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Poytakirja
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PATENTTILAKITYORYHMAN 16. KOKOUS

Aika

Paikka

Lasna

torstai 1.2.2024 klo 10.00-12.00
Valtioneuvoston kokouskeskus, Eteldesplanadi 4, Neuvotteluhuone Sali 4
Maija Lonnqvist / teollisuusneuvos, TEM (pj.)

Marjo Aalto-Setéaléd / johtava lakimies, Patentti- ja rekisterihallitus

Emma Thomasén / hallitussihteeri, PLM

Minna Aalto-Setala / lakimies, Keskuskauppakamari

Pinja Jaspers, / ASM Microchemistry Oy, Patentti-Insin6orit ry

Karri Leskinen / toimitusjohtaja, Boco IP Oy Ab, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Albert Makel& / asiantuntija, Suomen Yrittajat ry

Jaakko Ritvala / markkinaoikeustuomari, Markkinaoikeus

Heidi Adler / johtaja, IPR, Orion Oyj, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry

Tanja Mlller / johtava asiantuntija, TEM (sihteeristd)

Olli-Pekka Sievanen / johtava neuvontainsindori, Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeristf)
Noora Laine / lakimies, Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeristo)

Stiina Loytomaki / erityisasiantuntija, TEM (sihteeristo)

(Poissa: Anna Vuopala / hallitusneuvos, OKM; Pauli Laitinen / Manager, IPR, Valtion tek-
nillinen tutkimuslaitos VTT Oy; Johanna Flythstrom / asianajaja, Suomen Asianajajaliitto
SAL; Peppiina Huhtala / asiantuntija, Elinkeinoelaman keskusliitto EK)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

2. Osallistujien toteaminen ja edellisen kokouksen poytakirjan hyvaksyminen

Poytakirja hyvaksyttiin.

3. Patenttilain kielivaatimukset

Tyo6- ja elinkeinoministerit « PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Tanja Mdller (TEM) kertoi oikeusministerion muistion "Kommentteja patenttilainsaa-
danndén muutosehdotuksista kielellisten oikeuksien ndkokulmasta” keskeisesta sisal-
|6sta ja siina esitetyistda huomioista. Muistio siséltda oikeusministerién alustavan arvion
nykyisen patenttilainsaadannon kielivaatimuksista suhteessa kielilainsaadantéén seka
mahdollisista muutoksista patenttilain kd&nndés- ja kielivaatimuksiin. Oikeusministerio
suosittelee kielellisten vaikutusten arvioinnin tekemisté osana hallituksen esityksen
valmistelua.
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Olli Sievanen (PRH) esitteli voimassaolevan patenttilain kieli- ja kddnndsvaatimuksia
seka mahdollisia muutosehdotuksia hakemuksen kasittelyvaiheessa ja vaitekasitte-
lysséa vaadittaviin k&annoksiin. Esitettiin, ettéd suomeksi tai ruotsiksi jatetyn hakemuk-
sen tiivistelmén kadantamisesta julkiseksitulovaiheessa ja vaatimusten kaantamisesta
myontovaiheessa toiselle kotimaiselle kielelle voitaisiin luopua. Englanninkielisen ha-
kemuksen vaatimusten k&antaminen kansalliskielelle voisi mahdollisesti olla julkiseksi-
tulovaiheessa vapaaehtoista, mutta olisi joka tapauksessa valiaikaisen suojan edelly-
tys. Myontovaiheessa vaatimukset tulisi kdantaé jommallekummalle kansalliskielelle.
Esitettiin mahdollisuutta tehda véite myos englanniksi. Vaitekasittelyn kieli olisi paten-
tin kieli. Lisaksi esiteltiin voimassa olevan lain tuomioistuinmenettelyd koskevat kaan-
nos- ja kielisdantely ja EP-voimaansaattamisiin ja yhtendispatenttiin liittyva kielisaan-
tely.

Keskustelussa otettiin esiin kolmannen osapuolen oikeus pyytaa kadannosta omalle
kielelleen. Todettiin, etta tallaisen kddnndksen oikeudellinen asema ei ole selva, eika
se, tulisiko PRH:n vai haltijan tehd& kdannoés. Oikeusministerion muistion pohjalta to-
dettiin, etté englanninkielisten hakemusten kdanndsvaatimuksista myéntamisen edel-
lytyksena olisi mahdollista luopua, jos néin halutaan.

Esitettiin kysymys, onko nykyisen lain sdéantely kielilain mukaista, kun véiteaikana vait-
teen tekemisté harkitseva osapuoli ei voi pyytaé englanniksi myoénnetyn patentin seli-
tyksen kadannosta omalle kielelleen, vaan kdannos pitaa pyytaa sille kansalliskielelle,
jolle vaatimukset on jo kaannetty. Liséksi keskusteltiin siitd, etta kddnnospyyntojen te-
kemista eritoten lahella vaiteajan paattymista voidaan kayttaa kiusantekokeinona pa-
tentin haltijaa kohtaan. Tall6in todellista tarvetta kdannokselle ei ole, eikd kdannos eh-
tisi valmistuakaan ennen vaiteajan paattymista. Oikeusministerio pitdd mahdollisuutta
saada selityksen kaannos tarpeellisena, joten mahdollisuutta k&d&nndksen pyytami-
seen ei voitane kokonaan poistaa. Keskusteltiin mahdollisista aikarajoista kdadnnoksen
pyytamiselle vaiteajan sisallda. Todettiin, ettd on epatodennakdista, etta vaitteenteki-
jalla olisi resursseja patenttiensa puolustamiseen, mutta ei kykya ottaa selvaé englan-
ninkielisen selityksen sisallosta. Liséksi vaiteasioissa vaitteentekijan esittamat viitejul-
kaisutkin ovat usein englanniksi. Todettiin, etta kaytdnnodssa kaanndspyyntoja ei
tehda. Jos kdannoksia tarvitaan, ne pystytaan teettamaan nopeammin itse.

Kaanndsten tarkeampana funktiona nykyaikana pidettiin teknisen tietamyksen levitta-
mistda ennemmin kuin tiedon saamista siitd, loukkaako oma toiminta jotakin patenttia.
Liséksi kiinnitettiin huomiota siihen, ettéd perustuslakivaliokunnan viimeisimmista pa-
tenttien kdannoksia koskevista kannanotoista on kulunut aikaa, ja tekninen kehitys on
kulkenut eteenpdin.

Keskustelussa otettiin esille, ettéd on vaikeaa maaritella, 16ytyyko jokin piirre sekéa alku-
perédisesta patentin tekstista etta kdannoksesta. Liséksi kaivattiin maarittelya sille, mita
tarkoittaa, kun patentin kasittelyn perustana on jokin kieli. Kysyttiin myés mahdolli-
suutta perustaa kansainvaliseen patenttiin tehtavat muutokset alkuperaiseen hake-
mukseen, eikd voimassaolevan patenttiasetuksen 21 8:n mukaisesti kddnnokseen,
jota pidetéaan perusasiakirjana.

Kielellisten vaikutusten arvioimiseksi ehdotettiin tehtéavaksi kyselytutkimus. Kaannos-
ten tarvetta yrityksissa voitaisiin arvioida erilaisten skenaarioiden kautta. Kyselyn poh-
jalta voisi tehda selvitysta siitd, kuinka yleistd kdannosten kayttdminen on ja mihin tar-
koitukseen yritykset niita kayttavat. Huomautettiin, etté lainsaadanto ei saa kuristaa
kansallista patenttia pois siten, etté hakijat siirtyvat kayttdmaan kansainvalisia jarjes-
telmia.

Esitettiin kysymys siitd, voisiko englanniksi mydnnettyyn patenttiin tehda jatkossakin
vditteen suomeksi tai ruotsiksi ja voisiko vaitekasittelyn edelleen kayda kansallisella
kielella. Todettiin, ettd kielilaki antaa mahdollisuuden valita muun kuin kasittelykielen,
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jos se on osapuolten kieli. Todettiin myds, etta kasittelykielen ei olisi hyva vaihtua vali-
tusvaiheessa, silla siité tulee suurempia ongelmia kuin kasittelykielen vaihtumisesta
ensimmaisessa instanssissa. Tuotiin myds esille, etté vaitteen kasittelykielta tarkeampi
kysymys on, miké on patentin todistusvoimainen kieli. Voimassaolevan lain mukaan
patentin korjattu kdannés on kuulutettava. Jos korjausta ei kuitenkaan kesken vaiteka-
sittelyn kuuluteta, ké&sittelyn perustana on alkuperainen virheellinen kdannds. Ehdotet-
tiin myds vaitekasittelyyn talla hetkella mitatdintia koskevaa patenttilain 65 ¢ § 2 mo-
mentin kaltaista saantelyd, jossa yksinomaan paatoskielelld olevat asiakirjat ovat to-
distusvoimaisia.

TyO6ryhman jasenet pyytavat sidosryhmiltdan kommentteja helmikuun aikana.
4. Patentteja koskevien riita- ja valitusasioiden kasittelyn sujuvoittaminen MaO:ssa

Markkinaoikeutta kuultiin tyéryhmassa vuosi sitten, ja markkinaoikeus antoi taustamuistion
asioista, joista tydryhman toivottiin keskustelevan. MaO:n mukaan valituksissa esitetdan
runsaasti vaatimusasetelmia, ja rajoittamispyyntdmenettely on laissa riittAmattomasti ja
epaselvasti sdadetty. On epéselvad, missa vaiheessa rajoittamispyynnon voi tehda. MaO
on esittanyt, etta rajoitettuihin vaatimuksiin otettaisiin kantaa vain kerran valmisteluvai-
heessa, eiké asiaa ratkaistaisi valituomiolla/valipaatoksella.

Keskustelussa tuotiin esiin, ettd UPC:n menettelysaanndsten rule 30 on huolellisesti ja pit-
k&aan mietitty yleiseurooppalainen menettelysdanngs, josta voisi ottaa mallia. Rajoittamis-
pyynnot tulisivat sen mukaisesti tehdyiksi etupainotteisesti ja kasitellyiksi ripeasti. Lisaksi
olisi hyva, ettd virasto- ja tuomioistuinkasittely erotettaisiin laissa selvasti toisistaan, eiké
niista sdadettaisi samassa luvussa, kuten talla hetkella PatL 7 luvussa. Esitettiin kysymys,
onko muista riita-asioista l6ydettavissa analogiaa. Vastattiin, ettei sindnsa ole muuta
yleista saantelya kuin yleiset prekluusiosdannokset.

Rajoittamismahdollisuutta pidettiin tarkedna siltd kannalta, ettd patentinhaltijan pitda voida
puolustautua vastapuolen esittdmia uusia viitejulkaisuja vastaan. Toisaalta uusien viitejul-
kaisujen esittdmisenkin voisi rajoittaa johonkin ajankohtaan prosessissa. Nykyisellaan uu-
sia vaatimusasetelmia voi esittda virastossa ja tuomioistuimessa kuitenkin riippumatta siita,
mité vastapuoli on esittanyt, mitd ei sinallaén voi perustella oikeudella puolustautua.

Keskustelussa pohdittiin myos sitd, miksi EPO:ssa on voitu siirtyd hyvin jyrkkaan prek-
luusiosaantelyyn, ja sita, kuvastaako tallainen saantely yleiseurooppalaista tahtotilaa. Ei
katsottu optimaaliseksi nykytilannetta, jossa patenttijutun kohde voi viela KHO:ssa muut-
tua.

Esitettiin myos, etta vaihtoehtoiset vaatimusasetelmat eivat saisi menna eri suuntiin. Toi-
vottiin sdéntelyn selkeytta osittaismitatdintia koskien. Euroopassa on yleisesti voimassa
lainsdadantod, jonka mukaan tuomioistuin voi maarata patentin olemaan voimassa osittain
tai muutetussa muodossa.

Yleisesti toivottiin, ettd valituskasittelyssa pysyttaisiin PRH:n paatdksen tutkimisessa, eika
uutta ja yllattavaa aineistoa enaa esitettaisi. Toisaalta voi tulla tilanteita, ettd on tiedossa
EPO:ssa esitetty kumoamisperuste, jolla patentti saataisiin Suomessakin kumotuksi, mutta
sitd ei ole ehditty esittda virastokasittelyssa. Talldin ainoa mahdollisuus olisi nostaa mité-
téintikanne.

Kysyttiin, palauttaako markkinaoikeus asian PRH:lle uusien vaatimusasetelmien tai viitejul-
kaisujen johdosta. Vastattiin, etta asia palautetaan esimerkiksi, jos PRH on katsonut, ettei
keksintd ole uusi, eika ole ottanut siten keksinndllisyyteen kantaa. Palauttaminen uusien
vaatimusten tai viitejulkaisujen takia ei ole kaytannoéllista, silla niiden esittdminen on sallit-
tua myos muutoksenhakuvaiheessa.

Patenttilain 63 8:n vahvistusvaatimusta kehotettiin vertaamaan tavaramerkkilain 68 §:4an
ja yleisesti lainsdadantduudistuksessa selventamaan sita, minkalaisia vaatimuksia patentti-
asiassa voi tuomioistuimessa esittad. Esimerkiksi kieltovaatimuksen yhteydessa esitetty
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sakonuhka puuttuu patenttilaista. Oikeuskaytadnnon perusteella uhkasakko on kuitenkin
katsottu mahdolliseksi.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetaan 28.2.2024 klo 12-14.
6. Muut asiat

Ei muita asioita.
7. Kokouksen paattdminen

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 11.34.

Jakelu Tyéryhman jasenet.



