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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? 

Yleensä 37 vuotta / asiamiehenä 32 vuotta

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

- patenttiasioissa  n. 10
- hyödyllisyysmalliasioissa 2
- 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?

Noin 10 %. Yleisin syy hakemuksen tai väitteen hylkääminen tai patentin kumoaminen. On myös ollut valitus PRH:n virheellisen laintulkinnan johdosta. 

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?

Valitus KHO:een on tehty miltei kaikissa hävinneissä jutuissa. Syy on yleensä ollut sama kuin PRH:ssa. Usein KHO:ssa on patenttivaatimuksia rajoitettu ja siten saatu haluttu suoja keksinnölle
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.

Käsittelen vain patenttiasioita. 
Valituslautakunnassa on periaatteessa riittävä tekninen asiantuntemus ja myös riittävä patenttialan kokemus ja osaaminen (mm. selvyys patenttialalla vallitsevasta uutuus- ja keksinnöllisyyskäsitteestä ja sen arvioinnista). Tällaista teknistä ja patenttiosaamista ja kokemusta tarvitaan ehdottomasti patenttiasioiden valituskäsittelyssä.
Valituslautakunnan yleinen toiminta ja kirjelmien vaihto ennen päätöksentekoa on yleisesti ottaen ollut riittävä, jotta asianosaiset ovat saaneet mahdollisuuden esittää asiansa.

Ongelmana useiden vuosien aikana on kuitenkin ollut valituslautakunnan jäykkyys ja itseriittoisuus. Valituslautakunta ei ole myöntänyt suullisia käsittelyjä edes asioissa, joissa sellainen olisi selvästikin parantanut osapuolen mahdollisuutta selvittää asiansa.

Valituslautakunnan toiminta on ollut liian hidasta. On kohtuutonta, että useita vuosia kestäneen PRH-käsittelyn jälkeen kestää taas vuosia ennen kuin asia saadaan päätökseen.

Valituslautakunnan eräät henkilöt ovat ”suuttuneet” joihinkin asiamiehiin ja joskus puolustaneet enemmän omaa kantaansa kuin miettineet asiaa objektiivisesti. Valituslautakunnan lausunnoista KHO:lle on voinut nähdä närästystä siitä, että joku kehtaa moittia valituslautakunnan antamaa päätöstä. Tämä ei ole asiallista.

Valituslautakunta pyytää käsittelemissään asioissa lausunnon alemmalta instanssilta eli asiaa käsittelevältä tutkijalta ja valituslautakunta vuorostaan antaa KHO:lle lausunnon KHO:n käsittelemissä asioissa. Uskoisi alemman instanssin olevan jäävi antamaan kyseistä lausuntoa. Ainakin valituslautakunnan subjektiivinen asenne juttuun (ja joskus asiamieheen) on voinut värjätä lausunnon.  
Kaiken kaikkiaan valituslautakunta on toiminut suhteellisen hyvin valitusinstanssina.

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

· Valitusaika on lyhyt (2 kk) ja siihen toivoisi olevan mahdollisuus saada pidennystä.
· asioiden käsittely PRH:n valituslautakunnassa 

○ tuleminen kuulluksi asiaa käsiteltäessä

Kyllähän asioita on saanut saa esittää (kirjallisesti), mutta erityisesti väitteentekijän asema on joskus heikko, kun kaikkea aineistoa ei ole toimitettu väitteentekijälle tiedoksi ennen päätöstä. Suullinen kuuleminen ei ole tullut kysymykseenkään. 
○ mahdollisuus selvitysten, lausuntojen jne. esittämiseen 

Tiukat aikarajat tuntuvat joskus turhilta, kun tiedetään ettei valituslautakunta kuitenkaan ota asiaa käsittelyyn noin vuoteen. Lisäselvityksiä on saanut toimitta ja esimerkiksi väitteentekijä on saanut toimittaa lisäaineistoa aivan viimeiseen asti. Tämä on joskus (patentinhaltijan asemassa) jopa tuntunut kohtuuttomalta. Kyseessähän on valitus eikä väiteajan pidennys. Patenttivaatimusten rajoittaminen on ollut sallittua myös valituslautakunnassa ja se on hyvä. Suullista ja sähköistä aineistoa ei (ainakaan minun tietääkseni) valituslautakunta ole hyväksynyt. 
○ asian tuleminen selvitetyksi valituslautakunnan toimesta

Ei valituslautakunta yleensä tee mitään aktiivista selvitystyötä. Se tutkii mitä sille on eteen kannettu. En muista, että valituslautakunta olisi jättänyt osapuolen esittämän selvityksen tutkimatta.

○ valituslautakunnan prosessinjohto asiaa käsiteltäessä

Ainoa prosessinjohto on tiukat aikarajat kirjelmien toimittamiselle. Minimoimalla osapuolten kirjelmien vaihtoa selvitettävää aineistoa on varmaan saatu pienennettyä. Toisaalta juupas-eipäs toistoja tulee varmasti helposti, jos osapuolille annetaan vapaat kädet.
○ menettelyn tehokkuus ja joutuisuus

Kuten edellä totesin, valitusten käsittelyyn kuluva aika on liian pitkä. On vaikea arvioida kuinka tehokasta työ on, kun ei itse tiedä mitä kaikkea siihen liittyy.

· PRH:n valituslautakuntamenettelyn kirjallisuus / suullisuus 

○ mahdollisuus (tarvittaessa) saada toimitetuksi suullinen käsittely

Suullista käsittelyä ei minun tietääkseni ole ollut ehkä 20 vuoteen.

· PRH:n valituslautakunnan päätökset IPR-asioissa (päätösten selkeys ja ymmärrettävyys, perustelujen laajuus ja yksityiskohtaisuus jne.) 

Päätökset ovat yleisesti ottaen selkeitä ja hyvin ymmärrettäviä. Syyt on yksilöity ja selvitetty teknisin ja patenttioikeudellisin termein, niin kuin pitää.
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?     


Käsittelyn siirtyessä markkinaoikeuteen on ehdottomasti säilytettävä patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten sekä hakijoiden oma mahdollisuus toimia oikeudessa ilman asianajajaa. Jos oikeusasteen luonteen vuoksi asiassa jouduttaisiin käyttämään asianajajaa, tämä tekisi asian turhan monimutkaiseksi, nostaisi hintaa merkittävästi ja haittaisi hakijoiden/haltijoiden oikeusturvaa. Tämä koskee sekä valituksia hakemusvaiheessa että väitteiden käsittelyä.

Asioiden hoidossa tulee säilyttää niiden pääasiallisesti kirjallinen luonne ja ainoastaan poikkeustilanteissa ja todellisen tarpeen vaatiessa tulee olla suullinen käsittely. Tämä koskee erityisesti hakemusten valituskäsittelyä. Väitteiden yhteydessä suullinen menettely on hyväksyttävä nykyistä useammin.
Koska kyseessä on IPR alan erikoisasiantuntemusta edellyttävä päätöksenteko, markkinaoikeuden tuomareilla tulee olla vähintään yhtä hyvä IPR-osaaminen kuin nykyisin valituslautakunnalla.

Erityisesti patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa päätöksenteossa on otettava huomioon, että asiat ovat luonteeltaan vahvasti teknisiä ja että tämä päätöksentekijöiden (tuomarien) tekninen osaaminen ei saa heikentyä.

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? 

Asioiden läpinäkyvyyttä tulisi parantaa sillä tavalla, että asianosaisille aina varataan mahdollisuus vastata toisen osapuolen esittämiin mielipiteisiin tai lausuntoihin. Nykyjärjestelmässä erityisesti väitteentekijää kohdellaan ikään kuin häirikkönä, jolle ei varata tilaisuutta vastata kirjelmiin.

- 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?

Mielestäni EPO:n valitusprosessi on hakijalle/haltijalle hyvin raskas, koska miltei 100 prosenttisesti (varsinkin väitteissä) on suullinen käsittely. Oikeutta suulliseen käsittelyyn käytetään väärin ja on selvää, että suullisessa järjestelyssä sillä on parempi asema, joka osaa paremmin puhua (ja käyttää a.o. prosessin kieltä). EPO:n suullisten käsittelyjen valtavan suurena haittana näen sen, että päätös annetaan heti suullisen käsittelyn jälkeen. Tällöin osapuolten henkilökohtainen vaikutus tuomareihin voi olla niin suuri, että osasto tekee väärän päätöksen. Siis päätöstä ei missään tapauksessa tulisi tehdä välittömästi suullisen käsittelyn yhteydessä.

- miten markkinaoikeuden ratkaisukokoonpanot puheena olevien IPR-asioiden osalta tulisi järjestää (esim. kokoonpanon jäsenten lukumäärä, jäsenten kelpoisuusedellytykset, esteellisyyssäännökset jne.)?

Hakemusprosessia kokoonpanossa tulisi riittää yksi IPR-tuomari ja yksi IPR-asioissa kokenut tekninen tuomari. Väitekäsittelyssä tulisi olla kaksi IPR-tuomaria, joista toisen tulisi olla erityisen hyvin perehtynyt PR-asioihin, ja yksi tai kaksi teknistä tuomaria/asiantuntijaa.
Tuomarien/asiantuntijoiden tulisi olla esteellisiä ratkaisemaan samaa asiaa koskevia juttuja jos aineelliset riidan kohteet (IPR ja/tai tekniset) ovat samoja. Sen sijaan en näe esteellisyyttä saman asian hakemusmenettelyn, väitteen ja mitättömyyden välillä, jos asian pääkohteet muuttuvat olennaisesti, vaikka keksintö ja/tai partit ovat samoja. 
· miten muutoksenhaku markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi järjestää (esim. suora valitus / valituslupa jne.)?

On kyseenalaista onko KHO:lla todella sellainen asiantuntemus, kuin KHO itse katsoo sillä olevan. Muutoksenhakua KHO:een voisi ajatella rajoitettavan vain laintulkintakysymyksiin, varsinkin kun markkinaoikeudessa (toivon mukaan) on järjestetty riittävä tekninen ja IPR-asiantuntemus.

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.
Minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta sellaisesta patenttiasiasta, joka olisi ollut molemmissa. Tällä hetkellä yleisin tapa on odottaa kunnes patentti/väite on käsitelty loppuun. Harmia siitä on toki ollut jonkin verran.
Tämän lisäksi Teitä pyydetään esittämään näkemyksenne siitä: 

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

Mielestäni oikeus voisi käsitellä väitteen ja mitätöinnin yhdessä. Myös väitteen ja loukkauksen voisi ajatella yhdistettäväksi jos partit ovat samoja. Tämä vähentäisi myös esteellisyysongelmaa. Sen sijaan hakemuskäsittelyn pitäisin erillään.

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