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1. Patenttilakiesityksen 2 luvun 12 § ja 13 § perustelut

Patenttilakiesityksen 2 luvun 12 §:ssa saadetdan patentin myodntamiseen
vaikuttamattomista julkistamisista. 2 luvun 12 §:n perusteluissa (joissa se on
virheellisesti mainittu 11 §:na) todetaan:

"Patentin mydntadmiseen vaikuttamattomat julkaisut. Pykéldssé séadettéisiin
niin sanotusta “armonajasta” eli siitd, ettéd tietyissé tapauksissa ennen
hakemuksen tekemistd julkiseksi tullut tieto keksinnésté ei estd keksinnén
patentointia puuttuvan uutuuden takia, jos hakija tekee patenttihakemuksen
sdddetyn ajan kuluessa keksinnén julkiseksitulosta”.

SPAY katsoo, etta 2 luvun 12 §:n perustelujen ylla esitettya kohtaa tulisi muuttaa
seuraavasti (ehdotettu muutos alleviivattu), jotta perustelut vastaisivat
sisallollisesti ehdotettua 2 luvun 12 §:aa.

"Patentin mydntdmiseen vaikuttamattomat julkaisut. Pykéaldssé séadettéisiin
niin sanotusta “armonajasta” eli siitd, ettd tietyissé tapauksissa ennen
hakemuksen tekemista julkiseksi tullut tieto keksinnésté ei estd keksinnén
patentointia puuttuvan uutuuden eikd puuttuvan keksinndllisyyden takia, jos
hakija tekee patenttihakemuksen sé&adetyn ajan kuluessa keksinnén
Julkiseksitulosta’.

Patenttilakiesityksen perusteluissa 2 luvun 13 § on virheellisesti mainittu 2 luvun
12 §:na.

2. Patenttisuojan laajuus, 3 luvun 7 §

SPAY ehdottaa, etta 3 luvun 7 §:n sanamuoto korjataan vastaamaan EPC:n 69
artiklan englanninkielisen todistusvoimaisen tekstin sanamuotoa.

Seka voimassa olevan patenttilain 39 §:n sanamuoto, ettd HE:n lakiluonnoksen
3 luvun 7 §n sanamuoto poikkeavat olennaisesti EPC:n 69 artiklan
englanninkielisen todistusvoimaisen tekstin sanamuodosta. Mikali poikkeamaa
ei korjata patenttilain uudistuksen yhteydessa, syntyy vaikutelma, etta
kansallisen lain patenttisuojan laajuutta koskeva pykala on tarkoituksellisesti
laadittu poikkeamaan EPC:n 69 artiklasta, jolloin kansallisen patentin laajuus
tulkittaisiin 3 luvun 7 §:n mukaisesti eri tavalla kuin Suomessa voimassa olevan
eurooppapatentin tai yhtenaispatentin laajuus, joka taas tulkitaan EPC:n 69
artiklan mukaisesti. Tama ei kuitenkaan ole ollut tarkoituksena. Ehdotettu
sanamuoto ei vastaa sita, mita on tarkoitettu. Tama on omiaan heikentamaan
oikeusvarmuutta.

2.1. EPC:n 69 (1) artikla

The extent of the protection conferred by a European patent or a European
patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the
description and drawings shall be used to interpret the claims.



2.2. HE:n

EPC:n 69 artiklassa kaytetaan velvoittavaa sanamuotoa "shall be determined”
ja "shall be used” seka patenttivaatimusten merkitysta ettd selityksen ja
piirustusten merkitysta maaritettdessa. EPC:n 69 artikla ei jata tuomioistuimelle
sitd mahdollisuutta, etta selitys ja piirustukset jatettaisiin kokonaan vaille
merkitysta patenttisuojan laajuutta tulkittaessa.

EPC:n 69 artiklan sanamuoto edustaakin tasapainoista valimuotoa artiklan
tulkintaohjeessa (The Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC)
kiellettyjen aaripaiden valilla.

lakiluonnoksen sanamuoto — 3 luvun 7 §

Patenttivaatimukset maaraévéat patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten
tulkitsemiseksi voidaan keksinndn selitysta ja piirustuksia kéyttaa apuna.

EPC:n 69 artiklasta poiketen sanamuoto on velvoittava ainoastaan
patenttivaatimusten merkityksen osalta. Sen sijaan selitysta ja piirustuksia
ainoastaan voidaan kayttaa apuna, mutta pykalan sanamuoto ei velvoita
antamaan  selitykselle ja  piirustuksille  minkaanlaista  merkitysta
patenttivaatimuksen tulkitsemisessa.

Myo6s HE:n perusteluissa todetaan, ettd ehdotetun 3 luvun 7 §:n mukaisesti
patenttivaatimukset maaraavat patenttissuojan laajuuden ja vaatimuksia
tulkittaessa voidaan kayttaa apuna keksinnon selitysta ja piirustuksia. Toisaalta
HE:n perusteluissa todetaan, etta patenttivaatimuksia ei tule kasittaa
ainoastaan kirjaimellisesti siten, ettd selitysta ja piirustuksia kaytetaan
ainoastaan patenttivaatimuksissa ilmenevien epaselvyyksien ratkaisemiseksi.

Edelleen HE:n perusteiden mukaan patenttivaatimuksia ei myodskaan tule
kasittaa vain suuntaa antavina, vaan patenttivaatimukset tulee kasittaa niin, etta
ne samanaikaisesti tarjoavat patentinhaltijalle kohtuullisen suoja-alan ja
kolmannelle riittavan oikeusvarmuuden. HE:n mukaan vastaavanlainen
saannds on myos EPC:n 69 artiklassa seka sen tulkintaohjeissa (The Protocol
on the Interpretation of Article 69 EPC).

HE:ssa kaytetty sanamuoto "voidaan kayttaa apuna” viittaa kuitenkin vahvasti
EPC:n 69 artiklan tulkintaohjeessa kiellettyyn kirjaimelliseen tulkintaan, koska
sanamuodon mukaan selitysta ja piirustusta ei kayteta, vaan ainoastaan
voidaan kayttaa patenttivaatimusten tulkitsemiseksi.

SPAY ehdottaa, ettd HE:n sanamuoto korjataan vastaamaan EPC:n 69 artiklan
sanamuotoa siten, ettd EPC:n 69 artiklan kayttdma rakenne ’shall be
determined” ja 7shall be used” kaannetdaan suomenkielisessa tekstissa
molemmissa kohti samalla rakenteella "maaraavat” ja "kaytetaan”.



2.3. SPAY:n ehdottama muutos HE:n luonnokseen — 3 luku 7 §

Patenttivaatimukset maaraévéat patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten
tulkitsemiseksi veidaan kédytetddn apuna keksinndn selitysté ja piirustuksia

Ehdotettu muutos saattaisi 3 luvun 7 §:n sanamuodon vastaamaan EPC:n 69
artiklan sanamuotoa ja nain estaisi tilanteen, jossa kansallisen patentin laajuus
tulkittaisiin eri tavalla kuin Suomessa voimassa olevan eurooppapatentin tai
yhtenaispatentin laajuus.

3. Patenttilakiesityksen 4 luvun 5 ja 6 pykadlien sanamuodot

Patenttilakiesityksen 4 luvun 5 §:ssa sdadetaan patenttihakemuksen riittavasta
selityksesta. Ehdotetun 4 luvun 5 §:n perusteluissa on viitattu vastaaviin EPC
83 artiklaan seka PCT 5 artiklaan, jotka kayttdvat sanamuotoa "clear and
complete”, joka ehdotetussa 4 luvun 5 §:ssad on kadantynyt muotoon "selvé ja
riittava’.

Patenttilakiesityksen 4 luvun 6 §:ssa saadetaan puolestaan patenttivaatimusten
selkeydesta. Ehdotetun 4 luvun 6 §:n perusteluissa todetaan, ettd mallia on
otettu EPC 84 artiklasta ja PCT 6 artiklasta, jotka kayttavat sanamuoto “clear
and concise”, joka ehdotetussa 4 luvun 6 §:ssa on muotoiltu "selkeitéa ja tiiviita”.

3.1. Patenttilakiesityksen 4 luvun 5 ja 6 pykalien sanamuodon
yhtenaistaminen

Koska EPC 83 artiklassa ja PCT 5 artiklassa seka EPC 84 artiklassa ja PCT 6
artiklassa kaytetaan kaikissa sanamuotoa “clear”, pitaa SPAY selkeampana,
ettd vastaavaa sanamuoto 4 luvun 5 §:ssd ja 6 §:ssa olisi myos sama.
Sanamuotoa “clear’ vastaava yhdenmukainen muotoilu 4 luvun 5 §:ssa ja 6
§:ssa selventaisi, ettd lainsaatajalla ei ole ollut tarkoitusta antaa toiselle
sanamuodoista "selvd” tai "selked”’ vastaavasta EPC:n tai PCT:n artiklasta
poikkeavaa merkitysta.

SPAY katsoo, etta ensisijaisesti ehdotetun 4 luvun 5 §:n sanamuoto "selva” tulisi
korvata sanamuodolla "selked” ja ettd sama muutos tulisi tehda myos 7 luvun 4
§:aan ja 13 luvun 2 §:4an seka perusteluihin. Vaihtoehtoisesti SPAY katsoo, etta
4 luvun 6 §:n sanamuoto "selked” tulisi korvata sanamuodolla “selvéd” ja
vastaava muutos huomioida ehdotetun lain perusteluissa.

3.2. Patenttilakiesityksen 4 luvun 6 pykalan sanamuoto

SPAY:n nakemyksen mukaan ehdotetun 4 luvun 6 §:n EPC 84 artiklan ja PCT
6 artiklan sanamuotoa "clear and concise” vastaava kohta tulisi 4 luvun 6 §:ssa
ensisijaisesti olla "selkeita ja ytimekkait&”, tai vaihtoehtoisesti kohdassa 3.1 ylla
esitetyn mukaisesti "selvié ja ytimekkéitd”, ehdotetun "selkeité ja tiiviitd” sijaan.



SPAY katsoo, etta "ytimekkéaitd” vastaa paremmin EPC 84 artiklan ja PCT 6
artiklan asiasisaltoa seka selkeyttaa, ettd edellytys ei sindnsa rajoita
patenttivaatimusten pituutta eika esitettyjen piirteiden lukumaaraa.

Vastaava muutos tulisi SPAY:n nakemyksen mukaan tehda myds ehdotetun 7
luvun 5 §:3an ja 7 §:8an, seka ehdotetun lain perusteluihin.

4. Patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n saannds hakijan oikeudesta jakaa
hakemus useiksi hakemuksiksi

HE:ssa ehdotetaan lohkaisumenettelyn poistamista patenttilaista, eli luovutaan
hakijan mahdollisuudesta tehda lohkaistu hakemus. Patenttilakiesityksen 4
luvun 12 §:ssa saadetdan nain ollen ainoastaan hakijan oikeudesta jakaa
hakemus useiksi hakemuksiksi.

SPAY on HE:n kanssa samaa mielta siitd, ettei lohkaisumenettelylle ole
kaytannon tarvetta ja puoltaa, ettd lohkaisusta luovutaan HE:n mukaisesti.

Patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentissa ehdotetaan saadettavan,
etta jos hakemuksessa on sen tekemispéaivéna esitetty useita keksintbja, hakija
voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Alkuperéisestd hakemuksesta
(kantahakemus) erotettua keksintdéa tarkoittava uusi hakemus katsotaan
Jakamalla syntyneeksi vain, jos tdmé& ilmenee hakemuksesta sité tehtdessa.
Téllaisessa hakemuksessa on ilmoitettava kantahakemuksen numero. Uusi
hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin kantahakemus.

SPAY katsoo, etta patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentissa ehdotettu
jakamista koskeva sanamuoto on epaselva, varsinkin momentin toisen lauseen
sanan "tama” osalta ("tama ilmenee hakemuksesta”). Jaa epaselvaksi mihin
"tama” viittaa ja HE:ssa kaytettyjen termien valossa parempi sanavalinta
vaikuttaisi olevan "keksintd ilmenee hakemuksesta”, jolloin on selvaa, etta
jaetun hakemuksen kohde tulee ilmeta kantahakemuksesta. SPAY katsoo
lisaksi, etta ainakin perusteluiden perusteella tulisi olla selvaa, etta keksinnon
tulee ilmeta hakemuksesta myds myohemmin kuin “sitd tehtaessa”, eli uutta
hakemusta ei voida pitaa jakamalla syntyneeksi, jos hakija hakemuskasittelyn
aikana muuttaa uutta hakemusta siten, ettei erotettu keksintd ilmene
kantahakemuksesta.

Euroopan patenttisopimuksen (‘EPC”) vastaavalle, jaettua hakemusta
koskevalle Article 76 EPC saanndkselle on aikaisemmin kaytetty seuraavaa
kaannostal, jonka mukaan jaettu eurooppapatenttia koskeva hakemus

193/2007 Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myontéamisestéa tehdyn yleissopimuksen
uudistamiskirjan voimaansaattamisesta seka sopimuksen lainsdddannon alaan kuuluvien maaraysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/2007/93?language=fin&highlightld=171128&highlightPar



https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/2007/93?language=fin&highlightId=171128&highlightParams=%7B%22type%22%3A%22BASIC%22%2C%22search%22%3A%22eurooppapatentin+patenttisopimus%22%7D

"voidaan tehda vain niiltd osin kuin sen kohde ei ole laajempi kuin aikaisemmin
tehdyn hakemuksen sisalto; niiltd osin kuin jaettu hakemus on taman
vaatimuksen mukainen, jaettu hakemus katsotaan tehdyksi samana paivana
kuin aikaisempi hakemus ja sille kuuluu mahdollinen aikaisemman hakemuksen
etuoikeus”. Varsinkin tassa kaytetty sanamuoto "niiltd osin kuin jaettu hakemus
on taman vaatimuksen mukainen” ei rajoitu uuden hakemuksen
tekemishetkeen ja rajoittaa selkeammin jaetun hakemuksen myohempia
muutoksia.

Ylla esitetyn valossa ehdotetaan kaksi vaihtoehtoista sanamuotoa
patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentille.

4.1. Ehdotus 1 - patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentille

Ensimmaisessa ehdotuksessa sana "tama” korvataan sanalla "keksintd” ja
iimauksen “jakamalla syntyneeksi” sijaan kaytetdan sanamuotoa ’jaetuksi
hakemukseksi” lausunnon kohdan 4.4. mukaisesti:

Jos hakemuksessa on sen tekemispéivéné esitetty useita keksintbjé, hakija voi
Jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Alkuperéisestd hakemuksesta
(kantahakemus) erotettua keksintd6é tarkoittava uusi hakemus katsotaan
Jaetuksi hakemukseksi vain, jos keksintd ilmenee hakemuksesta sitd tehtdessa.
Téllaisessa hakemuksessa on ilmoitettava kantahakemuksen numero. Uusi
hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin kantahakemus.

Taman ehdotetun sanamuodon osalta tulisi huomata, etta ainakin 4 luvun 12
§:n 1 momentin perusteluissa tulisi mainita kantahakemuksen mahdollisen
etuoikeuden soveltaminen myos jaettuun hakemukseen.

4.2. Ehdotus 2 - patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentille

Toisessa ehdotuksessa 4 luvun 12 §:n 1 momentti muutetaan Art. 76 EPC
saannoksen mukaisesti:

Jos hakemuksessa on sen tekemispéivané esitetty useita keksintoja, hakija voi
Jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Alkuperéisestd hakemuksesta
(kantahakemus) erotettua keksint6& tarkoittava uusi hakemus voidaan tehdéa
vain niiltd osin kuin keksinté kéy ilmi kantahakemuksesta; ja niiltd osin kuin
Jaettu hakemus on td&mén vaatimuksen mukainen, jaettu hakemus katsotaan
tehdyksi samana péivéné kuin aikaisempi hakemus ja sille kuuluu mahdollinen
aikaisemman hakemuksen etuoikeus. Téllaisessa hakemuksessa on
ilmoitettava kantahakemuksen numero.
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4.3. Patenttiesityksen 4 luvun 12§:n 2 momentti

Patenttiesityksen 4 luvun 12 §:n 2 momentissa ehdotetaan saadettavan, etta
"jakaminen voi tapahtua ainoastaan ennen kuin hakemus on lopullisesti
ratkaistu.” Ehdotetussa uudessa laissa hakemuksen hyvaksymisilmoituksen
antamiseen ei enaa liitettaisi jakamiskieltoa, vaan hakemus olisi mahdollista
jakaa siihen asti, kunnes patentin myontamisesta kuulutetaan.

SPAY puoltaa ehdotusta nykylain 19 §:n 1 momentin hyvaksymisilmoitukseen
litetyn jakamiskiellon poistamiseksi ja pitaa kannatettavana ja nykykaytantoa
selkeyttavana asiana, etta hakemus olisi mahdollista jakaa siihen asti, kunnes
patentin myontamisesta kuulutetaan.

4.4. Jaetusta hakemuksesta kaytetyt sanamuodot

Ehdotetun lain perusteluissa kaytetddn 4 Iluvun 12 §:n tarkoittamista
hakemuksista paaasiassa nimitysta “jaettu hakemus”, minkda SPAY katsoo
vastaavan hyvin alalla yleisesti kaytdssa olevaa terminologiaa.

Ehdotetun lain 6 luvun 4 §:ssa ja 16 luvun 2 §:ssa tallaisiin hakemuksiin
viitataan kuitenkin jakamalla syntyneind hakemuksina. SPAY katsoo, etta
mainituissa pykalissa ja lain perusteluissa sanamuoto “jakamalla syntynyt
hakemus” tulee korvata nykyaikaisella, yleisesti kaytdssd olevalla
sanamuodolla "jaettu hakemus”.

5. Kieliasiat ja kaannosvaatimukset

5.1. Patenttilain 4 luvun 3 §

Hallituksen esityksen 4 luvun 3 § esittaa, etta kansalliskielisen hakemuksen
kaannosvaatimuksista luovuttaisiin kokonaan. SPAY:n nakemyksen mukaan
tama on kannatettava muutos.

5.2. Patenttilain 7 luvun 1 §ja2 §

Hallituksen esityksen 7 luvun 1 § esittaa, etta ”Vdéite perusteluineen tulee tehdéa
suomen, ruotsin tai englannin kielella.”

SPAY:n nakemyksen mukaan vaite perusteluineen tulisi jatkossakin tehda
kansalliskielella. Perustelun talle on se, etta kieli ei vaihtuisi myonnon jalkeisen
kasittelyn aikana, kun markkinaoikeus kasittelee mahdollisen valituksen joka
tapauksessa kansalliskielella.

Mikali vaitteiden tekeminen englanniksi sallitaan, tulisi tama rajata koskemaan
ainoastaan patentteja, jotka on laadittu englannin kielella. Nain varmistettaisiin,
ettei patentinhaltijalle, joka on tehnyt hakemuksensa kansalliskielella eli
suomeksi tai ruotsiksi, syntyisi ylimaaraisia kaannoskuluja tai muita haasteita
englanninkielisen vaitteen kasittelyssa. Sen sijaan englanniksi laaditun



patenttihakemuksen haltijalle ei aiheutuisi haittaa siita, ettd myds vaite voidaan
tehda samalla kielella.

Hallituksen esityksen 7 luvun 2 § esittaa, etta ”Viitteen késittelykieli on suomi
tai ruotsi’, ja ettd "Patenttiviranomainen antaa pé&étékset kasittelykielella eli
suomeksi tai ruotsiksi.”

SPAY:n nakemyksen mukaan ehdotetusta pykalasta ei kay selkeasti ilmi, milla
kielella vaitteen osapuolet voivat kirjelmoida patenttiviranomaiselle
vaitekasittelyn aikana, jos vaite on tehty englanniksi. Lisaksi jaa epaselvaksi,
onko vaitekasittelyn aikana  mahdollisesti  toimitettavat  muokatut
patenttivaatimukset  esitettava  hakemuksen  alkuperaisella  kielella,
kansalliskielella vai molemmilla.

SPAY:n nakemyksen mukaan vaitekasittelyn aikana mahdollisesti toimitettavat
muokatut patenttivaatimukset olisi johdonmukaisinta toimittaa hakemuksen
alkuperaisella kielella.

Jos vaitteen tekeminen englanniksi sallitaan, olisi johdonmukaista, etta myos
vaitekasittelyn aikainen kirjelmaointi voisi tapahtua englanniksi. Muutoin
englanninkielisen vaitteen mahdolliset hyodyt jaavat vahaisiksi.

Lisaksi hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, etta useimmat patentit on
laadittu englanniksi ja etta vaitteissa viitataan usein englanninkielisiin
julkaisuihin. Perusteluissa ei kuitenkaan kerrota, kenen etuja muutoksella
ensisijaisesti tavoitellaan tai mitd muita hyotyja vaitteiden tekeminen
englanniksi toisi mukanaan.

6. Vaiteperusteet, parempi oikeus keksintoon

Hallituksen esityksen 7 luvun 4 §:ssa esitetyista vaiteperusteista tulisi poistaa
kohta ”1) patentti on mydnnetty hakijalle, jolla ei siihen luvun 1 §:n mukaan ole
oikeutta”. Lisaksi SPAY:n kanta on, ettd vaitekasittelyn aikainen riita
paremmasta oikeudesta keksintdoon tulisi ottaa huomioon samalla tavalla kuin
se huomioidaan hakemisvaiheessa, rajoittamisessa, lakkauttamisessa ja
mitatoinnissa.

Poiston jalkeen vaiteperusteet vastaavat Euroopan patenttisopimuksen
vaiteperusteita. Lisaksi poistettavaksi ehdotettu kohta on ristiriidassa esityksen
muiden vastaavaan kohtaan viittaavien pykalien kanssa.

6.1. Vaitteella ei mahdollista siirtaa patenttia lailliselle haltijalle

Esityksen 4 luvun 22 §:ssa ja 23 §:ssa, jotka koskevat parempaa oikeutta
keksintddn hakemusvaiheessa, todetaan, ettda hakemusta ei saa jattaa sillensa,
hylata, hyvaksya tai peruuttaa ennen kuin asia paremmasta oikeudesta
keksintoon on lopullisesti ratkaistu.
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Lisaksi esityksen 13 luvun 5 §:ssa paremmasta oikeudesta keksintdon tarjotaan
mitatdinnin vaihtoehtona mahdollisuus siirtaa patentti oikealle haltijalle.

Jos esityksen 7 luku sailyy nykyisessa muodossaan, patenttiviranomainen olisi
kuitenkin pakotettu kumoamaan patentin sen sijaan, etta se voitaisiin siirtaa
lailliselle haltijalle.

6.2. Vaitekasittelyssa paremman oikeuden keksintoon ratkaisee PRH

Esityksen 4 luvun paremmasta oikeudesta keksintoon hakemisvaiheessa
maarittavassa 22 §:ssa todetaan, ettd mikali vaitettd paremmasta oikeudesta
pidetdan epaselvana, patenttiviranomainen voi kehottaa nostamaan kanteen
tuomioistuimessa maaratyn ajan kuluessa uhalla, etta vaite jatetaan huomioon
ottamatta patenttihakemusta edelleen kasiteltaessa.

Esityksen 13 luvun 5 §:ssa paremmasta oikeudesta keksintdon todetaan, etta
tuomioistuin ratkaisee sen, kenelld on oikeus keksintoon.

Saannodskohtaisissa perusteluissa liittyen 14 lukuun Markkinaoikeuden
toimivallasta todetaan "T&hén lakiin perustuvilla riita- ja hakemusasioissa
viitataan riita- ja hakemusasioihin, joissa vaaditaan patenttilakiin perustuvaa
Sseuraamusta tai joissa muutoin on kysymys patenttilakiin perustuvasta asiasta,
esimerkiksi paremmasta oikeudesta keksinté6én.”

Mikali esityksen 7 luvun 4 §:n mukainen vaiteperuste 1) sailytetdan laissa, niin
vaitekasittelyn yhteydessa PRH ratkaisisi sen, kenella on parempi oikeus
keksintédon. Oikeusvarmuus voi karsia, jos sen, kenelld on oikeus keksintoon,
paattaa joskus patenttiviranomainen, jolla ei ole vastaavaa kokemusta riita-
asioiden ratkaisuista kuin tuomioistuimella.

6.3. Vaitteen voi tehda kuka tahansa

Esityksen 4 luvun paremmasta oikeudesta keksintoon hakemisvaiheessa
maarittavissa 22 §:ssa ja 23 §:ssa todetaan, ettd hakemuksen siirtoa hakevan
taytyy olla se, jolla on (vaitetysti) parempi oikeus keksintdon.

Esityksen 13 luvun mitatdintikanteen tekijaad maarittavassa 1 §:ssa todetaan
"Mitétbintikannetta, joka perustuu siihen, etté patentti on mydnnetty toiselle kuin
1 luvun 1 §:n mukaan patenttiin oikeutetulle, voi ajaa ainoastaan se, joka véittéa
olevansa oikeutettu patenttiin.”

Nyt esitetyn mukaisesti vaitteen voi tehda kuka tahansa ja vaiteperusteeksi
kelpaa se, ettei patentinhaltija ole oikeutettu keksintoon.

Missaan ei ole perusteltu, miksi 9 kuukauden aikaikkuna patentin
myontamisesta on sellainen, etta kuka tahansa voi kiistada haltijan oikeuden
keksintddn, kun se muulloin ei ole mahdollista.
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6.4. Vaiteperusteen tarkennus koskien jaettuja hakemuksia

Lakiesityksen 7 luvun 4 §:ssa listataan yhtena vaiteperusteena se, etta "patentti
k&sittaa sellaista, miké ei ole ilmennyt hakemuksesta sen tekemispéivéana” (nk.
“lisatty materiaali”). SPAY:n kasityksen mukaan tassa jaa huomioimatta EPC:n
artiklan 100 kohdan (c) mukainen kielto koskien jaetun hakemuksen perusteella
myonnettyja patentteja.

Mikali vaiteperusteena on lisatyn materiaalin osalta vain vertailu siihen, mika
hakemuksesta on ilmennyt hakemuksesta sen tekemispaivana, niin talloin
jaettujen hakemusten osalta tekemispaiva on kantahakemuksen tekemispaiva,
ja talldin jaettuun hakemukseen voisi lisata hakemuksen jattamisen jalkeen
materiaalia, mika ei ole ollut jaetussa hakemuksessa mukana, mutta I0ytyisi
kantahakemuksesta. Tama ei ole toivottavaa, eikad tarkoituksenmukaista.
Tallainen saantely voisi johtaa ketjutettuihin jaettuihin hakemuksiin, joihin
vuosien jalkeen lisattaisiin materiaalia kantahakemuksesta, mita ei ole esitetty
jaetuissa hakemuksissa niitd tehtaessa. Tama johtaisi selkeaan ongelmaan
kolmansien osapuolten oikeusturvasta ja mahdollisuudesta ennakoida jaetun
hakemuksen perusteella myonnettavan patentin suojapiiria.

SPAY:n ehdotukset uusista pykalista on esitetty alla.
6.5. Ehdotus

6.5.1. Vaite myonnettya patenttia vastaan — 7 luku 1 §

Muu kuin patentinhaltija voi tehda vaitteen myonnettya patenttia vastaan.
Vaitteen tulee perustua johonkin 4 §:ssa mainittuun vaiteperusteeseen. Vaite
perusteluineen ja sitd tukeva nayttd on annettava Kkirjallisesti
patenttiviranomaiselle yhdeksan kuukauden kuluessa patentin
myontamispaivasta. Vaitteentekijan tulee samassa ajassa suorittaa vahvistettu
vaitemaksu. Vaite perusteluineen tulee tehda suomen, ruotsin tai englannin
kielella.

Vaitteentekijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla
asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka on valtuutettu
edustamaan vaitteentekijaa vaiteasiassa.

Kun patenttia vastaan on tehty vaite, se on saatettava patentinhaltijan tietoon
ja patentinhaltijalle on varattava tilaisuus antaa siita lausumansa.
Patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee
vaitekasittelyn aikana olla 4 luvun 4 §:ssa tarkoitettu asiamies.

Jos joku vaittaa véiteaikana tai véitteen késittelyaikana patenttiviranomaiselle,
ettd hdnella on parempi oikeus keksintbéon kuin patentinhaltijalla, ja mikéli asiaa
pidetédan epéselvéna, patenttiviranomainen voi vélipééatoksessé kehottaa hantéa
nostamaan kanteen tuomioistuimessa méaéarétyn ajan kuluessa uhalla, etté véite
paremmasta oikeudesta keksintb6n jatetd&n huomioon ottamatta.
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Jos riita  patentin  siirtdmisestd  on vireillda  tuomioistuimessa,
patenttiviranomaisen tulee keskeyttdé patenttia vastaan nostetun viéitteen
ké&sittely siihen saakka, kunnes riita patentin siirtdmisestd on lopullisesti
ratkaistu.

6.5.2. Vaiteperusteet —7 luku 4 §

Patenttiviranomaisen tulee vaitteen johdosta kumota patentti, milloin:

1) patentti on myoénnetty, vaikka ei 2 luvussa saadettyja ehtoja ole taytetty;

2) patentti suojaa keksintda, jota ei ole esitetty niin selvasti ja riittavasti, etta
alan ammattilainen voi sen perusteella kayttaa keksintda; tai

3) patentti kasittaa sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sen
tekemispaivana, tai jos patentti on myonnetty jaetusta hakemuksesta, mika ei
ilmennyt jaetusta hakemuksesta sita tehtdessa.

Patenttiviranomaisen tulee hylata vaite, jos patentin kumoamiselle ei ole mitdan
1 momentissa tarkoitettua perustetta.

7. Patenttilakiesityksen 9 luvun 8 §:n ja 9 §:n saannds hakemuksen osan
katsomisesta peruutetuksi patenttiviranomaisessa

Kansainvalinen tutkiva PCT-viranomainen tutkii PCT-hakemuksen (PCT 16
artikla 1 luku) ja voi tutkimuksessaan katsoa kansainvalisen
patenttihakemuksen patenttivaatimusten kasittavan toisistaan riippumattomia,
eli epayhtenaisia, keksintdoja (PCT saantd 13). Kansainvalinen tutkiva PCT-
viranomainen kehottaa talldin hakijaa rajoittamaan patenttivaatimuksia tai
suorittamaan lisamaksun (PCT 17 artiklan 3 luvun a kohta). Lisamaksun
suorittaminen ei poista patenttivaatimusten yhtenaisyyden edellytysta, mutta
antaa hakijalle tutkimustulokset myos niistda epayhtenaisiksi katsotuista
patenttivaatimusten keksinngista, joista lisdmaksu on maksettu.

Patenttilakiesityksen 9 luvun 8 § ja 9 § liittyvat tallaisten, kansainvalisessa
vaiheessa epayhtenaisiksi katsottujen, PCT-hakemusten kasittelyyn Suomen
patenttiviranomaisessa. HE-luonnoksessa esitetaan 9 luvun 8 §:ssa ja 9 §:ss3,
ettd se epayhtenaisen hakemuksen osa, jota tutkiva PCT-viranomainen ei ole
kansainvalisessa vaiheessa tutkinut ja josta hakija ei suorita lisamaksua
Suomen  patenttiviranomaiselle, katsottaisiin  peruutetuksi  Suomen
patenttiviranomaisessa. Kuten HE-luonnoksen perusteluissa sivulla 40
todetaan, vastaavat ehdotetut 9 luvun 8 § ja 9 § voimassa olevan lain 37 §:8a
ja 36 §:aa.

SPAY katsoo, etta ehdotetuista 9 luvun 8 §:sta ja 9 §:sta tai niiden perusteluista
ei ilmene, mitd peruuttamiseksi katsomisella tarkoitetaan ja mitd seurauksia
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siitd on hakijalle. Erityisesti, koskeeko tallainen peruuttamiseksi katsominen
vain kyseistd hakemusta vai myoOs siitd mahdollisesti jatettavia jakamalla
erotettuja hakemuksia. Seka patentinhakijan ettd kolmansien oikeusvarmuuden
varmistamiseksi tulisi tama ilmeta selkeasti jo laista, vaihtoehtoisesti vahintaan
sen perusteluista.

SPAY katsoo, ettd ehdotettujen 9 luvun 8 §:n ja 9 §:n mukaisissa tilanteissa
hakemuksen osa tulisi katsoa peruutetuksi patenttiviranomaisessa ainoastaan
kyseisen hakemuksen kohdalla ja hakijalla tulisi olla oikeus hakea patenttia
tallaiselle peruutetuksi katsotulle hakemuksen osalle jakamalla erotetussa
hakemuksessa.

Tama vastaisi myds Euroopan patenttiviraston (EPO:n) kaytantda, jossa
hakijalla on mahdollisuus jattaa jakamalla erotettu hakemus hakemuksen
osasta, jota tutkiva PCT-viranomainen ei ole tutkinut ja josta ei ole EPO:ssa
maksettu lisdmaksua. Tama kaytanté on kuvattu OJ EPO 2014, A70, kohtien
12. ja 18. esimerkeissa.

Koska Suomessa ei ole suljettu PCT-hakemuksen kansallista
jatkomahdollisuutta, jos hakemusta jatketaan myos EPO:on, voi Suomen
patenttiviranomaisessa peruutetuksi katsottu osa yha olla Suomea koskevan
hakemuksen kohteena, joko EP kantahakemuksessa tai siita jakamalla
erotetussa hakemuksessa, ja saada Suomessa voimaansaatettavaa suojaa.
Siten SPAY katsoo, etta kirjaamalla lakiin tai vahintdan sen perusteluihin EPO:n
kaytantda vastaava mahdollisuus jattaa jakamalla erotettu hakemus ylla
esitetyissa tilanteissa peruutetuksi katsotusta hakemuksen osasta ei johda
kolmansien oikeusvarmuuden heikkenemiseen.

HE-luonnoksen 9 luvun 8 §:n ja 9 §:n perusteluissa mainitut PCT-sopimuksen
34 artiklan 3 luvun b kohta seka 17 artiklan 3 luku ja 34 artiklan 3 luvun c kohta
eivat ole pakottavaa lainsdadantéa eivatka estd jakamalla erotettujen
hakemusten jattamista peruutetuksi katsotuista hakemuksen osista.

Ylla esitetyin perustein SPAY katsoo, ettd oikeudentilan selkeyttdmiseksi 9
luvun 8 § ja 9 § tulisi tdsmentaa saatamalla, ettd "Hakija voi hakea peruutetuksi
katsotulle hakemuksen osalle patenttia jaetussa hakemuksessa."

8. Patenttilakiesityksen 10 luvun 3 §:n perustelut

Patenttilakiesityksen 10 luvun 3 §:n perusteluissa mainitaan:

"Pyké&lén toisessa momentissa séadettéisiin Siita, milloin
eurooppapatenttihakemus katsotaan 2 luvun 9 §:n 3 momenttia sovellettaessa
kuuluvan tunnettuun tekniikkaan. S&dnnds vastaavat asiallisesti voimassa
olevan lain 70 m §:n 2 momenttia. Viittaukseen EPC 53 artiklan 3 kohtaan on
lisétty viittaus myds saman artiklan 4 kohtaan. EPC 53 artiklan 3 ja 4 kohdat
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kattavat ne tilanteet, joissa Euro-PCT hakemuksen julkaiseminen rinnastetaan
93 artiklan mukaiseen julkaisemiseen.”

SPAY katsoo, etta 10 luvun 3 §:n perustelujen ylla esitettya kohtaa tulisi muuttaa
seuraavasti (ehdotettu muutos alleviivattu), jotta perustelut vastaisivat
sisallollisesti ehdotettua 10 luvun 3 §:8a ja viittaisivat oikeaan EPC artiklaan.

"Pykélan toisessa momentissa séédettéisiin Siita, milloin
eurooppapatenttihakemus katsotaan 2 luvun 9 §:n 3 momenttia sovellettaessa
kuuluvan tunnettuun tekniikkaan. S&dnnds vastaavat asiallisesti voimassa
olevan lain 70 m §:n 2 momenttia. Viittaukseen EPC_153 artiklan 3 kohtaan on
lisétty viittaus myds saman artiklan 4 kohtaan. EPC_153 artiklan 3 ja 4 kohdat
kattavat ne tilanteet, joissa Euro-PCT hakemuksen julkaiseminen rinnastetaan
93 artiklan mukaiseen julkaisemiseen.”

9. Patenttilakiesityksen 13 luvun 13 §:n uusi saannos patentinhaltijan
oikeudesta pyytaa patentin osittaista mitatointia tuomioistuimelta

HE:ssa patenttilakiin ehdotetaan otettavaksi uusi saannds patentinhaltijan
oikeudesta pyytaa patentin  osittaista mitatointia  tuomioistuimelta
mitattomyyskanteen kasittelyn yhteydessa, jos mitatdintiperusteet koskevat
vain osaa patentista (patenttilakiesityksen 13 luvun 13 §). Samalla luovuttaisiin
patentinhaltijan oikeudesta pyytaa patentin rajoittamista tuomioistuimelta
mitattomyyskanteen kasittelyn yhteydessa samoilla rajoittamisperusteilla kuin
patenttiviranomaisessa tapahtuvassa rajoittamismenettelyssa (nykyisen
patenttilain 52 §:n 2 momentti). Uudistuksen tavoitteena on HE:n mukaan
selkeyttda patentin rajoittamista ja osittaista mitatointia koskevaa saantelya
seka sujuvoittaa patenttiriita-asioiden kasittelya tuomioistuimessa.

Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n mukaan, jos edelld 2 §:ssé tarkoitetut
mitatéintiperusteet koskevat vain o0saa patentista, tuomioistuimen on
patentinhaltiian pyynnésté rajoitettava patentin  suoja-alaa vastaavasti
muuttamalla patenttivaatimuksia patentinhaltijan esittdmélla tavalla (osittainen
mitatoéinti). Osittaista mitatointid koskeva pyynté tulee tehdéa asian valmistelun
yhteydessé ennen asian siirtdmisté péékasittelyyn. Jos patenttivaatimukset on
kirjoitettu englanniksi, patentinhaltijian on toimitettava patenttiviranomaiselle
muutettujen patenttivaatimusten ké&&dnnds suomeksi tai ruotsiksi.

SPAY pitaa sinansa toivottuna selkeytyksena ehdotusta nykyisen patenttilain 52
§:n 2 momentin mukaisesta rajoittamismenettelysta luopumisesta ja toisaalta
osittaismitattomyytta koskevan pyynnon tuomista patenttilakiin, koska nykyinen
oikeustila on epaselva. SPAY katsoo, ettad patenttilakiesityksen 13 luvun 3 § ja
sen perustelut eivat kuitenkaan kiinnitd huomiota eraisiin keskeisiin seikkoihin,
jotta tavoiteltu oikeustilan selkeytyminen ja patenttiriita-asioiden kasittelyn
sujuvoittaminen voidaan saavuttaa.
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Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:ssa ei maaritella, eikd pykalakohtaisista
perusteluista  ilmene, mitkd  vaatimukset  erityisesti = muutettujen
patenttivaatimusten on taytettava ja mihin muutetut patenttivaatimukset voivat
perustua (vain myonnettyihin, aiemmin rajoitettuihin tai aiemman
osittaismitattomyyden perusteella voimaan jaaneisiin patenttivaatimuksiin vai
myOs  keksinndn  selitykseen). Tama tulisi tadsmentda vahintaan
pykalakohtaisissa perusteluissa, mutta selkeampaa olisi ottaa vaatimukset itse
saadokseen. Tulkintaa ei tulee jattaa oikeuskaytannon muodostumisen varaan,
koska kyseessa on kolmansien oikeusvarmuuteen merkittavasti seikka. Myos
patentinhaltijan oikeusvarmuuden kannalta on olennaista, ettei ole epaselvyytta
siita, mitka ovat kaytettavissa olevat keinot patentin puolustamiseksi.

Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n pykalakohtaisissa perusteluissa todetaan,
etta uusien (muutettujen) patenttivaatimusten on oltava suppeammat ja jaljelle
jaavan osan tulee tayttaa riittavat keksinndllisyyden edellytykset.
Keksinnodllisyys pitaa implisiittisesti sisallaan vaatimuksen uutuudesta ja koska
muutettujen vaatimusten on oltava suppeammat, myos patentin suojapiirin
laajentamiskielto on ainakin implisiittisesti huomioitu. SPAY pitaa pelkkaa
keksinndllisyytta kuitenkin riitamattdmana vaatimuksen. SPAY katsoo, etta
myoOs selityksen riittavyys ja lisatyn asian kielto samoin kuin muut
patentoitavuuden edellytykset on otettava huomioon ja niiden on oltava
vaatimuksena myoOs muutetuille patenttivaatimuksille, koska ne ovat myos
patentin  mitatdinnin perusteita. Tama olisi tarkennettava vahintaan
pykalakohtaisissa perusteluissa, jollei tata huomioida suoraan saannoksessa,
mita SPAY pitaa ensisijaisena.

Edelleen, mikali tarkoituksena on, ettd muutetut patenttivaatimukset voidaan
osamitattomyytta koskevan pyynnon yhteydessa muodostaa myods keksinnon
selityksesta tuotavalla asialla, talldin naissa tapauksissa tulisi myos muutettujen
patenttivaatimusten olla patenttilakiesityksen 4 luvun 5 §:n mukaisia, koska
patenttivaatimukset maaraavat patentin suojapiirin. Epaselvat
patenttivaatimukset ovat erityisen ongelmallisia patentin loukkausta
arvioitaessa ja  muodostavat ongelman  kolmansien  osapuolien
oikeusvarmuuden kannalta.

SPAY kiinnittdd huomiota myo6s siihen, ettd osittaista mitatéintia koskevat
pyynnot ovat prosessiekonomisesti haasteellisia erityisesti, jos erisijaisia
osittaismitattomyytta koskevia pyyntoja voidaan esittad rajattomasti tai
huomattavan suuri joukko. Ei ole mydskaan tarkoituksenmukaista, etta patentin
mitatointiprosessista muodostuu jalkikateinen prosekuutiovaihe.

Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n mukaan osittaista mitatdintia koskeva
pyynto tulee tehda asian valmistelun yhteydessa ennen asian siirtamista
paakasittelyyn ja perusteluiden mukaan tarkoituksena on, ettd osittaista
mitatointia koskeva pyynto esitetdan vain kerran asian valmistelun yhteydessa
eikd pyyntéa siten voisi tehda enaa uudelleen antamalla uudet muutetut
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patenttivaatimukset. Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n sanamuodon ja
pykalakohtaisten perusteluiden perusteella ei ole selvaa, tarkoitetaanko
osittaismitattdmyytta koskevalla pyynnolla (sanamuoto yksikdssa) sita, etta a)
patentinhaltijalla on mahdollisuus esittaa yksi vaatimus patentin jattamisesta
voimaan osittain ja taman vaatimuksen yhteydessa yksi muutettu
patenttivaatimusasetelma (jota ei voi enaa muuttaa) vai b) voiko yksi pyynto
kasittaa useita eri sijaisia vaatimuksia patentin jattamisesta voimaan osittain (el
kaytanndssa joukon erisijaisia vaihtoehtoisia patenttivaatimusasetelmia),
kunhan ne on esitetty kerralla eika niitd sen jalkeen endd muuteta. SPAY
katsoo, etta prosessiekonomisesti, ja mitatointiasian kantajan kuluriskin
kannalta, talla on huomattava merkitys eika tata voida jattaa oikeuskaytannon
muotoutumisen varaan. Kyseessda on my0s oikeusvarmuuteen seka
patentinhaltijan etta kolmansien kannalta merkittavasti vaikuttava seikka.

Prosessioikeudellinen lainsaadantd ei nykyisellaan anna markkinaoikeudelle
jalkimmaisessa vaihtoehdossa tehokkaita keinoja maarata patentinhaltijaa
rajoittamaan esitettavien eri sijaisten vaatimusten (ja siten vaihtoehtoisten
muutettujen  patenttivaatimusasetelmien) maaraa. Siten jalkimmaisen
vaihtoehdon mukainen tulkinta siita, mita yhdella osittaista mitattomyytta
koskevalla pyynnolla tarkoitetaan, on prosessiekonomisesti erityisen
haasteellinen ja se myds kasvattaa erityisesti mitatointiasian kantajan kuluriskia
ennakoimattomalla tavalla. SPAY katsoo, etta tata tulee tasmentaa seka itse
saanndksessa ettd HE:ssa pykalakohtaisissa perusteluissa. Eras vaihtoehto
olisi samankaltainen saantely kuin Yhdistetyn Patenttituomioistuimen ("UPC)
prosessisaannodksissa ("RoP”). UPC RoP 30(1)c mukaan ehdotettujen
muutosten maaran on oltava kohtuullinen asian olosuhteisiin nadhden?. Liséksi
voitaisiin  johtoa hakea Eurooppapatentin patenttisopimuksen (“EPC”)
saannodksista, nimenomaisesti Rule 80 EPC ja kiinnittaa erityisesti huomiota
siihen, ettd ehdotettujen patenttivaatimusten muutosten tulee johtua
mitatointiperusteesta. Patentinhaltijan olisi nimenomaisesti esitettava mika
keksintd on eika vaihtoehtoisia asetelmia sille, mihin patentin voisi saada.
EPO:n soveltama ns. konvergenssikriteeri edellyttda, ettd vaihtoehtoiset
vaatimusasetelmat perustuvat samaan teknologiseen ytimeen, ja ne rajoittavat
suoja-alaa loogisesti ja asteittain. Jos riittavaa konvergenssia ei ole,
tuomioistuimella tulisi olla oikeus evata vaihtoehtoinen vaatimusasetelma.
Tuomioistuimella tulisi olla myds oikeus rajoittaa mahdollisten erisijaisten
vaatimusten maaraa, jos ne monimutkaistavat tai viivastyttavat prosessia.
Mikali mahdollista, erisijaisten vaatimusten maara tulisi rajata maarallisesti jo
patenttilaissa, silla  prosessioikeudellisen saantelyn valossa ilman
nimenomaisia rajoituksia tuomioistuimella ei valttamatta ole riittavia keinoja
maarittaa, mika on kohtuullinen maara.

2 UPC RoP 30(1)c “the proposed amendments, if conditional, must be reasonable in number in the
circumstances of the case”
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SPAY Kkiinnittda vielda huomiota osittaista mitatdintia koskevan pyynnon
esittamisajankohtaan. Prosessioikeudellisesti tarkasteltuna on selvaa, etta
osittaista mitatointia koskeva pyynto tulee tehda viimeistaan asian valmistelun
yhteydessa ennen asian siirtamista paakasittelyyn, jollei toisin ole saadetty.
Tosiasiassa osittaismitatointia koskevan pyynnon tekeminen vasta valmistelun
yhteydessa on varsin myohaista, sillda myos kantajan on lausuttava
osittaismitatointia koskevasta pyynnosta ja esitettava mahdolliset perusteensa
sen hylkaamiseksi. Erityisesti, jos pyyntd0 kasittdaa useita vaihtoehtoisia
patenttivaatimusasetelmia erisijaisina pyyntoina, jo vastaamiseen tarvittava
aika voi olla merkittava mukaan lukien vastaajan mahdollisuus lausua kantajan
esittamista perusteista. Tama tulee vaistamatta pitkittamaan asian siirtamista
paakasittelyyn. SPAY katsoo, ettei ole prosessioikeudellista estetta vaatia, etta
osittaismitattomyytta  koskeva pyyntd olisi esitettava jo patentin
mitatointikanteeseen annettavan vastauksen yhteydessa. Jos pyynto esitetaan
vasta myohemmin, tulee sille olla erityinen perusteltu syy, kuten se, etta pyynto
johtuu nimenomaisesti esitetystd uudesta todisteesta eikd pyyntéa siten ole
voitu esittaa aiemmin.

Lisaksi huomioon on otettava, ettd patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n
perusteluiden mukaan tarkoituksena on, etta osittaista mitatdintia koskeva
pyynto esitetdan vain kerran asian valmistelun yhteydessa. Prosessiekonomian
ja prosessin ennakoitavuuden kannalta tama on perusteltua. Patentinhaltijalle
tulee kuitenkin taata riittava mahdollisuus puolustautua, mikali kantaja esittaa
uutta todistelua vastaajan vastauksen johdosta tai erityisesti osittaista
mitatointia koskevan pyynnon tekemisen jalkeen nimenomaisesti pyrkiakseen
osoittamaan, ettei esitettya pyyntéa tule hyvaksya (kaytanndssa siis uuden
estejulkaisun uutuutta ja/tai keksinnéllisyytta vastaan). Tallaisessa tapauksessa
patentinhaltijalle voitaisiin sallia uudesta todistelusta johtuva ja siihen suoraan
perustuva rajattu mahdollisuus muuttaa osittaismitattomyytta koskevaa pyyntoa
tai esittaa uusi pyynto.

10. Vuosimaksut — 16 luvun 1 §

HE:n mukainen saanndksen sanamuoto on seuraava: “Patentista ja
patenttihakemuksesta on suoritettava vahvistettu vuosimaksu jokaiselta
maksuvuodelta kolmannesta maksuvuodesta alkaen.”

Pykalakohtaisissa perusteluissa on todettu, ettd "Sédédnnés vastaa olennaisesti
voimassa olevan lain sé&éntelyd.” SPAY:n kasityksen mukaan ehdotettu
saannoksen sanamuoto ei vastaa perusteluissa esitettya ajatusta siita, etta
asiasisaltoa ei ole ollut tarkoitus muuttaa.

Nykyisen lain 41 §:n 1 momentin mukaan vuosimaksut kahdelta ensimmaiselta
vuodelta eraantyvat samanaikaisesti kuin kolmannen maksuvuoden maksu,
jolloin vuosimaksuja maksetaan myos ensimmaiselta kahdelta vuodelta, vaikka
ne eraantyvat maksettavaksi vasta kolmannen vuosimaksun yhteydessa.
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Nyt esitetyn uuden lain 16 luvun 1 §:n mukaan on vahintaankin epaselvaa, etta
alkaako maksuvelvollisuus kolmannesta vuodesta alkaen, jolloin kahdelta
ensimmaiselta vuodelta ei perittaisi maksua. SPAY ei pida perusteltuna, etta
vuosimaksuja ei tulisi maksaa kahdelta ensimmaiselta vuodelta. SPAY
ehdottaa, etta pykalan sanamuotoa muutetaan vastaamaan nykyisen lain 41
§:n 1 momentin sanamuotoa.

11. Patenttilakiesityksen 17 luvun 3 §

11.1. Jaottelu momentteihin

SPAY katsoo, ettd 17 luvun 3 § jaottelu momentteihin on epaselva. Nayttaisi
silta, etta viittaukset on otettu suoraan nykyisesta laista, mutta uudessa laissa
on muutettu momenttien jaottelua.

Ehdotetun 17 luvun 3 § 1 momentissa viitataan saman pykalan 2 momenttiin.
Sisennysten perusteella kyseinen kohta on kuitenkin tulkittavissa 3 momentiksi.
Vastaavasti ehdotetun 17 luvun 3 § kahdessa viimeisessa momentissa viitataan
1 ja 2 momentteihin seka 1, 2 tai 3 momentteihin. Sisennysten perusteella
paremmat viittaukset kahdessa viimeisessa momentissa olisi 1, 2 ja 3, seka 1,
2, 3, tai 4. SPAY katsoo, ettd ehdotetun 17 luvun 3 § tulee muuttaa taman
mukaisesti.

11.2. Ehdotus 17 luvun 3 §:n sanamuodon muuttamiseksi
SPAY:n kanta on, etta esityksen 17 luvun 3 §:n kohta

“1) on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat mééréaaikaa
noudattaakseen”

muutetaan muotoon
“1) on tahattomasti jattdnyt toimenpiteen suorittamatta mééréajassa’.
Perustelut:

WIPOn vuonna 2000 hyvaksyman patenttilakisopimuksen (Patent Law Treaty)
artiklassa 12 maaritetaan, ettda myohastymisen johdosta menetettyjen
oikeuksien palauttaminen voidaan suorittaa tiettyjen kriteerien tayttyessa.
Kyseisessa artiklassa annetaan sopimusosapuolille mahdollisuus paattaa
sovelletaanko kriteeria a), jonka mukaan on toimittu niin huolellisesti kuin
olosuhteet vaativat (Due Care / Asiaankuuluva huolellisuus) vai kriteeria b),
jonka mukaan on toimittu tahattomasti (Unintentionally / Tahattomasti).

Esityksessd on ehdotettu, ettd pitdydytdan nykyisen patenttilain 71a §:n
mukaisessa “Asiankuuluva huolellisuus”-kriteerissa. SPAY esittaa, etta lakia
muutettaisiin lievempaan “Tahattomasti’-kriteeriin.
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“Tahattomasti’-kriteeri on kaytdssa muun muassa USAssa, Yhdistyneessa
Kuningaskunnassa ja Norjassa. My0s Japanissa sovelletaan tata kriteeria, ja
on merkittavaa, etta siella lakia muutettiin hiljattain, jolloin lievempi kriteeri tuli
voimaan huhtikuussa 2023.

Se, etta eri lainkayttdalueilla on kaytdossa erilaisia kriteereitd aiheuttaa
epavarmuutta ja hammennysta. Erityisesti tallainen haittaa yksityisia henkiloita
ja PK-yrityksia, jotka eivat ole kokeneita IPR-asioissa. Eri lainkayttdalueilla
voidaan paatya erilaiseen ratkaisuun riippuen sovellettavan kriteerin
tiukkuudesta.

Lisaksi kokemusten mukaan “Asiaankuuluva huolellisuus”-kriteerin kayttaminen
paatoksenteossa on johtanut kohtuuttomiin seurauksiin siten, ettd oikeus on
menetetty, vaikka selkeasti on ollut tarkoitus noudattaa maaraaikaa. Esimerkiksi
asiamiestoimiston tai vuosimaksupalvelua tarjoavan yrityksen yksittaista
tyontekijaa kohdannut taysin ennakoimaton tapahtuma, kuten sairaus, on
voinut johtaa oikeudenmenetykseen, vaikka oikeudenhaltija on antanut
yksiselitteiset ohjeet toimenpiteen suorittamiseksi. “Asiaankuuluva huolellisuus”
-kriteeri on siis osoittautunut kohtuuttoman tiukaksi.

Toisaalta “Tahattomasti’-kriteerin kayttoonotto ei toisi sellaista kohtuutonta
mahdollisuutta, ettd asianosainen voisi jattda ensin noudattamatta maaraaikaa
ja muuttaa myohemmin mieltaan. Tallaisen mahdollisuuden estaa se, etta
asianosaisen on viranomaiselle osoitettava, etta toiminta (maaraajan
noudattamatta jattaminen) on ollut tahatonta (vastaavasti kuin nykyaan on
osoitettava, etta on toimittu niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat).

Todettakoon viela, ettd kansainvalinen patenttiasiamiesyhdistys FICPI
(Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle) on useissa
julkilausumissaan (Resolution) kehottanut viranomaisia ja lainlaatijoita
ottamaan  kayttoon  “Tahattomasti”-kriteerin. ~ Viimeisin  julkilausuma
(EXCO/FR22/RES/007, https://ficpi.org/node/18836 ) on vuodelta 2022.

12. Muita huomioita

12.1. Keksinnon selityksesta kaytetyt sanamuodot

Patenttilakiesityksen 4 luvun 2 pykalassa saadetaan, ettd 1) keksinnon selitys
ja 3) piirustukset ovat patenttihakemuksen erillisia osia. SPAY ei vastusta
ehdotusta sinansa, mutta katsoo, ettd 4 luvun 2 §:n 1) kohdassa kaytettya
sanamuotoa “keksinnén selitys” tulisi kayttdd yhdenmukaisesti ehdotetussa
laissa ja sen perusteluissa.

SPAY katsoo, ettd 4 luvun 2 §:n kohta 3),5§,68§ja10§,7luvun2§,5§,6 §,
78§ ja9§ 10 luvun 6 §, sekd 13 luvun 13 § tulee muuttaa korvaamalla
sanamuoto ”selitys” sanamuodolla "keksinnén selitys” ja muutos huomioida
perusteluissa.


https://ficpi.org/node/18836
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12.2. limaisun ’tdssa maassa’” nykyaikaistaminen

Patenttilakiesityksen perusteluissa mainitaan kieliasun nykyaikaistamisen
yhteydessa ilmaisun "tdssd maassa” korvaaminen ilmaisulla "Suomessa’.
SPAY pitaa ehdotusta sinansa kannatettavana ja katsoo, etta ilmaisu "tassa
maassa” tulisi korvata ilmaisulla "Suomessa” myds ehdotetuissa 5 luvun 3
§:ss8, 9 luvun 2 §:ssa, 10 luvun 10 §:ssa, 11 §:ssa ja 12 §:ssa, 12 luvun 3 §:ssa
ja 7 §:ssa, 13 luvun 5 §:ssa, seka 17 luvun 1 §:ssd ja 6 §:ssa, seka niiden
perusteluissa.

12.3. 10 luvun otsikointi

Patenttilakiesityksen 10 Iuku on otsikoitu "Eurooppapatentti’. Eurooppa-
patentteja koskevan saantelyn lisaksi ehdotettu 10 luku sisaltaa myos
eurooppapatenttia koskeviin hakemuksiin liittyvaa saantelya. SPAY katsoo, etta
selkeyden vuoksi 10 luvun otsikkoa tulisi tdsmentaa muotoon "Eurooppapatentti
Ja sitd koskeva hakemus".

12.4. Kirjoitusvirheita

SPAY ehdottaa, etta lakiluonnoksesta ja sen perusteluista korjataan seuraavat
kirjoitusvirheet:

- 3 luvun 7 §:n perustelut, "keksinnddn selitysta” pitaisi olla "keksinnén selitysta”.
- 11 luvun 4§, "on suorittava” pitaisi olla "on suoritettava’.

- 2. lukun 11§:n kohta 3: "eurooppapatenttia koskevalla hakemus” pitaisi olla
"eurooppapatenttia koskevalla hakemuksella".

Helsingissa 20. maaliskuuta 2025
Kunnioittavasti,

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys r.y. / Finska Patentombudsféreningen r.f.

Veli-Matti Karkkainen, Puheenjohtaja

SPAY:n lausuntotyoryhman jasenet

Tata lausuntoa on ollut kirjoittamassa Janina Hakanpaa, Marjut Honkasalo,
Ossi Huhtanen, Suvi Julin, Veli-Matti Karkkainen, Karri Leskinen, Jonna Sahlin,
Jarkko Tiilikainen ja Tuomo Timonen



