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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? 

· 15 vuotta, koko aika patenttiasiamiehenä.
Monessako asiassa viimeisten viiden vuoden aikana olette toiminut asiamiehenä / yrityksen edustajana PRH:n valituslautakunnassa?

- patenttiasioissa kahdessa asiassa
- hyödyllisyysmalliasioissa yhdessä asiassa
- mallioikeusasioissa 

- tavaramerkkiasioissa
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?

Valitus PRH:n valituslautakuntaan tehdään nykyään häviävän pienessä määrässä tapauksista. Osuus on vain joitakin prosentteja. Syy vähäiseen valitustarpeeseen on se, että suuret yritykset eivät pidä kovinkaan merkittävänä sitä, meneekö niiden patenttihakemus läpi Suomessa vai ei. Jos suomalaisen patenttihakemuksen läpimeno näyttää epävarmalta, suuri yritys mieluummin jättää hakemuksen Suomessa sillensä vastaamatta välipäätökseen kuin ottaa hylkäävän päätöksen PRH:sta. Merkittävät kysymykset patentoinnista annetaan mieluummin EPOn ja USPTO:n ratkaistaviksi.
Tekemissäni valituksissa valitetaan väitekäsittelyn lopputuloksesta: se osapuoli, joka kärsii tappion patenttia koskevassa väiteasiassa, haluaa yrittää päätöksen kumoamista. Tällöin kysymys on liiketoiminnan kannalta merkittävästä patentista Suomessa ja osapuolet haluavat katsoa kaikki kortit sen suhteen, missä muodossa patentti mahdollisesti voisi jäädä voimaan. Patenttiasiamiehen hoitama valitus on yritykselle suhteellisen pieni kuluerä verrattuna siihen, mitä epäedulliseen tilanteeseen päättynyt väitekäsittely voisi tarkoittaa liiketoiminnalle, joten yritys valittaa aina, jos sillä on vähänkään aihetta olla tyytymätön väitekäsittelyn lopputulokseen. 
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?

Kaikista asiakasyrityksen epäedullisiksi kokemista valituslautakunnan ratkaisuista valitetaan aina KHO:een. Syy on sama kuin edellä: jo se seikka sinänsä, että asia on päätynyt PRH:n valituslautakuntaan saakka, kertoo, että kyseessä ovat liiketoiminnan kannalta suuret intressit, jotka on kaikin keinoin pyrittävä kääntämään oman toiminnan kannalta edullisiksi. KHO-valituksen kustannukset ovat niin pienet, että ne kannattaa kärsiä, jos vain suinkin on mahdollista kääntää asia oman liiketoiminnan kannalta edullisemmaksi.
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.

PRH:n valituslautakunta on hyödyllisimmillään niissä tilanteissa, joissa alemman tason ratkaisu PRH:ssa on tehty selvästi PRH:n yleisen linjan vastaisesti. PRH:ssa on esimerkiksi yksittäisiä tutkijainsinöörejä, jotka arvioivat patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen hyväksyttävyyttä oman henkilökohtaisen näkemyksensä mukaisesti, joka ei ole sama kuin tutkijainsinööreillä yleensä. Joskus hakijalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa ensimmäisestä käsittelystä tarkoituksella hylkäävä päätös ja luottaa siihen, että valituslautakunta oikaisee sen vastaamaan viraston yleistä linjaa.

Valituslautakunnan luomaa linjaa on kuitenkin vaikea seurata siksi, että sen päätöksistä ei julkaista mitään yhtenäistä, järjestelmällisesti ylläpidettyä ja sähköisesti selattavaa ennakkopäätöskokoelmaa esimerkiksi samalla tavalla kuin EPOn valituslautakuntien päätöksistä (ns. case law).

Valituslautakuntamenettelyn suurin epäkohta on sama kuin KHO-käsittelyssä: osapuolilta vaaditaan oma-aloitteisia yhteydenottoja, mikäli nämä aikovat pysyä selvillä siitä, miten käsittely etenee. Valituslautakunta (samaten kuin KHO) pyytää yhtä osapuolta lausumaan vain, mikäli se itse katsoo lausuman pyytämisen aiheelliseksi. Kahta osapuolta koskevan asian (esimerkiksi väitteestä tehdyn valituksen) käsittelyssä voi käydä niin, että päätös tehdään ilman, että yhdellä osapuolella olisi mahdollisuutta esittää näkemystään toisen osapuolen viimeisimmästä lausumasta. Esimerkiksi EPOn valituslautakuntakäsittelyssä kaikki EPOon jätetty materiaali lähetetään EPOn toimesta poikkeuksetta aina tiedoksi myös vastapuolelle, jolloin tämä voi omasta puolestaan reagoida ennen kuin asia etenee päätökseen asti.
Kaikessa kahden osapuolen välistä asiaa koskevassa valituskäsittelyssä pitää ehdottomasti varmistaa, että molemmat osapuolet ovat saaneet kommentoida toistensa lausumia, ennen kuin asiassa tehdään päätös. EPOn käytäntö, jossa sekä väite- että valitusasiassa järjestetään poikkeuksetta kirjallisen prosessin päätteeksi suullinen käsittely, on erinomainen keino varmistaa, että kaikki näkemykset tulevat kuulluiksi.

Räikein osapuolten eriarvoista asemaa korostava esimerkki ei liity niinkään PRH:n valituslautakunnan kuin KHO:n prosessointijärjestykseen. Kun väitekäsittelyn ja sitä koskevan valituksen hävinnyt patentinhaltija valittaa KHO:een, hän voi KHO-valituksessaan vielä muuttaa patenttivaatimuksia. Tämän jälkeen KHO pyytää lausunnon uusista patenttivaatimuksista ensin PRH:n valituslautakunnalta ja vasta sitten vastapuolelta, eli väitettä koskevan valituksen voittajalta, joka jo kerran onnistui osoittamaan keksinnön ei-patentoitavaksi valituslautakunnassa. On tunnettua, että KHO luottaa teknisissä kysymyksissä PRH:n valituslautakuntaan, joten käytännössä tekniset patentoitavuuskysymykset ratkeavat jo PRH:n valituslautakunnan antaessa lausuntonsa - ennen kuin vastapuoli on edes nähnyt uusia patenttivaatimuksia. Tämä epäkohta on ehdottomasti korjattava niin, että jokaisessa prosessin vaiheessa varmistetaan, että uudesta patenttivaatimuksesta voi vastapuoli lausua näkemyksensä ensin, ja mikä tahansa viranomaisen näkemys muodostetaan vasta sitten, kun kyseisellä viranomaisella on edessään sekä uusi patenttivaatimus että vastapuolen siitä esittämä näkemys.
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 – helppo ja hyvin dokumentoitu prosessivaihe; valitusosoitus yksityiskohtaisine ohjeineen on liitteenä jokaisessa PRH:n päätöksessä, josta valituksen voi tehdä.
· asioiden käsittely PRH:n valituslautakunnassa 

○ tuleminen kuulluksi asiaa käsiteltäessä – vrt. edellinen pitempi vastaus: nykyisessä prosessissa ei ole varmistettu, että osapuolet pääsisivät aina tasapuolisesti esittämään näkemyksensä siitä, mitä vastapuoli on viimeksi lausunut.
○ mahdollisuus selvitysten, lausuntojen jne. esittämiseen – tämä mahdollisuus on olemassa, mutta ei ole kokonaan selvää, miten paljon esimerkiksi asiantuntijan kirjalliselle lausunnolle voi laskea painoarvoa.
○ asian tuleminen selvitetyksi valituslautakunnan toimesta – kirjallisten päätösten perustelut ovat usein melko suppeat verrattuna esimerkiksi siihen perusteellisuuteen, jolla EPOn valituslautakunnat perustelevat päätöksensä. Tosin on valituslautakunnan kunniaksi todettava, että se sentään perustelee päätöksensä toisin kuin KHO, jonka patentoitavuusasioita koskevissa päätöksissä perustelut voidaan kuitata yhdellä sivulauseella, antaen aiheen epäillä, ettei päätöksen tekijällä ole aavistustakaan sen paremmin päätöksen kohteena olevasta tekniikasta kuin vakiintuneista patentoitavuuden arviointikriteereistäkään.
○ valituslautakunnan prosessinjohto asiaa käsiteltäessä – aktiivisempaa puheenjohtajuutta soisi nähtävän nimenomaan siinä, että osapuolilta varmistetaan, että nämä ovat saaneet sanoa sanottavansa ennen ratkaisua.
○ menettelyn tehokkuus ja joutuisuus – paperien toimitteleminen eri suuntiin ei ole tätä päivää. Prosessiin liittyvät dokumentit voisivat olla tallennettuina digitaalisessa muodossa PRH:n palvelimella. Jos ne eivät ole julkisia, osapuolten asiamiehille voidaan antaa prosessin ajan voimassa oleva ja vain tähän prosessiin liittyvä salasana. Palvelin voisi jopa lähettää osapuolten oman valinnan mukaan tekstiviestin, sähköpostin tai kirjeen aina, kun sinne on tallennettu uusi, prosessiin liittyvä dokumentti. Jos käsittely on julkista, mitään salaamistakaan ei tarvita vaan kaikki dokumentit voidaan pitää koko ajan nähtävillä avoimessa, PRH:n ylläpitämässä tietokannassa (vrt. EPOn Register Plus).
· PRH:n valituslautakuntamenettelyn kirjallisuus / suullisuus 

○ mahdollisuus (tarvittaessa) saada toimitetuksi suullinen käsittely – tämä mahdollisuus on ilmeisesti teoriassa olemassa, mutta käytännössä erittäin harvinaista. EPOn kanssa asioidessa on totuttu siihen, että kaikissa patentoitavuuteen liittyvissä käsittelyissä on aina mahdollista pyytää suullinen käsittely, jonka järjestämiseksi riittää yhden osapuolen pyyntö.
· PRH:n valituslautakunnan päätökset IPR-asioissa (päätösten selkeys ja ymmärrettävyys, perustelujen laajuus ja yksityiskohtaisuus jne.) – vrt. perusteluja koskeva kohta edellä. Jos valituslautakunnalla olisi selkeästi dokumentoitu ja järjestelmällisesti ylläpidetty ennakkopäätösten kokoelma, päätöksissä olisi hyvä todeta, mitkä kaikki aiemmat päätökset on otettu huomioon uusinta päätöstä tehtäessä. Näin päätöstä lukevalle muodostuisi selvä käsitys siitä, mikä on valituslautakunnan linja ja miten se kehittyy.
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?     

Valituslautakunnan tekninen asiantuntemus on yleensä hyvä ja sen säilyttämiseen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota markkinaoikeudessa. Patentoitavuutta koskevissa kysymyksissä päätöksen tekijän on ymmärrettävä, onko jokin tietty tekninen ratkaisu sama kuin jokin toinen ratkaisu, tai mitkä ovat vastakkain asetettujen eri teknisten ratkaisujen väliset suhteet. Patentoitavuuskysymykset ovat hyvin harvoin juridiikkaa ja paljon useammin silkkaa tekniikkaa.
Heikkoutena pidän edellä jo useissa kohdin mainitsemaani osapuolen epävarmuutta siitä, mikä on prosessin vaihe.
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? 

On ensiarvoisen tärkeää, että kun päätöksen ydin koskee patentoitavuusasioita (onko tekninen ratkaisu A sama kuin tekninen ratkaisu B; olisiko alan ammattimiehelle ilmeistä päätyä teknisestä ratkaisusta A ratkaisuun B) ja patentinloukkausta tekniseltä kannalta (onko kilpaileva ratkaisu C sellainen, että se loukkaa itsenäisessä patenttivaatimuksessa esitettyä patentoidun keksinnön määritelmää), asiakasta edustaa kaikissa oikeusasteissa teknisen koulutuksen saanut edustaja, toisin sanoen patenttiasiamies. Oikeuskäsittelyissä on nähty lukemattomia kertoja, että asianajajien ymmärrys teknisistä ratkaisuista on parhaimmillaan välttävää ja pahimmillaan täysin olematonta, jolloin asianajajalta puuttuu kokonaan välineet tällaisten kysymysten arvioimiseksi. Juristeille tuottaa myös suuria vaikeuksia erottaa toisistaan patentoitavuuden peruskäsitteet uutuus ja keksinnöllisyys.
- 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?

Suullinen käsittely on niin ylivertainen tapa saada monimutkainen tekninen asia kerralla selväksi, että mitään tämän alan ratkaisua ei pitäisi tehdä lainkaan ilman suullista käsittelyä. EPOssa asia on juuri näin, eli yhdenkin osapuolen pyynnöstä (joka käytännössä aina esitetään) järjesteään suullinen käsittely, jonka kuluista osapuolet vastaavat itse omalta osaltaan, ellei toinen osapuoli ole syyllistynyt suoranaiseen prosessin väärinkäyttöön.
- miten markkinaoikeuden ratkaisukokoonpanot puheena olevien IPR-asioiden osalta tulisi järjestää (esim. kokoonpanon jäsenten lukumäärä, jäsenten kelpoisuusedellytykset, esteellisyyssäännökset jne.)?

Tähän pätee sama kuin edustusasiaan: on oikeudenomistajien ja loukkauksista syytettyjen oikeusturvan räikeää halventamista, jos ratkaisu tehdään ilman ymmärrystä puheena olevasta tekniikasta ja patentoitavuuden peruskäsitteistä. Kun käsiteltävä asia koskee tekniikkaa, ratkaisukokoonpanossa on teknisen asiantuntemuksen oltava enemmistönä aivan niin kuin esimerkiksi EPOssa ja sen valituslautakunnissa. Vastaavalla tavalla jos käsiteltävä asia koskee esimerkiksi sopimatonta menettelyä liiketoiminnassa, ratkaisukokoonpanossa täytyy olla ymmärrystä liiketoiminnasta ja sen käytännön pelisäännöistä.
- miten muutoksenhaku markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi järjestää (esim. suora valitus / valituslupa jne.)?

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.
Tämän lisäksi Teitä pyydetään esittämään näkemyksenne siitä: 

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

Lienee itsestään selvää, että vireillä olevaa patentinloukkausasiaa ei kannata jatkaa ennen kuin mitätöintikanteen tai muutoksenhaun kautta on selvitetty patentin kohtuullinen laajuus. Toisaalta mitätöinti- (tai muutos-) ja loukkausasiassa on pitkälti kysymys samojen käsitteiden tulkinnasta: esimerkiksi jos patenttivaatimuksessa esiintyy tietty käsite ja patentti voi pysyä voimassa vain, mikäli tämä käsite tulkitaan suppeasti (niin että se ei mene päällekkäin aiemmin tunnetun tekniikan kanssa), patentinloukkauksesta ei voi tuomita ratkaisua, joka on samanlainen vain, jos ko. käsite tulkitaan hyvin laajasti. Jotta tieto siitä, mitä mikäkin käsite todellisuudessa kattaa, ei katoaisi prosessien välillä, rinnakkaiset asiat on syytä käsitellä hyvin tiukasti samana pakettina samojen henkilöiden toimesta.
- miten mahdolliset mainitsemanne (muut) rinnakkaisten prosessien tilanteisiin liittyvät ongelmat tulisi ratkaista?   
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