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Kyselytutkimus 

Vastaajan taustaan ja muutoksenhakuun liittyvät kysymykset:  

Montako vuotta olette toiminut yhtäältä immateriaalioikeuksiin liittyvissä tehtävissä yleensä / toisaalta asiamiehenä ja/tai elinkeinoelämän palveluksessa? 

10 vuotta
Monessako asiassa viimeisten viiden vuoden aikana olette toiminut asiamiehenä / yrityksen edustajana PRH:n valituslautakunnassa?

- patenttiasioissa 

- hyödyllisyysmalliasioissa

- mallioikeusasioissa 

- tavaramerkkiasioissa
Noin 60 asiassa
Miten usein (prosentuaalisesti) viimeisten viiden vuoden aikana IPR-asioissa asiamiehenä / yrityksen edustajana PRH:ssa toimiessanne olette keskimäärin valittanut PRH:n tekemästä lopullisesta päätöksestä PRH:n valituslautakuntaan? Mikä on ollut muutoksenhaun syy / peruste?

Noin 90 prosentissa asioista on valitettu. Suurin syy muutoksenhakuun on ollut vääräksi koettu ratkaisu, joka esimerkiksi usein on vastoin yhteisötason oikeuskäytäntöä ja jota usein myös ulkomaisten asiakkaiden on vaikea ymmärtää, koska PRH:n ratkaisut poikkeavat toisinaan huomattavasti muiden maiden ratkaisuista. Tämä tulee esille kun suojataan samaa merkkiä useissa maissa. 

Myös päätösten olematon perustelu tai jopa perustelemattomuus saa aikaan valituksen jättämisen. Mikäli päätökset olisi kunnolla perusteltu, PRH:n omaksuma kanta olisi helpompi hyväksyä eikä valitustarve olisi niin suuri. Yhteisön tavaramerkkiviraston päätökset ovat aivan toista luokkaa perustelujen osalta. OHIM perustelee päätöksensä erinomaisesti eikä asiaa tarvitse tai kannata kovin usein viedä valituslautakuntaan. 
Valitukset menestyvät valituslautakunnassa varsin hyvin, joten alkuperäiset päätökset ovat varsin usein lautakunnan mielestä virheellisiä. Valituksen hyvät menestymismahdollisuudet tekevät valituksen jättämisestä houkuttelevan vaihtoehdon.
Monessako IPR-asiassa, jossa viimeisten viiden vuoden aikana olette toiminut asiamiehenä / yrityksen edustajana PRH:n valituslautakunnassa, olette valittanut valituslautakunnan päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen? Mikä on ollut muutoksenhaun syy / peruste?

Arviolta neljässä jutussa olen valittanut. Oikeudellisena ongelmana jutuissa on ollut joko merkkien sekoitettavuus tai merkin erottamiskyky. Jutut ovat liittyneet sekä tavaramerkkihakemuksiin että väitteisiin.
Kysymykset liittyen PRH:n valituslautakuntamenettelyn arviointiin:

Työryhmä pyytää Teitä aluksi, tarvittaessa oikeudenaloittain (patenttiasiat, hyödyllisyysmalliasiat, mallioikeusasiat ja tavaramerkkiasiat) eriteltynä, arvioimaan yleisesti PRH:n valituslautakuntaa IPR-asioiden muutoksenhakuasteena ja IPR-asioiden käsittelyä valituslautakunnassa sekä arvioimaan erityisesti valituslautakuntamenettelyn yhtäältä hyviä puolia sekä toisaalta mahdollisia ongelmia ja epäkohtia yleisellä tasolla.

Tavaramerkkiasioissa suuri epäkohta on käsittelyaikojen valtava pituus. Käsittelyaika on tällä hetkellä 2 v 6 kk – 3 vuotta, joten on selvää, että tällainen aika on kohtuuttoman pitkä merkin haltijan kannalta. Suomalaiselle hakemukselle rakennetaan usein kansainvälinen suojaus, jonka kohtalo on riippuvainen suomalaisesta hakemuksesta. Jos tämän asian kanssa joutuu odottamaan edellä sanotun ajan, on se kohtuutonta. Ajan pysymistä entisellään on vaikea ymmärtää, koska käsiteltävien asioiden määrä on laskenut.

Valituslautakunnan käsittelyprosessi on muuten hyvä. PRH:n lausumasta lähetetään tieto ja siitä annetaan mahdollisuus lausua. Ratkaisut perustellaan kohtuullisen hyvin ja ne ovat ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä, jonka johdosta jatkovalitukset ovat melko harvinaisia. 

Hallinnollinen kirjallinen prosessi soveltuu hyvin tavaramerkki- ja myös muiden teollisoikeusasioiden valituskäsittelyyn eikä suulliseen todisteluun ole juuri tarvetta. Ainostaan vilpilliseen mieleen perustuvissa tapauksissa suullinen todistelu voisi tuoda asiaan lisävalaistusta. Kirjallinen prosessi on myös edullinen merkinhaltijalle, koska suullinen istunto valmistautumisineen lisää kustannuksia hyvin paljon ajan käyttöön perustuvassa asiamieslaskutuksessa.
Tämän jälkeen työryhmä pyytää Teitä tarkastelemaan alla mainituissa suhteissa yksityiskohtaisemmin IPR-asioiden käsittelyä PRH:n valituslautakunnassa sekä arvioimaan valituslautakuntamenettelyä:

· asioiden saattaminen vireille PRH:n valituslautakunnassa
Asioiden saattaminen vireille on aina sujunut ongelmitta.
· asioiden käsittely PRH:n valituslautakunnassa 

○ tuleminen kuulluksi asiaa käsiteltäessä

Valituslautakunta kuulee osapuolia hyvin ja lausumia pyydetään. Tilanne on paljon parempi kuin PRH:ssa, jossa esimerkiksi väiteasiassa ei anneta vastapuolen lausumaa tiedoksi viran puolesta. Tässä suhteessa on suuri ero tuomioistuinprosessiin.
○ mahdollisuus selvitysten, lausuntojen jne. esittämiseen 

Myös tässä suhteessa toiminta on hyvää, koska on esimerkiksi mahdollista jälkikäteen toimittaa estemerkin haltijan antama suostumus. Oikeus täydentää valitusta jälkikäteen on myös olemassa.
○ asian tuleminen selvitetyksi valituslautakunnan toimesta

Tietooni ei ainakaan ole tullut yhtään tapausta, jossa asiaa ei olisi riittävästi sen materiaalin valossa selvitetty, joka on ollut käytettävissä.
○ valituslautakunnan prosessinjohto asiaa käsiteltäessä

Tavaramerkkeihin liittyvä prosessinjohdon tarve on varsin vähäinen ja rajoittuu osapuolten kuulemiseen. Lautakunta jää tässä suhteessa hyvin etäiseksi, joka koskee valituslautakuntaa myös yleisesti. Lautakunta ei anna itsestään minkäänlaista informaatiota ja monelle asiamiehelle se on elimenä hyvin vieras.
Kiirehtimiskäytäntö ei lautakunnassa toimi, koska esimerkiksi estemerkin haltijan antama suostumus ei ole kiirehtimisperuste. Kiirehtimisperusteeksi ei kelpaa myöskään se, että suomalaisen hakemuksen käsittelystä on riippuvainen jokin muu prosessi kuten väiteprosessi OHIM:ssa. 
○ menettelyn tehokkuus ja joutuisuus

Tehokkuudesta ja joutuisuudesta ei voi puhua, kun käsittelyajat ovat valtavan pitkät. On varmaa, että toimintaa tehostamalla valitusten käsittelyajat olisi mahdollista puolittaa. Tämä on valituslautakunnan suuri epäkohta ja tästä ollaan asiamieskunnassa laajalti yhtä mieltä.
· PRH:n valituslautakuntamenettelyn kirjallisuus / suullisuus 

○ mahdollisuus (tarvittaessa) saada toimitetuksi suullinen käsittely

Valituslautakunnassa on mahdollisuus suulliseen käsittelyyn, mutta käsitykseni mukaan sellaista ei ole koskaan järjestetty. Vilpilliseen mieleen ja toisen tietoisuuteen perustuvissa jutuissa suullinen käsittely voisi olla perusteltu. Muuten kirjallinen prosessi riittää erinomaisesti.
· PRH:n valituslautakunnan päätökset IPR-asioissa (päätösten selkeys ja ymmärrettävyys, perustelujen laajuus ja yksityiskohtaisuus jne.) 

Päätökset ovat varsin hyväksyttäviä ja perustelut ovat lyhyitä. Ero OHIM:iin on selvä. OHIM:n ratkaisut ovat laajemmin perusteltuja jo ensimmäisessä asteessa. OHIM:n valituslautakunnan ratkaisut ovat puolestaan poikkeuksetta usean sivun mittaisia, kun valituslautakunnassa perustelut mahtuvat yhdelle sivulle. Valituslautakunnan perustelujen tasoa voisi nostaa.
Lopuksi työryhmä pyytää Teitä vielä esittämään näkemyksenne siitä, mikä nykyisessä PRH:n valituslautakuntamenettelyssä on mielestänne sellaista, mikä ehdottomasti tulisi säilyttää siirrettäessä IPR-asioiden käsittely valituslautakunnasta markkinaoikeuteen? Mitkä puolestaan mielestänne ovat mahdolliset valituslautakuntamenettelyyn liittyvät ongelmat tai heikkoudet, joihin tulisi puuttua joko lainsäädännöllisin toimin tai muutoin?     

Kirjallinen prosessi soveltuu hyvin teollisoikeusjuttuihin, mutta suullisen käsittelyn mahdollisuus tietyn tyyppisissä jutuissa voisi olla paikallaan. Valituslautakunnan suuri epäkohta on käsittelyajat, joihin ehdottomasti tulee puuttua. Olisi lisäksi perusteltua miettiä tulisiko sellaisia suomalaisia hakemuksia, joihin perustuu Madridin protokollaan perustuva kansainvälinen suojaus käsitellä nopeutetusti. Ratkaisun saaminen on haltijalle tärkeää jatkosuojauksen suunnittelun kannalta. Hyvin mielelläni näkisin tulevaisuudessa myös valitusratkaisuja perusteltavan samalla tavalla kuin nykyään markkinaoikeus ratkaisunsa perustelee eli kunnolla ja huolellisesti. Se alentaisi tarvetta jatkovalituksiin.
Pidän lisäksi hyvänä sitä, että valitusasiat käsitellään muualla kuin alkuperäisen ratkaisun tehneessä viranomaisessa. Asiaan saadaan silloin riippumattomampi ulkopuolinen näkökulma.
Markkinaoikeudessa tulevaisuudessa tapahtuvaan IPR-asioiden käsittelyn järjestämiseen liittyvät kysymykset:

Kyselyn toisen osan muodostaa näkemysten kartoittaminen sen osalta, miten PRH:n IPR-asioissa tekemiin päätöksiin kohdistuvien muutoksenhakuasioiden järjestäminen markkinaoikeudessa vastaisuudessa tulisi suorittaa. 

Mainitussa tarkoituksessa työryhmä pyytää Teitä esittämään näkemyksenne paitsi alla esille otettuihin seikkoihin / kysymyksiin, niin myös mahdollisiin muihinkin mieleenne tuleviin seikkoihin, tarvittaessa oikeudenaloittain eriteltynä: 

- missä suhteessa, miltä osin ja miten näkemyksenne mukaan PRH:n päätöksiin kohdistuvaa valitusprosessia IPR-asioiden osalta tulisi kehittää? 

Kuten edellä jo olen todennut, käsittelyaikoja tulee saada lyhyemmiksi ja ratkaisujen laatua on mahdollista entisestään parantaa. Suulliseen käsittelyyn on tietyissä tapauksissa tarve tilanteissa, joissa osapuolten vilpillinen/vilpitön mieli on arvioinnin kohteena.
- miten näkisitte, että kansallisen muutoksenhakumenettelyn järjestämisessä esimerkkinä olisi mahdollista käyttää kansainvälisiä tai ulkomaisia ratkaisuja (esim. EPO ja sen valituslautakuntaprosessi patenttiasioissa, OHIM ja sen valituslautakuntaprosessi tavaramerkki- ja malliasioissa)? Mitkä mielestänne olisivat tällaisia ratkaisuja?

OHIM:n valituslautakunnan prosessi on erinomainen, joskin se on prosessisäännöksiltään turhan jäykkä. Asiaan osallinen voi kärsiä oikeudenmenetyksen jonkin muotoseikan vuoksi. Prosessi edellyttää suurta ammattitaitoa. OHIM:n valitusprosessista ja päätöksistä voidaan kuitenkin ehdottomasti ottaa oppia. OHIM informoi osapuolia hyvin ja asettaa tarkat määräajat, joita noudatetaan. Siellä on tarkat prosessuaaliset säännökset ja esimerkiksi prekluusioon suhtaudutaan johdonmukaisesti. Lautakunta on antanut runsaasti menettelyä koskevia päätöksiä, joista on apua asioita hoidettaessa. 
- miten markkinaoikeuden ratkaisukokoonpanot puheena olevien IPR-asioiden osalta tulisi järjestää (esim. kokoonpanon jäsenten lukumäärä, jäsenten kelpoisuusedellytykset, esteellisyyssäännökset jne.)?

Mielestäni valituslautakunnassa tulisi asiaa ratkaisemassa olla kolme jäsentä, joille esittelijä esittelee asian. OHIM:n valitusprosessi on vastaavan tyyppinen. Tuomareilla tulisi olla tarvittava tietotaito ja kokemus teollisoikeusasioiden hoitamisesta. Esteellinen olisi ainakin sellainen tuomari, joka on käsitellyt asiaa alemmassa oikeusasteessa tai jolla on jokin yhteys jutun osapuoleen.
- miten muutoksenhaku markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi järjestää (esim. suora valitus / valituslupa jne.)?

Mielestäni suora valitus soveltuu tavaramerkkiasioihin hyvin, koska valituslupajärjestelmässä on suuri vaara siitä, että virheellistä ratkaisua ei saa muutetuksi, koska luvan saamisen edellytykset eivät täyty. Teollisoikeuksiin liittyvät asiat ovat kuitenkin niihin liittyvän aineiston osalta varsin pieniä eivätkä ne käsitykseni mukaan kohtuuttomasti kuormita KHO:ta.
Rinnakkaisiin prosesseihin liittyvät kysymykset:

Työryhmän asettamispäätöksen mukaisen lähtökohdan mukaan jatkossa sekä PRH:n päätöksiin kohdistuvat muutoksenhakuasiat että immateriaalioikeudelliset riita-asiat käsiteltäisiin samassa instanssissa, eli markkinaoikeudessa. 

Edellä mainitun johdosta työryhmä on sisällyttänyt kyselytutkimukseen myös käsillä olevan osion, jossa pyritään selvittämään kokemuksia hallinnollisten muutoksenhakuasioiden ja samaan aikaan yleisissä tuomioistuimissa vireillä olevien riita-asioiden muodostamien rinnakkaisten prosessien tilanteista sekä näkemyksiä sanottujen kysymysten ratkaisemisesta vastaisuudessa markkinaoikeudessa.
Työryhmä pyytää Teitä ensinnäkin selvittämään kokemuksianne hallinnollisia muutoksenhakuasioita ja samaan aikaan yleisissä tuomioistuimissa vireillä olevia riita-asioita koskevien rinnakkaisten prosessien tilanteista sekä erityisesti valottamaan näihin tilanteisiin mahdollisesti liittyviä ongelmia.
Omat kokemukseni ovat tässä suhteessa myönteisiä. Jos rekisteröityyn oikeuteen kohdistuu mitätöintioikeudenkäynti, rekisteriviranomainen keskeyttää hakemusprosessin kunnes selviää, mitätöityykö aikaisempi oikeus. Vastaavalla tavalla tuomioistuin pyytää ensin toisen osapuolen nostamaan rekisteröinnin mitätöintikanteen, joka käsitellään ensin ja vasta sitten ratkaistaan loukkausasia. Tuomioistuin informoi PRH:ta vireillä olevasta kumoamisasiasta.
Tämän lisäksi Teitä pyydetään esittämään näkemyksenne siitä: 

- miten edellä mainittujen asioiden käsitteleminen jatkossa markkinaoikeudessa tulisi suorittaa (esim. kysymys mainittujen asioiden kumuloinnista jne.)?, 

Nykyinen käytäntö on mielestäni hyvä eli ensin ratkaistaan asia, jonka kohteena on rekisteröidyn oikeuden pysyvyys ja vasta jos oikeus pysyy, niin ryhdytään käsittelemään itse loukkausasiaa.
- miten mahdolliset mainitsemanne (muut) rinnakkaisten prosessien tilanteisiin liittyvät ongelmat tulisi ratkaista?   

Mitään ongelmia ei tällä hetkellä itselläni ole tiedossa.
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