Vastaus kyselytutkimukseen OM 5/41/2009

Vastaajan taustaan ja muutoksenhakuun liittyvit kysymykset:

Montako vuotta olette toiminut yhtddltdi immateriaalioikeuksiin
littyvissd  tehtdvissd yleensd / toisaalta asiamichend ja/tai
elinkeinoeldmaén palveluksessa?

Olen toiminut immateriaalioikeuksiin liittyvissd tehtdvissd
Joulukuusta 1979 alkaen ensin runsaat kaksi vuotta
tutkijana Patentti- ja rekisterihallituksessa, sen jélkeen
kuusi vuotta Tampella Oy Ab:n konsernin
patenttiasiamiehend ja maaliskuusta 1987 alkaen Kolster
Oy Ab:n Tampereen toimiston pddllikkénd ja
patenttiasiamiehend. Tand aikana olen hoitanut kaikkia
teollisoikeuksiin littyvid asioita.

Monessako asiassa viimeisten viiden vuoden aikana olette toinmnut
asiamichend / yrityksen edustajana PRH:n valituslautakunnassa?

- patenttiasioissa
9 kpl

- hyddyllisyysmalliasioissa
- mallioikeusasioissa
- tavaramerkkiasioissa
Miten usein (prosentuaalisesti) viimeisten viiden vuoden aikana IPR-
asioissa asiamiehend / yrityksen edustajana PRH:ssa toimiessanne olette
keskimdarin valittanut PRH:n tekemaéstéd lopullisesta pditdksesti PRH:n
valituslautakuntaan? Miké on ollut muutoksenhaun syy / peruste?

Noin 10 %
Monessako IPR-asiassa, jossa viimeisten viiden vuoden aikana olette
toiminut asiamiehend / yrityksen edustajana PRH:n valituslautakunnassa,
olette valittanut valituslautakunnan paitdksestd edelleen korkeimpaan

hallinto-oikeuteen? Miké on ollut muutoksenhaun syy / peruste?

Yhdessd asiassa. Perusteena on ollut erimielisyys
pddtoksen sisdliéstd ja sen perusteluista.



Kysymykset liittyen PRH:n valituslautakuntamenettelyn arviointiin:

Tyoryhmid pyytdd Teitd aluksi, tarvittaessa oikeudenaloittain
{patenttiasiat, hyddyllisyysmalliasiat, mallioikeusasiat ja
tavaramerkkiasiat) eriteltynd, arvioimaan yleisesti PRH:n
valituslautakuntaa IPR-asioiden muutoksenhakuasteena ja IPR-asioiden
késittelyd  valituslautakunnassa  sekd  arvioimaan  erityisesti
valituslautakuntamenettelyn yhtddltd hyvid puolia sekd toisaalta
mahdollisia ongelmia ja epédkohtia yleiselld tasolla.

Patentti- Ja hyddyllisyysmalliasioissa PRH:n
valituslautakunta muutoksenhakuasteena on sekd hakijan
ettdi mahdollisen vastapuolen kannalta ammattitaitoinen
sekd teknisesti ettd patenttien ettd hyddyllisyysmallien
kisittelyn suhteen.

Erityisesti etuna on se, ettd valituslautakunnan jésenet on
voitu valita kdsiteltdvin  asian wmukaisesti  teknisesti
sopiviksi. Hyvind puolena on myds se, ettd nimenomaan
patentti- ja hyodyllisyysmalliasioissa valituslawtakunnan
Jdsenend on pithki kokemus ndiden asioiden normaalista
kdsittelystd ja kykenevit ymmdrtimaddn sen perusteellisesti.

Epdkohtana  voitanee  pitdd  suullisten  kdsittelyiden
puuttumista muuten kuin todistajien kuulemisen osalta,
koska  suullinen  kdsittely  antaisi  mahdollisuuden
vksityiskohtaisempaan  asioiden  selvittdmiseen  ja
kdsittelyyn ilman  pithkdd ja monimutkaista  kirjallista
kdsittelyd.

Tamén jélkeen tyoryhmé pyytdd Teitd tarkastelemaan alla mainituissa
suhteissa  yksityiskohtaisemmin [PR-asioiden  kisittelydi PRH:n
valituslautakunnassa sekd arvioimaan valituslautakuntamenettel yi:

- asioiden saattaminen vireille PRH:n valituslautakunnassa

Selkedd ja yksinkertaista.
- asioiden késittely PRH:n valituslautakunnassa
o tuleminen kuulluksi asiaa késiteltdessd
Ei ole niin helppoa ja sujuvaa kuin olisi tarpeen.
Kuuleminen tehdddn nykyisin vain, mikdli asiassa tdytyy

kuulla todistajia. Sen sijaan muista syistd suullista
dsittelyd ei tosiasiassa ole ollut mahdollista saada.



o mahdollisuus selvitysten, lausuntojen jne. esittdmiseen

Mahdollisuus selvitysten ja lausuntojen esittimiseen
valituslautakunnassa on helppoa ja tdysin mahdollista
tdysin normaalisti,

O asian tuleminen selvitetyksi valituslautakunnan toimesta

En oikein ymmdrrd tamdn kysymyksen tavoitetia tai
tarkoitusta, koska valituslautakunnan tehtavi kdsittddkseni
on tehdd pddtos esitettyjen seikkojen perusteella eifkd tehdd
uutta tutkimusta asiassa.

o valituslautakunnan prosessinjohto asiaa késiteltdessé

Valituslautakunnan prosessinjohto toimii kdsittddkseni
nykyisten sddnndsten mukaisesti asianomistajien kannalta
SOpIvasti.

o menettelyn tehokkuus ja joutuisuus

Menettely ei ole erityisen tehokasta johtuen siitd, ettd
asiassa on kohtuullisen pithdt mddrdajat vastaamiseen ja
toisen osapuolen jittdessd vastaamatta asia odottaa sen
Jélkeen jopa pitkinkin aikaa.

Tdssd suhteessa esimerkiksi asian kdsittelyn nopeuttaminen
mdadrittelemdlld, ettd viimeisen vastausmdadrdpdivin
Jélkeen asia otetaan esille tietyn ajan kuluessa riippumaltia
stitd, onko vastausta tullut vai ei, voisi olla tarpeen.

- PRH:n valituslautakuntamenettelyn kirjallisuus / suullisuus

o mahdollisuus (tarvittacssa) saada toimitetuksi suullinen
késittely

Valituslautakuntamenettely on normaalisti vain kirjallinen
Ja suullinen kisittely on mahdollista vain, mikdli asiassa
on toimitettu lausuntoja ja lausunnon antajilta halutaan
saada henkilokohtainen todistus asiassa.

- PRH:n valituslautakunnan pdétokset [PR-asioissa (paatosten selkeys
ja ymmarrettdvyys, perustelujen laajuus ja yksityiskohtaisuus jne.)
PRH:n valituslautakunnan pddtokset IPR-asioissa (Iihinnd
patenttien ja hyédyllisyysmallien osalta) ovat olleet
suhteellisen selkeitd ja ymmdrreftdvid. Myos perustelut



ovat pddsddntdisesti olleet riittdvin laajoja ja
vksityiskohtaisia niin, ettd mahdollinen valitus on ollut
mahdollista tehdd pddtéksen perusteella asiallisesti.

Lopuksi tyoryhmé pyytdd Teitd vield esittdmdin ndkemyksenne siitd,
mikd nykyisessd PRH:n valituslautakuntamenettelyssd on mielestinne
sellaista, mikd chdottomasti tulisi sdilyttdd siirrettdessd IPR-asioiden
kisittely valituslautakunnasta markkinaoikeuteen? Mitkd puolestaan
mielestdnne ovat mahdolliset valituslautakuntamenettelyyn liittyvit
ongelmat tai heikkoudet, joihin tulisi puuttua joko lainsdddédnnéllisin
toimin tai muutoin?

PRH:n valituslautakuntamenettelyssd on erittdin
olennainen seikka kdsittelijGiden kokemus ja ammattitaito
sekd tekniikan ettd asioiden kdsittelyyn liittyvin
kokemuksen osalta. Tdmd on ehdoton edellytys sille, ettd
mikdli IPR-asioiden kdsitrely siivretddn
markkinaoikeudelle, tdmd ammattitaito ja kokemus on
saatava kayttodn. Hman tdtd asiallisten pddtosten
tekeminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista missddn
mielessd.

Valituslautakuntamenettelyssd ongelmana tai heikkoutena
IGhinnd on nimenomaan nykyisten suullisten késittelyiden
puute sekd joissakin tapauksissa asioiden viivistyminen
esimerkiksi sen vuoksi, ettd jompikumpi osapuoli on
passiivinen eikd esimerkiksi vastaa valituslautakunnan
lausuntopyyntédn mddrdaikana tai ollenkaan.

Markkinaoikeudessa tulevaisuudessa tapahtuvaan IPR-asioiden kisittelyn
jirjestiimiseen liittyvit kysymykset:

Kyselyn toisen osan muodostaa ndkemysten kartoittaminen sen osalta,
miten PRH:n  [PR-asioissa tekemiin  pé#tdksiin  kohdistuvien
muutoksenhakuasioiden jarjestiminen markkinaoikeudessa
vastaisuudessa tulisi suorittaa.

Mainitussa  tarkoituksessa tyOryhmd pyytdd Teitd  esittdmdin
ndkemyksenne paitsi alla esille otettuihin seikkoihin / kysymyksiin, niin
myos mahdollisiin muihinkin mieleenne tuleviin seikkoihin, tarvittaessa
oikeudenaloittain eriteltyni:

- missd suhteessa, miltd osin ja miten ndkemyksenne mukaan PRH:n
paatdksiin - kohdistuvaa valitusprosessia IPR-asioiden osalta tulisi
kehittaa?



Patentti- ja hyddyllisyysmalliasioissa PRH:n pddatéksiin
kohdistuva valitusprosessia IPR-asioissa tulisi kehittdd
ldhinnd suullisten kisittelyiden lisGdmiseen, mitd muualla
maailmassa kdytetddn merkittévdsti enemmdn.

- miten nékisitte, ettd kansallisen muutoksenhakumenettelyn
JArjestdmisessd esimerkkind olisi mahdollista kiyttdd kansainvilisid tai
ulkomaisia ratkaisuja (esim. EPO ja sen valituslautakuntaprosessi
patenttiasioissa, OHIM ja sen valituslautakuntaprosessi tavaramerkki- ja
malliasioissa)? Mitkd mielestdnne olisivat téllaisia ratkaisuja?

Patentti-  ja  hyodyllisyysmalliasioissa  esim.  EPO:n
valituslautakuntaprosessi olisi varsin hyvd malli. Siindhdn
Board of Appeals on kokeneiden ammattilaisten
muodostama  kokoonpano, missd on sekd tekninen,
Juridinen, eitd patenttiprosessin  kdytinnén  suhteen
kokeneita pddarttdjia. Tamd olisi mielestdni erittdin hyvd
esimerkki kaiken kaikkiaan tdssd asiassa.

- miten markkinaoikeuden ratkaisukokoonpanot puheena olevien IPR-

asioiden osalta tulisi jirjestdd (esim. kokoonpanon jésenten lukumdééri,

jasenten kelpoisuusedellytykset, esteellisyyssddnndkset jne.)?

Markkinaoikeuden  ratkaisukokoonpanot  patentti-  ja
hyddyllisyysmalliasian osalta edellyttdd vihintddn kolmen
henkilon jdsenmddrdd. Jdseniltd vihintddn  kahdella
taytyisi olla pitkd kokemus nimenomaan tekniikasta ja
patenttikiytannostd.  Puheenjohtaja  voisi  esim.  olla
enemmdn Jjuridiikkaan perehtynyt, mutta ehdottomasti
patenttiasioihin  kdytdnnéssd  perehtynyt ja  kokenut
fuomari.

Néiden kolmen lisdksi IPR-tuomioistuimessa tdytyisi voida
kiyttid  sekd  teknitkan  asiantuntijoita  nimenomaan
kyseessd olevan asian osalta kokeneita teknisid henkilditd,
eltd patentteja patenttikdytintéd osaavia ja kokeneita
astantuntijoita  ja nimenomaan kyseessd olevaa asian
teknitkan alaa perehiyneitd.

Esteellisyys on erittdin merkittivd ongelma. Jo se, eftd
kyseessd on erittdin laaja tekninen alue ja fteknisesti ja
patenttiasioihin  perehtyneitd tuomareita koko Suomen
maassa on varsin vihéin, tulee aiheuttamaan merkittdvid
esteellisyysongelmia,

Henkildt, jotka ovat osallistuneet esim. patenttihakemuksen
valitusvaiheessa valituksen kdsittelyyn, eivdt mahdollisessa
mydhemmdssd riita-asiassa voi osallistua péddtdksentekoon



millddn  perusteella.  Niinpd  esteellisyysongelmien
vilttdmiseksi markkinaoikeudessa tarvittaisiin varsin suuri
mddrd patentti- ja hyddyllisyysmalliasioihin perehtyneitd
ja  kokeneita tuomareita, mikd Suomen nykyisen
tuomarikunnan  huomioon  oftaen  vaikuttaa  varsin
mahdottomalta.

- miten muutoksenhaku markkinaoikeuden p#dtdksistd korkeimpaan
hallinto-oikeuteen tulisi jériestdd (esim. suora valitus / valituslupa
jne.)?

Muutoksenhaku markkinaoikeuden pédtoksesti
Korkeimpaan hallinto-otkeuteen pitdd jarjestdd, kuten
nykyddnkin - valituslautakunnan  pddtéksestd, suoralla
valitusoikeudella Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tdmd
jdrjestelmd on toiminut hyvin eikd kdsittddkseni ole
aiheuttanut tarpeetonta valittamista tai  kuormittanut
Korkeinta hallinto-oikeutta kohtuuttomasti.

Rinnakkaisiin prosesseihin liittyvit kKysymykset:

Tydryhmin asettamispddtoksen mukaisen 1&ht6kohdan mukaan jatkossa
sekd PRH:n  pédtdksiin - kohdistuvat muutoksenhakuasiat  ettd
immateriaalioikeudelliset riita-asiat kisiteltdisiin samassa instanssissa, eli
markkinaoikeudessa.

Edelld mainitun johdosta tydryhmad on siséllyttinyt kyselytutkimukseen
myds késilli olevan osion, jossa pyritddn selvittdm#dn kokemuksia
hallinnollisten muutoksenhakuasioiden ja samaan aikaan yleisissé
tuomioistuimissa  vireilld olevien riita-asioiden  muodostamien
rinnakkaisten prosessien tilanteista sekd ndkemyksid sanottujen
kysymysten ratkaisemisesta vastaisuudessa markkinaoikeudessa.

Tyéryhmd pyytdd Teitd ensinndkin selvittdiméidn kokemuksianne
hallinnollisia muutoksenhakuasioita ja samaan aikaan yleisissé
tuomioistuimissa vireilld olevia riita-asioita koskevien rinnakkaisten
prosessien tilanteista sekd erityisesti valottamaan niihin tilanteisiin
mahdollisesti liittyvid ongelmia.

Olen kohta 30 vuotta hoitanut hallinnollisia
muutoksenhakuasioita teollisoikeudellissa asioissa, Idhinnd
patentti- ja hyddyllisyysmalliasioissa jatkuvasti ja
kokemusteni mukaan erityisesti viimeisten runsaan 10
vuoden aikana ndmd prosessit ovat olleet varsin toimivia ja
asiallisia.



Olen ndiden vuosien aikana ollut kdsittelemdssd riita-
asioita niin kdrdjdoikeudessa kuin hovioikeudessa yli
kymmenessd asiassa. Lisdksi olen ollut mukana
seitsemdissd patentiiloukkauksiin ja patenttien mitdtdintiin
litttyvdssd oikeudenkdynnissd Saksassa. Erityisesti tdhdn
viimeiseen asiaryhmddn liittyen olen samanaikaisesti
kéiisitellyt viittd samoihin patentteihin liittyvédd vditeasiaa
PRH:ssa, valituslautakunnassa ja Korkeimmassa hallinto-
oikeudessa yli kymmenen vuoden ajan.

Rinnakkaisiin riita-asioihin liittyviin prosessien
hallitseminen sindnsd ei ole tuottanut merkittévid
ongelmia. Asioiden kdsittelyn kannalta kdytdnnéssd on
kaksi jossain mddrin ristiriitaista tavoitetta eli nopea
kdsittely ja toisaalta tarpeettomien kisittelyjen
véilttiminen. Tdmd liittyy erityisesti sithen, etid
loukkausasia on perinteisesti pysdytetty kunnes vdite tai
mitdtointi on ensin ratkaistu.

Tdamd loukkausasian kdsittelyn pysdyttiminen on  siind
mielessd hyédyllinen, ettd ei haaskata sen kummemmin
olkeusasteen kuin osapuoltenkaan resursseja ennen kuin
tiedetddn, onko olemassa patenttia, jota voitaisiin loukata.
Seurauksena kuitenkin on ettd lopullinen pddtds asiasta
Iykkdéintyy mahdollisesti useita vuosia kestdvin mitdtdinti-
tai vditeprosessin ajan.

Mielestini kuitenkin loukkausasian nopea késittely, mikd
usein on patentinhaltijan etu, ei ole jdrkevdd, mikéli
myGhemmin todetaan, ettd kdsittely oli tarpeeton patentin

kumouduttua.  Tdssd  mielessd  loukkaus - ja
mitdtdintiasioiden yhdistéminen saman prosessin osaksi on
Jérkevdd.

Sen sijaan vditeasian ja siihen littyvien valitusvaiheiden
vhdistiminen loukkausasiaan ei mielestdni ole jdrkeviisti
mahdollista vaan ne on kisiteltivd toisistaan erillidn.
Riippumatta siitd, minkd oikeusasteen hoitamia ndmd asiat
ovat, tilanne ei ainakaan kovin helposti ole muutettavissa.
Sen sijaan, ettd ndmd kaikki valitusasiat ja riita-asiat ovat
vhdessd  tuomioistuimessa  tulee  aiheuttamaan  sekd
jddviysongelmia ettd vaikeuksia pdtevin ja kokeneen
twomarikunnan ja muun henkilbston loytdmisessd erittdin
merkittivasti,

Tadman lisdksi Teitd pyydetddn esittdmadn nikemyksenne siité:



- miten edelld mainiftujen asioiden késitteleminen jatkossa
markkinaoikeudessa tulisi suorittaa (esim. kysymys mainittujen asioiden
kumuloinnista jne.)?,

- miten mahdolliset mainitsemanne (muut) rinnakkaisten prosessien
tilanteisiin liittyvét ongelmat tulisi ratkaista?

Asioiden kisittely markkinaoikeudessa edellyttdid
merkitiavdd mddrdd kokeneita tuomareita. Valitettava
tosiasia on, ettd hyvd perehtyneisyys tekijanoikeus- ja
tavaramerkkiasioissa ei pétevoitd tuomaria millidn tavalla
patentteihin ja hyédyllisyysmalleihin liittyvien asioiden
kasittelyyn, koska ne edelld mainitusta poiketen
edellyttdvit teknistd kdsityskykyd ja kokemusta patenttien
vmmdrtdmistd ja patenttiprosessin hallintaa.

Tosiasiassa ainoat riittdvan kokeneet ja tekniikkaa
ymmdrtdvit asiantuntijat [oytyvdt Patentti- ja
rekisterihallituksesta, teollisuuden patentti-insindoreistd ja
patenttiasiamichistd, Vain ndilld kolmella ryhmdlld on
riittavd kokemus sekd tekniikasta ettd patenttiasioista.

Markkinaoikeuden kéytettivissd olevan tuomari- ja
teknisten asiantuntijoiden mddrin on oltava melkoisen
suuri, jotta kaikki teknitkan alat kyettdisiin kisittelemddn
asiallisesti.

Edelleen on olennaisen tdrkedtd, ettd patenttiasiamies voi
edustaa asiakastaan markkinatuomioistuimessa ainakin
hallinnollisissa asioissa eli nykyisin valituslautakunnassa
ja KHQ:ssa kdsiteltivissd asioissa ilman asianajajaa tai
munta lakimiestd.

Tampereella 2.20.2009

Juha Kaukonen
Yksikénjohtaja, Kolster oy Ab
Patenttiasiamies
Eurooppa-patenttiasiamies




