Markkinaoikeus

Lausunto

20.03.2025 MAO/87/2025

Asia: Asia: VN/11401/2022

Lausuntopyynto: luonnos hallituksen esitykseksi patenttilaiksi

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttdan
Tyo- ja elinkeinoministeridlle
Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi patenttilaiksi

Viite: Lausuntopyyntd 6.2.025 VN/11401/2022

Ty06- ja elinkeinoministerio on pyytanyt markkinaoikeudelta lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi patenttilaiksi (jaljempana esitysluonnos).

Markkinaoikeus keskittyy seuraavassa etenkin esitysluonnokseen sisaltyviin ehdotuksiin liittyen
patenttivalitusasioiden tuomioistuinkasittelya seka patenttiriita-asioiden kasittelya. Taman lisaksi
markkinaoikeus esittda seuraavassa erdita yksityiskohtaisempia huomioita.

Markkinaoikeus pitda tarkeana, etta sille varataan tilaisuus lausua edelld mainittuihin seikkoihin
liittyvista ehdotuksista my06s asian jatkovalmistelun seuraavien vaiheiden yhteydessa.

Edella esitettyyn viitaten markkinaoikeus esittaa lausuntonaan kunnioittaen seuraavan.
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Patenttivalitusasioiden kasittelysta markkinaoikeudessa

Esitysluonnoksessa todetaan (s. 13) nykytilan haasteena nahdyn erityisesti se, ettei markkinaoikeus
ole kdytanndssa suorittamassa sille kuuluvaa tehtavaa eli patenttiviranomaisen valituksenalaisen
paatoksen laillisuustarkastelua, koska uusien muutettujen patenttivaatimusten esittdminen vasta
markkinaoikeudessa on talla hetkella kdytanndssa rajoituksetta mahdollista ja tdma on hyvin
tavallista.

Esitysluonnoksessa mainittua tavoitetta siitd, ettd markkinaoikeus voisi nykyista paremmin keskittya
patenttiviranomaisen valituksenalaisen paatoksen laillisuuden tarkasteluun, voidaan
markkinaoikeuden ndakemyksen mukaan pitaa sindnsa perusteltuna ja kannatettavana. Uusien
muutettujen patenttivaatimusten esittdminen merkitsee tarvetta kuulla asianosaisia ja asiaan
osallisia, useitakin kertoja, mistd puolestaan aiheutuu oikeudenkdynnin keston huomattavaakin
pitkittymista.

Markkinaoikeuden nakemyksen mukaan edelld mainittuun liittyvaa esitysluonnokseen sisaltyvaa 14
luvun 6 §:n sddanndsehdotusta ei ole pidettava kovinkaan onnistuneena. Ensinndkaan kyseinen
saannodsehdotus itsessdan ei ole suoranaisesti toteuttamassa edelld mainittua tavoitetta siita, etta
markkinaoikeus voisi nykyista paremmin keskittya Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen
paatoksen laillisuuden tarkasteluun. Toiseksi kyseinen sddannésehdotus on myds saannosteknisesti
puutteellinen.

Jotta tavoite siitd, ettd markkinaoikeus voisi nykyistd paremmin keskittya Patentti- ja
rekisterihallituksen valituksenalaisen paatoksen laillisuuden tarkasteluun, olisi tarkeaa, etta
nimenomaisella Patentti- ja rekisterihallitusta koskevalla sdannoksella pyrittdisiin varmistamaan,
ettd Patentti- ja rekisterihallitus esimerkiksi vaitekasittelyn yhteydessa velvoitettaisiin lausumaan
kaikista vaitekasittelyn yhteydessa esitetyista ja esilla olevista patenttivaatimusasetelmista. Ndin
varmistettaisiin, etta tilanteessa, jossa markkinaoikeus ei hyvaksy Patentti- ja rekisterihallituksen
hyvaksymaa patenttivaatimusasetelmaa, Patentti- ja rekisterihallitus olisi ottanut kantaa myos
kyseiseen patenttivaatimusasetelmaan nahden toissijaisiin patenttivaatimusasetelmiin, jotka
saattaisivat mainitussa tilanteessa aktualisoitua markkinaoikeudessa.

Edellda mainittuun 14 luvun 6 §:n saanndsehdotukseen liittyen on puolestaan todettava ensinndkin
se, ettei kyseisessa sadnnoksessa itsessaan nimenomaisesti rajoiteta uusien muutettujen
patenttivaatimusasetelmien esittamista. Jotta esitysluonnoksen perusteluissa nykytilan haasteena
todettua muutettujen patenttivaatimusten esittamista olisi mahdollista rajoittaa, edellyttdisi tama
saannosta, jonka mukaan valittaja ei valitusajan jalkeen padsaantoisesti saisi esittda uusia
patenttivaatimuksia.
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Tassa yhteydessa markkinaoikeus haluaa myds esitysluonnoksessa mainitun (s. 16) Ruotsin uuden
patenttilain 17 luvun 4 §:n sdannoksen osalta kiinnittdd huomiota siihen, ettad kyseinen saannos
koskee valittamista ensimmaisen aseteen tuomioistuimen (Patent- och marknadsdomtol) ratkaisusta
toisen asteen tuomioistuimeen (Patent- och marknadséverdomstol).

Lisaksi esitysluonnokseen sisaltyva 14 luvun 6 §:n sdadanndsehdotus, joka sanamuotonsa mukaan
koskee valitusta, ei ota lainkaan huomioon sitad (prosessuaaliseen asetelmaan liittyvaa seikkaa siita),
ettd patenttivalitusasioissa ei mitenkaan epatavallista ole se, etta valittajana tuomioistuinprosessissa
on vaitteentekija (patenttiviranomaisessa) ja patentinhaltija on vastaajan asemassa. Kyseinen
saannosehdotus ei ota lainkaan huomioon mydskaan sitd, ettd patenttivalitusasioissa mitenkadan
epatavallista ei ole myoskaan se, etta patentinhaltija esittdd uusia muutettuja
patenttivaatimusasetelmia (valituksen tekemisen jalkeen) myohemmin tuomioistuinvalitusprosessin
aikana.

Edelld mainittu sdanndsehdotus ei vaikuttaisi ottavan huomioon myoskaan sita, etta silloin talldin
saattaa olla taysin perusteltu tarve perustaa valitus tuomioistuimelle siihen, etta asian kasittelyssa
patenttiviranomaisessa on tapahtunut menettelyvirhe.

Markkinaoikeus haluaa tassa yhteydessa kiinnittaa huomiota kuitenkin myds siihen, etta
oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi asiassa on prosessuaalisten sddannosten osalta
syyta aina valttaa niiden saatamista liian tiukoiksi ja ehdottomiksi vaan sailyttdaa tuomioistuimella
harkintavaltaa. Tahdan nahden markkinaoikeuden ndakemyksen mukaan olisi tdysin perusteltua ja
kannatettavaa se, ettd esitettavasta perustellusta syysta olisi aina mahdollista niin kokonaan uusien
muutettujen patenttivaatimusasetelmien kuin uusien patentin hyvaksymisen esteperusteiden
esittdminen vasta tuomioistuinvalitusprosessin aikana.

Patenttiriita-asioiden kasittelysta markkinaoikeudessa

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, ettd jatkossa patentinhaltija ei voisi puolustautua patentin
mitattomaksi julistamista vastaan enaa esittamalla patentin rajoittamista koskevaa pyyntoa.

Markkinaoikeus ei itsendisena ja riippumattomana tuomioistuimena ldhde ottamaan lainkaan kantaa
sithen, onko patentinhaltijan puolustautumiskeinoja sindnsa syyta rajoittaa edella mainitulla tavalla.

Edelld mainittuun liittyen markkinaoikeus ainoastaan kiinnittdd huomiota siihen, ettei
esitysluonnoksessa naytettaisi lainkaan tarkastellun sita, missd asemassa puolustautumiskeinoina
markkinaoikeudessa kdytannossa ovat esiintyneet patentin rajoittamista koskeva pyynto yhtaalta ja
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patentin osittaista mitattomaksi julistamista koskeva vaatimus toisaalta. Edelleen esitysluonnoksessa
ei naytettdisi mitenkaan perusteellisesti tarkastellun myoskaan sitd, miten patentin rajoittamista
koskeva pyynt6 yhtadalta ja patentin osittaista mitattémaksi julistamista koskeva vaatimus toisaalta
on yleisesti ottaen koettu seka jos naihin liittyen on koettu ongelmia, mistd ndma ovat johtuneet.

Mikali tyoryhma katsoo, ettei jatkossa patentinhaltijalle ole syyta sallia patentin mitattémaksi
julistamista koskevassa asiassa puolustautumiskeinona seka patentin rajoittamista koskevan
pyynnon etta patentin osittaista mitattémaksi julistamista koskevan vaatimuksen esittamista, olisi
toivottavaa, ettd tyoryhma tarkastelisi myo0s sitd, ettd onko perusteltua estada sanottu
esitysluonnoksessa kaavaillulla tavalla “kategorisesti” vai voisiko ajatella, ettad patentinhaltijalla olisi
mahdollisuus aina tapauskohtaisesti harkita, esittaako se patentin rajoittamista koskevan pyynnén
vai patentin osittamista mitattémaksi julistamista koskevan vaatimuksen (mutta ei molempia).

Puhtaasti sddannosteknisestad nakdkulmasta markkinaoikeus esittda lisdksi esitysluonnokseen
sisaltyvaan 13 luvun 3 §:n sddnndsehdotukseen liittyen seuraavat huomiot.

Ensinnakin saanndsehdotus vaikuttaisi mahdollistavan osittaista mitattomaksi julistamista koskevan
vaatimuksen esittamisen vasta valmisteluistunnossa. Kdytanndssa tasta varsin tyypillisesti saattaa
aiheutua asian valmistelun ”palautuminen” takaisin kirjalliseen valmisteluun (ja ndin asian
valmistelun keston huomattava pidentyminen).

Saannosehdotuksessa (tai siihen liittyvissa yksityiskohtaisissa perusteluissa) ei oteta tdsmallisesti
kantaa siihen, miten muutettujen patenttivaatimusten esittaminen tulisi tehda. Sdadnnésehdotus
jattaa tulkinnanvaraiseksi muun ohella sen, onko sadanndsehdotuksen valossa mahdollista ainoastaan
tiettyjen patenttivaatimusten poistaminen (laajemmasta patenttivaatimusasetelmasta) vai onko sen
valossa mahdollista my0Os patenttivaatimusten muotoileminen uudelleen (esimerkiksi patentin
selityksen avulla).

Saannosehdotuksessa (tai siihen liittyvissa yksityiskohtaisissa perusteluissa) ei oteta mydskaan
kantaa, miten patentin osittain mitattomaksi julistamista koskevan tarkastelun on tarkoitettu
liittyvan esitysluonnokseen sisaltyvaan 13 luvun 2 §:n sadnndsehdotuksen patentin mitattomaksi
julistamisen perusteisiin. Tuleeko patentin osittaisen mitattémaksi julistamisen tilanteissa
tuomioistuimen tarkastella esitettyjen muutettujen patenttivaatimusten osalta kaikkien 13 §:n 2
momentin sddannodsehdotuksessa mainittujen mitattdmaksi julistamista tarkoittavien perusteiden
tayttymista vai ainoastaan osaa niista ja miten tarkastelu tulee suoritettavaksi suhteessa
asianosaisten asiassa esittamaan.

Muita yksittaisia huomioita
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Etuoikeus

On varsin tavanomaista, ettd patentin etuoikeus tulee harkittavaksi myods tuomioistuimessa vireille
saatettavassa riita-asiassa.

Edelld mainittuun liittyen on viimeisimmassa markkinaoikeudessa vireille saatetuissa riita-asioissa
kiinnitetty huomiota etuoikeuden arviointia koskevaan Euroopan patenttiviraston laajennetun
valituslautakuntaan ratkaisuun asioissa G 1/22 & 2/22.

Esitysluonnoksesta ei kay ilmi se, onko esitysluonnoksessa pohdittu edelld mainitun laajennetun
valituslautakunnan ratkaisun mahdollista vaikutusta etuoikeuden maaraytymiseen patenttilain
mukaan.

Esitysluonnoksen 12 luvun 9 ja 10 §:n sdanndsehdotukset

Po. yhteydessa saadetaan tuomioistuimen toimivallasta myontaa pakkolupa tai maarata korvaus
keksinnon pakkolunastuksesta.

Em. yhteyteen ei kuitenkaan sisally minkdanlaisia prosessuaalisia sddannoksid. Mainitusta yhteydesta
ei esimerkiksi ilmene sitd, onko mainituissa asioissa kyse riita-asiasta vai hakemusasiasta eika sita
tuleeko mainitut asiat saattaa vireille itsendisind asioina vai voiko asian saattaa vireille esimerkiksi
vastapuolen nostamaan kanteeseen vastatessa.

Esitysluonnoksen 15 luvun 5 §:n sdannésehdotus

Po. sdanndsehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan, kuinka saanndsehdotuksella on
tarkoitus panna taytant66n niin sanotun taytantéonpanodirektiivin (direktiivi 2004/48/EY) 13
artiklan vahingonkorvausta koskevat maaraykset.
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Edelld mainittua lahtokohtaa on sindnsa pidettava perusteltuna ja kannatettavana.
Esitysluonnoksessa ei ndytettaisi kuitenkaan kasitellyn muun ohella sitd, kuinka esimerkiksi
direktiivin 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan maarayksen on katsottu tulevan pannuksi taytantoon.

Esitysluonnoksen 12 luvun 4 §:n sdannésehdotus

Po. sdannosehdotukseen liittyen markkinaoikeus esittda ainoastaan huomion siita, etta kyseista
saannosehdotusta on pidettava kaytettyjen useiden eri viittaussuhteiden johdosta muotoilultaan
varsin hankalana. Olisi toivottavaa, etta jatkovalmistelun yhteydessa sdanndsehdotusta pyrittaisiin
kehittdmaan muotoilultaan helppolukuisemmaksi ja tata kautta selkeammaksi.

Esitysluonnoksen vaikutusten arvioinnista

Esitysluonnoksessa ei ole arvioitu lainkaan siind ehdotettujen uudistusten mahdollisia vaikutuksia
markkinaoikeuteen.

Jussi Karttunen

markkinaoikeuden ylituomari

Markkinaoikeuden lausunnon ovat valmistelleet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen seka
markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Waérlund, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

Hanhela Elina
Markkinaoikeus - ylituomari Jussi Karttunen, markkinaoikeustuomarit Anne
Ekblom-W6érlund, Petri Rinkinen, Reima Jussila
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