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Tyo6- ja elinkeinoministeridlle

Lausunto hallituksen esitykseksi patenttilaiksi (VN/11401/2022)

Ty6- ja elinkeinoministerid on pyytanyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi patenttilaista. Keskuskauppakamarin edustaja on ollut jasenena
patenttilain kokonaisuudistusta valmistelleessa tyoryhmassa. Tyoryhmatydssa patenttilain
ongelmista ja muutostarpeista on keskusteltu, mutta nyt kasilla olevaa hallituksen esitysta tai
perusteluteksteja ei ole kasitelty tyéryhman kokouksissa. Kokouksissa on ainoastaan kasitelty
luonnoksia lakipykalista. Keskuskauppakamari haluaa kiinnittaa huomiota siihen, etta tyo- ja
elinkeinoministerion virkamiesresurssit tehda teollisoikeuksia koskevaa lainsdadantotyota ovat
hyvin rajalliset. Tyéryhman ty6é on edennyt hitaasti ja maaraaikaa on jouduttu pidentamaan.
Katsomme, ettd ministerion IPR-resursseja tulee lisata. Keskuskauppakamari lausuu
kunnioittavasti asiasta seuraavaa.

Keskuskauppakamari pitdda kansallisen patenttilain uudistusta erittdin tarkeana ja
kannatettavana. Ajanmukainen ja toimiva immateriaalioikeusjarjestelma tukee innovointia.
Patentteja kuten my6s muita IPR:a koskevalla lainsaadannolla ja julkisella politiikalla pidetdan
ylla kannustimia, jotka mahdollistavat tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa muun muassa eri
teknologioiden  kehittamiseksi.  Hallituksen esitysluonnos on sisdll6llisesti  varsin
yhdenmukainen nykyisen patenttilainsaddannén ja Suomea sitovien kansainvalisten
sopimusten kanssa. Suomalaiset yritykset toimivat usein kansainvalisilla markkinoilla, joten on
tarkeda, ettd Suomen patenttilainsddadantd on mahdollisimman yhdenmukainen
kansainvalisten sopimusten, kuten Euroopan patenttisopimuksen (EPC) ja
patenttiyhteistyosopimuksen (PCT) kanssa. Tama helpottaa patenttien hakemista ja
suojaamista useissa maissa.

Esitysluonnos ei sisalla ehdotuksia hyodyllisyysmallijarjestelmasta, mutta Keskuskauppakamari
toivoo, ettd se huomioitaisiin jatkotydssa ja ettd talloin paadyttaisiin hyodyllisyysmallit
sailyttavaan ratkaisuun. Teollisuudessa kehitetdan usein uusia menetelmia ja tuotteita, jotka
eivat valttamatta tayta patentoitavuuden kriteerejd, mutta jotka ovat kuitenkin hyodyllisia ja
innovatiivisia. Hyodyllisyysmallijarjestelman sdilyttaminen ja kehittdminen tarjoaisi lisda
suojakeinoja kotimaisille yrityksille niiden miettiessa sopivaa ja kustannustehokasta tapaa
suojata uusia ratkaisuja ja innovaatioita.
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Tekodlykehityksen huomioiminen ja sen vaikutus patentointiin

Tekoadlysta ja sen vaikutuksesta patentointiin on keskusteltu patenttilakitydoryhmassa.
Keskuskauppakamari toivoo, ettd kaytyjen keskusteluiden sisaltéa huomioitaisiin hallituksen
esityksen jatkotyossa, silla tekodly on tana pdivana todella tarkea ja se on herattanyt paljon
keskustelua esimerkiksi keskeisissa patenttivirastoissa ja kansainvalisissa jarjestoissa.
Esimerkiksi Euroopan patenttivirastossa (EPO) on kayty keskustelua koskien DABUS-
tekoalyjarjestelmad ' koskien. Patenttilakitydryhmassa kaydyissa keskusteluissa on myds
viitattu kansainvalisen AIPPI-jarjestdn tekodlya ja patentointia koskeviin paatéslauselmiin, jotka
on lahetetty tyéryhman sihteeristolle.

Tekoalylld on yha merkittdvampi rooli osana teollisuuden toimintaa. Tekodlya voidaan kayttaa
muun muassa prosessien optimointiin, laadunvalvontaan ja uusien tuotteiden kuten
esimerkiksi metalliseosten kehittamiseen. On tarkeda, ettd patenttilainsaadantdé pysyy ajan
tasalla tekodlyn kehityksen kanssa ja mahdollistaa innovaatioiden suojaamisen, vaikka ne
olisivatkin osittain tai kokonaan tekodlyn tuottamia. Keskustelut DABUS-jarjestelmastd ja
tekodlyn roolista keksijana ovat merkittavia, ja niiden sisalto tulisi huomioida nyt valmisteilla
olevassa hallituksen esityksessa.

Yksityiskohtaisia huomioita

Yleisesti toivotaan jatkotyossa kiinnitettavan huomiota hallituksen esityksen ja lakiluonnoksen
terminologian yhtendisyyteen. Seuraavassa yksityiskohtaisia huomioita lakiluonnokseen ja sen
perusteluihin.

L DABUS Al system:” There is a common understanding that the inventor is a human being: the person who created
the invention by their own creative activity. This has been confirmed by an academic study on Al inventorship
commissioned by the EPO and in the discussions with the EPC contracting states.

Furthermore, the EPC requires that an inventor designated in the application be a human being and not a machine.
The designation of an inventor bears a series of legal consequences, notably to ensure that the designated inventor
is the legitimate one and that they can benefit from rights linked to this status. To exercise these rights, the
inventor must have a legal personality that Al systems or machines do not enjoy (see Articles 60 and 62 EPC).
The legal concept of inventorship requiring a human being to be the inventor was challenged when two
applications indicating an Al system (DABUS) as the inventor were filed with various patent offices worldwide.
In 2019, the EPO refused these applications (EP 18275163, EP 18275174) on the ground that the EPC requires the
inventor to be a natural person. The applicant filed appeals which were dismissed by the EPO Legal Board of
Appeal in oral proceedings on 21 December 2021 (cases J 8/20 and J 9/20). The Legal Board confirmed that under
the EPC the inventor has to be a person with legal capacity and that a statement indicating the origin of the right to
the European patent must specify the inventor's successor in title. On 20 December 2021, the applicant filed
divisional application EP 21216024, which is currently under examination.” (Katso: https://www.epo.org/en/news-
events/in-focus/ict/artificial-intelligence).
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Patenttilakiluonnoksen 1 luvun 2 §:n (Maaritelmat)

- Maaritelmiin tuli ottaa mukaan "keksija”, joka maariteltdisiin selkedsti luonnolliseksi
henkildksi.

- Kohta 3): Eurooppapatentin osalta pitdisi mainita, ettd se on saatettu voimaan
Suomessa. Pelkdstaan se, ettd se on myonnetty Suomea koskevana ei riitd, silla jos
kdadannosta ei toimiteta tai maksua makseta, eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta
Suomessa. (katso myos lakiluonnoksen 10 luvun 4 ja 5 §)

Patenttilakiluonnoksen 2 luku

- 7 8&:n (Yleisen jarjestyksen ja hyvien tapojen vastaiset keksinndt) sanamuotoa toivotaan
tarkennettavan, jotta nykyteknologian tuomat mahdollisuudet huomioitaisiin
laajemmin. Esimerkiksi tekodly voi tuoda yllattavia ulottuvuuksia patenttisuojaan tai itse
patenttiselostukseen, mika voi olla tai joka voidaan tulkita propagandistiseksi taikka
ihmisyyden vastaiseksi. Otsikon osalta on ehdotettu seuraavaa: "yleisen jarjestyksen
vastainen tai epieettisend pidettava keksint6”. EPC:n 53 artikla? voisi toimia mallina.
EPO maarittaa tutkijaohjeissaan (Guidelines) prosessin, jolla tallainen materiaali voidaan
poistaa patenttihakemuksesta ennen sen julkistamista. Niihin voisi viitata
saannoskohtaisissa perusteluissa.

- 11 &n (Tunnettu tekniikka) kohtaa 3) toivotaan tarkennettavan seuraavasti:
"eurooppapatenttia koskevalla hakemuksella, jos mainittu hakemus julkaistaan
Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti ja Suomi on nimettynd eurooppapatenttia
koskevassa hakemuksessa.”

Patenttilakiluonnoksen 4 luku
- 4 §:sssa (Velvollisuus kayttaa asiamiestd) kaytetty termi “asiamies” tulisi korvata
sukupuolineutraalilla termilld ”edustaja” vastaavasti kuin on tehty muuttamalla
”"ammattimies” termiksi “ammattilainen”.

2 EPC Art 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such
exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or
all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this
provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on
the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for
use in any of these methods.
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- 5 §:ssd (Hakemuksen selvyys ja riittavyys) todetaan, ettd “Hakemuksen tulee olla niin
selva ja riittava, etta alan ammattilainen voi sen perusteella kayttaa keksint6a”. Termi
"kayttaa keksintoa” eiole "kayttamista” termin nykyisen merkityksen mukaan. "Kayttaa
keksintod” tarkoittaa yleiskielen mukaan sitd, ettd keksinnon mukaista laitetta tai
menetelmaa kaytetdan tarkoituksenmukaisesti. Alun perin ajatus patenttihakemuksen
riittdvyydestd on tarkoittanut sitd, ettda alan ammattilainen pystyy toistamaan tai
toteuttamaan keksinndn ilman, ettd hanen taytyy ratkoa teknisia ongelmia tavalla, joka
edellyttaisi keksinnéllisyytta. Alalta saamamme kommentin mukaan esimerkiksi
"toteuttaa keksinnon” voisi olla termi, joka vastaisi paremmin muiden
patenttisddnnosten maaritelmia.

- 6 §:ssd (Patenttivaatimus) on ilmaisu ”Patenttivaatimusten tulee olla selkeita ja tiiviita”.
Termien "tiivis” valintaa perustellaan siten, ettd EPC:ssa ja PCT:ssa kdytetddan Suomen
lain termin ”tasmallinen” sijaan termeja ”clear and concise”. Alalta saamiemme
kommenttien mukaan termi “tiivis” on koettu tdssda yhteydessd vaikeasti
ymmarrettavaksi. Ehdotamme termia “ytimekas” termin "tiivis” sijaan. Sama kommentti
koskee 7 luvun vaitteita koskevia 5 ja 7 §:a.

- 10 §&:n 4 momentti (Hakemuksen puuttuvat osat ja tekemispaivan muuttaminen) on
herattanyt kysymyksen tulisiko etuoikeuspyynto6 olla tehtyna, kun hakemus on saanut
tekemispaivan, jotta tama patee. (Katso Rule 56(3) EPC)

- 13 §:n (Hakemuksen muuttaminen) mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten,
ettd patenttia haetaan johonkin, mika ei ole kaynyt selville hakemuksesta sen
tekemispdivand. Saannoksen sananmuotoa toivotaan tarkennettavan siten, ettd se
sisallollisesti tarkoittaisi sitd, ettei etuoikeuspdivan jalkeen patenttihakemukseen saa
lisata uutta asiaa. My0s ilmaisua ”patenttia haetaan” tulisi tarkentaa niin, etta kyse on
suojapiirin muuttamisesta eli [ahtokohtaisesti vaatimusten muuttamisesta. Lisaksi alalla
yleisesti kaytetdan termida ”suojapiiri” termin ”suoja-ala” sijaan. Sdanndksen
selventamista toivotaan EPC:n artiklan 123 (2)3 mukaisesti.

- 15 &:n (Ulkomaisten tutkimustulosten ilmoitusvelvollisuus) on herattanyt kysymyksen
siitd, mita seuraavalla tekstilld on tarkoitettu: ”... on patenttiviranomaisen pyynnosta
velvollinen tekemaan selkoa siitd, mita sen valtion viranomainen tai kansainvalinen
jarjestd on hanelle ilmoittanut keksinndn uutuuden tai patentoitavuuden tutkimisesta.”

3 EPC art 123 (2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it
contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.
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. on patenttiviranomaisen pyynnosta velvollinen

n”n

Uusi tekstin muotoiluehdotus:
ilmoittamaan  muiden  patenttivirastojen  tekemien  uutuustutkimusten tai
patentoitavuuden edellytysten tutkimisen tuloksista.”

16 §&:n (Epayhtenadisyys) osalta on esitetty toivomus, ettd lisamaksulla voitaisiin muillekin
keksinndille teettdd uutuustutkimus, mika on jo nyt PCT-patenttihakemuksen osalta
kansallisessa vaiheessa mahdollista.

26 §:ssa (Patenttijulkaisu) voisi keksijan osalta mainita lisaksi “ellei keksija ole luopunut
oikeudesta tulla nimetyksi keksijana“. Tama on todettu 4 luvun 2 §&:n 4 momentissa,
mutta asian voisi selvyyden vuoksi mainita myos patenttijulkaisun yhteydessa.

Patenttilakiluonnoksen 6 luku

2 §:ssa (Etuoikeuden perusta) kaytetty muotoilu “ensimmaisen hakemuksen tekija tai
hianen oikeudenomistajansa” lienee suoraan nykyisen voimassa olevan
patenttiasetuksen 12 §:std. Terminologia tulisi yhdenmukaistaa ja kayttda termia
"hakija”. Myos ilmaisu “samaa keksintda tarkoittava hakemus” ei ole tarkka, mutta
”samaa keksintda koskeva patenttihakemus” olisi tarkempi.

Patenttilakiluonnoksen 7 luku

1 ja 2 §:n (Vaite mydnnettya patenttia vastaan; Vaitteen kasittelykieli) mukaan vaitteen
voi tehda myo6s englanniksi mutta kasittelykieli on suomi tai ruotsi. Téman kohdan osalta
toivotaan selvennysta esimerkiksi sadanndskohtaisiin perusteluihin sen osalta, miten
Patentti- ja rekisterihallituksessa kaytannossa valitaan vditteen kasittelykieli, jos
hakemuksen kasittelykieli on ollut englanti. Esimerkiksi valitaanko se kieli, jolla
vaatimukset on toimitettu ennen myoéntéa? On myods pohdittu, voiko suomenkielinen
patentinhaltija saada englanninkielisesta patentista vaitepaatoksen ruotsiksi. Selvyyden
vuoksi halutaan tietda, tarkoittaako “kasittelykieli on suomi tai ruotsi” sita, etta vaikka
vaite on tehty englanniksi, myohempi kirjeenvaihto tapahtuu suomeksi tai ruotsiksi.

4 §:n (Vaiteperusteet) kohdan 4 osalta toivotaan terminologian selventamista
vastaamaan EPC:n artiklan 100 c-kohtaa?, jolloin teksti “extends beyond the content of”
koskee patenttihakemuksen tai mydnnetyn patentin asiasisallon laajentamista siihen
ndhden, mita se on ollut tekemis- tai etuoikeuspaivana.

4 EPC art 100 (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as
filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61,
beyond the content of the earlier application as filed.
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- 8 §&:n (Rajoittamispyynnon kasittelyn lykkdaminen) osalta ehdotetaan kaytettavan

nn

ilmaisua ”patenttioikeuksien siirtdminen” ”patentin siirtdmisen” sijaan.
Patenttilakiluonnoksen 8 luku (patentin lakkaaminen)

- ehdotetaan kaytettdavan ilmaisua ”oikeuksien lakkaaminen”, silla patentti ei muutu
taysin olemattomaksi, vaan jos asiakirja on julkistettu, se on edelleen tunnettua
tekniikkaa mydhemmin tehtyihin keksintdéihin ndahden. Tama vaikutus sailyy, vaikka
patenttioikeus lakkaisi. Tdma korostuu myds ilmaisussa “viranomaisen on kumottava
patentti kokonaisuudessaan”.

Muita huomioita
- EPC:n saanto 56 a koskien virheellisesti jatettyja patenttihakemuksen asiakirjoja tai
niiden osia on herattanyt kysymyksen voisiko myds Suomen patenttilaissa olla vastaava

saannos.

Lopuksi

Keskuskauppakamari esittaa, etta hallituksen esityksen jatkovalmisteluun varataan riittavasti
aikaa ja ettd uuden luonnoksen valmistuttua, jarjestettaisiin uusi lausuntokierros. Mielestamme
patenttilakitydryhman tulisi jatkaa kokonaisuudistuksen valmistelua niin, ettd valmis
hallituksen esitysluonnos sisaltdisi myos hyodyllisyysmallilain, maanpuolustuskeksintélain ja
patenttiasetuksen. Pitkddan odotetun hallituksen esityksen antamista eduskunnalle talla
hetkelld suunnitellussa aikataulussa ei tule tehda, vaan antaa luonnoksen jatkotydstamiseen
tarvittava lisdaika ja riittavat resurssit.

Kunnioittavasti

Minna Aalto-Setala
Johtava asiantuntija IPR ja digitalisaatio
Keskuskauppakamari
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