myos kaliumhydroksidi KOH -emasta (vaatimus 8). Kasittelyn
tarkoituksena on pilkkoa pikea, jotta saadaan talteen enemman happoja ja steroleja,
jotka voidaan vieda jatkokasittelyyn. Jatkokasittelyssa vetykasitellaan hydrolysoidusta
mantyoljypiesta erotettu orgaaninen faasi, joka on puhdistettu ennen vetykasittelya,
nestemaisten polttoaineiden valmistamiseksi (vaatimus 14). Puhdistettu orgaaninen
faasi ei ole kuitenkaan sama tuote kuin mita on kasitelty aiemmin raskaan jaannoksen
hydrolysoinnissa. Julkaisussa D4 kuvattu kasittely ei ole siis puhdistusmenetelma,
jolloin lopputulos olisi puhdistettua uusiutuvaa orgaanista ainetta (eli puhdistettua
mantyoljypikead).

Julkaisun D4 menetelma ei sisalla lampdokasitellyn uusiutuvan orgaanisen aineen
vetykasittelya vetykasittelykatalyytin lasna ollessa (F8), jolloin saadaan puhdistettua
vetykasiteltya uusiutuvaa orgaanista ainetta, jolloin uusiutuva orgaaninen aine
kasittaa (i) alle 20 %, edullisesti alle 10 %, edullisemmin alle 5 %, vaiheessa (a)
hankitun uusiutuvan orgaanisen aineen alkuperadisesta piipitoisuudesta ja/tai (ii)
alle 30 % vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan orgaanisen aineen alkuperaisesta
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fosforipitoisuudesta ja/tai (iii) alle 50% vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan orgaanisen
aineen klooripitoisuudesta (F9). Patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelman piirteet
F4, F6 ja F7 ovat vaihtoehtoisia. Julkaisu D4 kasittaa patenttivaatimuksen 1 mukaiset
piirteet F1-F3 ja F5.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, etta julkaisusta D4 ei yksindan tunneta
ensisijaisen vaatimusasetelman itsendisen patenttivaatimuksen 1 kaikkia piirteita.
Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma uusiutuvan orgaanisen aineen
puhdistamiseksi on siten uusi tunnettuun tekniikkaan nahden.

Patenttivaatimus 23 viittaa patenttivaatimukseen 1. Vaatimuksessa 23 on esitetty
vaatimukseen 1 nahden ainoana lisapiirteena se, etta menetelmaa jatketaan
lisdvaiheella (F23.3), jossa "kasitellddan puhdistettu uusiutuva orgaaninen aine
Oljynjalostusprosessilla” Loput vaatimuksessa 23 kuvatut asiat (piirre F23.4) kuvaavat
lahinna 6ljynjalostusprosessilla aikaansaatavia muutoksia syotteeseen (lisaprosessointi).

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, etta julkaisusta D4 ei yksindan tunneta

ensisijaisen vaatimusasetelman itsendisen patenttivaatimuksen 23 kaikkia piirteita.
Patenttivaatimuksen 23 mukainen menetelma uusiutuvien hiilivetyjen valmistamiseksi
on siten uusi tunnettuun tekniikkaan nahden.

Epditsendiset vaatimukset

Koska ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsendisessa patenttivaatimuksessa

1 maaritelty menetelma uusiutuvan orgaanisen aineen puhdistamiseksi on uusi,
epaitsenaisissa patenttivaatimuksissa 2-22 maaritellyt menetelman sovellutusmuodot
ovat myds uusia.

Koska ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsendisessa patenttivaatimuksessa 23
maadritelty menetelma uusiutuvien hiilivetyjen valmistamiseksi on uusi, epaitsendisissa
patenttivaatimuksissa 24-31 maaritellyt menetelman sovellutusmuodot ovat myos
uusia.

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

Vaitteentekija on esittanyt keksinnollisyyden esteiksi julkaisut D1, D2 ja D3. Patentti- ja
rekisterihallitus katsoo, etta D1, D2, D3 ja D4 ovat merkityksellisia keksinndn olennaista
eroa arvioitaessa. Julkaisu D4 edustaa lahinta tekniikan tasoa.

D1

Julkaisu D1 koskee menetelmaa kasitella ja jalostaa kaytettyja eli kierratettyja oljyja
(tiivistelma; vaatimus 1). Menetelma kasittaa ensin vaiheen, jossa kaytetty 6ljy
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tislataan, minka jalkeen tisle kasitelladan emaksisella aineella. Tislauksessa kaytettava
lampatila ja paine ovat vaatimuksessa 1 maaritellyn esilampokasittelyalueen mukaiset
(vaatimus 1). Julkaisun D1 vaatimuksen 1 vaiheen c) jalkeen kaytetty 6ljy voidaan vieda
vetykasittelyyn (vaatimus 11). Julkaisu D1 kasittaa monen erilaisen 6ljyn kasittelyn,
jolloin 6ljyt voivat olla peraisin erilaisista lahteistd, kuten teollisista kaytoista (palsta 1,
rivit 9-12). Julkaisun D1 taulukoissa | (palsta 1) ja Il (palsta 5) on esitetty puhdistettavan
kaytetyn 6ljyn kloori-, pii- ja fosforipitoisuudet ennen ja jalkeen puhdistuksen.
Julkaisussa D1 ei kuvata uusiutuvan 6ljyn tai rasvan kasittelya.

D2

Julkaisu D2 kohdistuu jatedljyn (kierratetty orgaaninen aine) kasittelyyn. Julkaisusta
D2 tunnetaan menetelma, jossa tuotetaan korkealaatuista voiteludljya fossiilisesta
jateoljysta (tiivistelma; englanninkielinen konekdaannos vaatimukset 1, 9-10). Julkaisu
D2 kuvaa menetelman kierratetyn orgaanisen aineen puhdistamiseksi mm. kloorista,
piista ja fosforista (englanninkielinen konekaannos kappale [0023]). Menetelmassa
kierratettya orgaanista ainetta lammitetaan alkalimetallihydroksidin vesiliuoksen
lasna ollessa 300-360 °C:n lampdtilassa ja taman jalkeen suoritetaan vetykasittely
vetykasittelykatalyytin lasna ollessa (englanninkielinen konekaannds vaatimus 1).
Julkaisussa D2 on kuitenkin kuvattu ainoastaan kierratetyn fossiilisen jateoljyn kasittely.
Julkaisu D2 ei kuvaa uusiutuvan orgaanisen aineen, kuten kasvioljyn, kasvirasvan tai
elainperdisen rasvan kasittelya.

D3

Julkaisu D3 kohdistuu menetelmaan kierratetyn 6ljyn kasittelemiseksi (vaatimus
1). Julkaisu D3 kuvaa menetelman ottaa uudelleen kayttoon kadytettyja hiilivety-
oljyja esipuhdistuksen ja jalkikasittelyn avulla (tiivistelma). Hiilivetydljyja voivat
olla moottoridljy, vaihdelaatikon voiteludljy, hydrauliikkadljy, turbiiniéljy, suojadljy,
kovettumisoljy tai teollinen 6ljy. Kaikki nama o6ljyt ovat kierratettyja fossiilisia 6ljyja
(palsta 1, rivit 9-13), ja siten D3:ssa ei kuvata uusiutuvan orgaanisen aineen, kuten
kasvioljyn, kasvirasvan tai eldinperdisen rasvan, kasittelya.

Ensisijaisen vaatimusasetelman patenttivaatimusten 1 ja 23 mukaiset menetelmat eivat
ole ilmeisia julkaisuihin D1-D3 ndhden ja eroavat siten olennaisesti julkaisuista D1-D3
tunnetusta tekniikasta tarkasteltaessa julkaisuja joko yhdessa tai erikseen. Julkaisuissa
D1-D3 esitetyt fossiilisiin, kierratettyihin 6ljyihin liittyvat kasittelyprosessit eroavat
suurestikin vastaavista uusiutuvan orgaanisen aineen kasittelyprosesseista.

D4

Julkaisusta D4 tunnetaan menetelma biologista alkuperaa olevien, raskaiden
jaannosten kasittelemiseksi ja nestemaisten polttoaineiden valmistamiseksi.
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Menetelmdssa uusiutuva orgaaninen aine valitaan ryhmasta, joka koostuu
kasvipohijaisista rasvoista ja 0ljyistd, eldinpohjaisista rasvoista ja 6ljyista, levaoljyista
seka mikrobidljyista tai ndaiden seoksesta. Ensisijaisen vaatimusasetelman itsendinen
patenttivaatimus 1 kohdistuu menetelmaan uusiutuvan orgaanisen aineen
puhdistamiseksi. D4 liittyy siten samaan keksinnén alaan.

Patenttivaatimuksessa 1 maaritellyn keksinnon teknisten piirteiden ero ldhimpaan
tekniikan tasoon nahden on se, etta julkaisu D4 ei esita lampdkasitellyn uusiutuvan
orgaanisen aineen vetykasittelya vetykasittelykatalyytin Iasna ollessa (F8), jolloin
saadaan puhdistettua vetykasiteltya uusiutuvaa orgaanista ainetta, jolloin

uusiutuva orgaaninen aine kasittaa (i) alle 20 %, edullisesti alle 10 %, edullisemmin

alle 5 %, vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan orgaanisen aineen alkuperaisesta
piipitoisuudesta ja/tai (ii) alle 30 % vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan orgaanisen aineen
alkuperaisesta fosforipitoisuudesta ja/tai (iii) alle 50% vaiheessa (a) hankitun uusiutuvan
orgaanisen aineen klooripitoisuudesta (F9). Lisaksi julkaisussa D4 kuvatun kasittelyn
lopputuloksena ei saada puhdistettua uusiutuvaa orgaanista ainetta (eli puhdistettua
mantyoljypiked). Tekninen vaikutus, jonka patenttivaatimuksessa 1 maaritellyn
keksinnon ero julkaisusta D4 tunnettuun raakamantyoljyn kasittelytekniikkaan nahden
saa aikaan, on se, etta vaatimuksen 1 mukainen syottdaine saadaan klooriyhdisteiden
lisaksi puhdistettua myos pii- ja fosforiyhdisteista.

Patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinnon ratkaisema objektiivinen tekninen ongelma
on siten miten puhdistaa uusiutuva orgaaninen aine sen sisaltamasta piista, fosforista
ja kloorista niin, etta orgaanisen aineen piipitoisuus vahentyisi vahintaan 80 %,
fosforipitoisuus vahentyisi vahintaan 70 % ja klooripitoisuus vahentyisi vahintaan 50 %
suhteessa lahtotilanteeseen.

Patenttivaatimuksessa 1 esitetty ratkaisu tahan objektiiviseen tekniseen ongelmaan
ei ole ilmeinen tekniikan tason perusteella. Julkaisun D4 menetelmassa ei ole esitetty
lampdkasitellyn uusiutuvan orgaanisen aineen vetykasittelya vetykasittelykatalyytin
lasna ollessa (piirre F8). Alan ammattilaisella ei olisi mydskaan mitdan syyta lahtea
muokkaamaan D4:n menetelmaa niin, etta se kohdistuisi piipitoisuuden vahentamisen
alle 20 %:iin alkuperaisesta pitoisuudesta lisaksi fosforipitoisuuden vahentamiseen
alle 30 %:iin alkuperaisesta pitoisuudesta seka klooripitoisuuden vahentamiseen

alle 50 %:iin alkuperaisesta pitoisuudesta (piirre F9). Ensisijaisen vaatimusasetelman
patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma uusiutuvan orgaanisen aineen
puhdistamiseksi eroaa siten olennaisesti julkaisusta D4 tunnetusta tekniikasta.
Vastaavasti myds vaatimuksen 23 mukainen menetelma uusiutuvien hiilivetyjen
valmistamiseksi eroaa olennaisesti julkaisusta D4 tunnetusta tekniikasta.
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Epditsendiset vaatimukset

Koska ensisijaisen vaatimusasetelman itsendisessa patenttivaatimuksessa 1 maaritelty
menetelma uusiutuvan orgaanisen aineen puhdistamiseksi eroaa olennaisesti
ennestadn tunnetusta tekniikasta, epaitsendisissa patenttivaatimuksissa 2-22 maaritellyt
menetelman sovellutusmuodot eroavat myds olennaisesti ennestdadn tunnetusta
tekniikasta.

Koska ensisijaisen vaatimusasetelman itsendisessa patenttivaatimuksessa 23 maaritelty
menetelma uusiutuvien hiilivetyjen valmistamiseksi eroaa olennaisesti ennestaan
tunnetusta tekniikasta, epditsenaisissa patenttivaatimuksissa 24-31 maaritellyt
menetelman sovellutusmuodot eroavat myds olennaisesti ennestdadn tunnetusta
tekniikasta.

Keksinnon toisinnettavuus (PatL 25 § 1 mom. 2 kohta)
Patenttivaatimus 1

Vaitteentekijan lausuman (27.9.2022) mukaan patenttivaatimus 1 kohdistuu
menetelmaan uusiutuvan orgaanisen aineen puhdistamiseksi. Menetelman

syotteena kdytetdan siis uusiutuvaa orgaanista ainetta, joka kasittaa yhta tai
useampaa epapuhtautta. Nama epapuhtaudet on valittu ryhmasta, joka koostuu
piiyhdisteista, fosforiyhdisteista, klooriyhdisteistd, typpiyhdisteista, rikkiyhdisteista ja
hydroksiaromaattisista yhdisteista. Patenttivaatimuksen 1 mukaisella menetelmalla
voidaan kohdan c) mukaan puhdistaa klooriyhdisteita ja kohdan f) mukaan
piiyhdisteitd, fosforiyhdisteita ja klooriyhdisteitd. Menetelmassa kdytettava syote ei
valttamatta sisalla vaitteentekijan mukaan mitaan naista kohdissa c) tai f) mainituista
epapuhtauksista. Menetelman syotteen mainitut epapuhtaudet voivat olla valittu
ryhmasta, joka koostuu typpiyhdisteista, rikkiyhdisteista tai hydroksiaromaattisista
yhdisteista, mutta minkdan menetelmavaiheen ei ole kuvattu vahentavan ndiden
aineiden pitoisuutta. Vaitteentekijan mukaan patentissa ei ole mitdaan kuvausta siita,
miten kierratetty tai uusiutuva orgaaninen aine voidaan puhdistaa typpiyhdisteista,
rikkiyhdisteista tai hydroksiaromaattisista yhdisteista patenttivaatimuksessa 1 kuvatuilla
menetelmavaiheilla. Nain ollen nykyisen patenttivaatimuksen 1 tulee katsoa sisaltavan
sellaisen menetelman, jonka suorittamiseen ei ole riittavaa selitysta ja ndin ollen
patentti tarkoittaa keksintda, jota ei ole esitetty niin selvasti, ettda ammattimies voi sen
perusteella kayttaa keksintoa.

Patentinhaltijan mukaan vaitteentekija on virheellisesti esittanyt, etta patentissa ei
ole mitaan kuvausta siitd, miten kierratetty tai uusiutuva orgaaninen aine voidaan
puhdistaa typpiyhdisteista, rikkiyhdisteista tai hydroksiaromaattisista yhdisteista
patenttivaatimuksessa 1 kuvatuilla menetelmavaiheilla. Patentinhaltijan lausumien
(17.5.2022) ja (10.1.2023) mukaan patentin selitysosassa on perusteellisesti kuvattu
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useiden esimerkkien avulla miten menetelman mukainen orgaaninen aine voidaan
puhdistaa. Vaitteentekija ei patentinhaltijan mukaan ole pystynyt osoittamaan minka
vaiheen tai mitka vaiheet patenttivaatimuksen 1 mukaisesta menetelmasta alan
ammattimies ei pystyisi toistamaan patentin selitysosan perusteella. Patentinhaltija
esittaa myos, etta vakiintuneen EPO:n kdaytannon mukaan onnistunut vaite keksinnén
puuttuvasta toistettavuudesta vaatii tuekseen vakavia epailyja, jotka on perusteltu
todennettavissa olevilla tosiseikoilla (ks. esimerkiksi EPO Case Law 9th Edt. 2019; Il
C9). Samainen kohta tuo myos esille vaitteentekijan nayttotaakan esittaa kyseiset
todisteet vakavasta epailysta keksinnon toistettavuudesta. Vaitteentekijan tulisi pystya
osoittamaan ja lisaksi perustelemaan todennettavissa olevilla tosiseikoilla vakavia
epailyja sille, miksi alan ammattimies ei pystyisi kdyttamaan patenttivaatimuksessa
esitettya keksintoa. Tata vaitteentekija ei ole pystynyt tekemaan ja itse asiassa ei tuo
esille yhtaan tosiseikkaa vaitteensa perustaksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen kanta

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, etta alan ammattilainen ymmartaa selityksen
perusteella keksinndn periaatteen ja pystyy toteuttamaan sen myds kdytannossa
selityksen sisaltamien esimerkkien avulla. Alan keskiverto ammattilainen

pystyy hyodyntamaan patentin selityksen liséksi myds omaa yleistietoansa.
Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, etta alan ammattilainen pystyy toisintamaan
patenttivaatimusten 1-31 keksinndn.

Yhteenveto Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnosta

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

Ensisijaisten patenttivaatimusten 1-31 madrittelemat menetelmat ovat uusia ja niiden
katsotaan eroavan olennaisesti ennestaan tunnetusta (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta, PatL 2
§).

Ensisijaisen vaatimusasetelman osalta keksintd on esitetty patentissa niin selvasti, etta
alan ammattilainen voi sen perusteella kayttaa keksintoa (PatL 25 § T mom. 2 kohta).

Patentti- ja rekisterihallitus pysyttaa patentin FI128911 voimassa patenttilain 25 §:n

3 momentin nojalla muutetussa muodossa, silla patentin pysyttamiselle voimassa
muutetussa muodossa 17.05.2022 toimitetuilla ensisijaisilla patenttivaatimuksilla ei ole
mitaan patenttilain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua estetta.
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m PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PAATOS
05.05.2023

Lyhenteet
PatL = patenttilaki
Muutoksenhaku

Tasta paatoksesta on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 paivan kuluessa
padtoksen tiedoksisaannista. Ohje maksullisen valituksen tekemiseen on liitteena.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Timo Kallio
Johtava tutkijainsin6ori

Niko Musakka
Vanhempi tutkijainsindori

Tdmd asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Liitteet
I
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