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Hakija on aikaisemmin lausuntopyynnélld dnro 3/2013 pyytényt
tydsuhdekeksintolautakuntaa antamaan lausunnon tydsuhdekeksintdlain
soveltumisesta keksintoon sekd kuuluvan erityiskorvauksen méaarésta.
Hakemus on koskenut [ ].

Lautakunta on lausunnossa 3/2013 katsonut, ettei lausuntopyynndn
tutkimiselle ole ollut edellytyksid. Lautakunta on perustellut p&&tostaan
silla, ettd patentoitavuuden edellytysten arvioiminen olisi edellyttanyt
kattavaa  puolueetonta  uutuustutkimusta  sekd  mahdollisesti
henkil6todistelun vastaanottamista. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa
ottaa kantaa patentin uutuuteen tai keksinnollisyyteen, ja koska
lautakunnan antamat lausunnot ovat ainoastaan suositusluonteisia, nain
laajaa tutkimista ei voida pitdd lautakunnan toimivallan rajoissa
muutenkaan tarkoituksenmukaisena.

Vaatimukset

Hakija on pyytanyt tydsuhdekeksintdlautakuntaa ottamaan uudelleen
tutkittavakseen asian 3/2013, jonka lautakunta on [pvm] antamallaan
paatoksella jattanyt tutkimatta.



Vastine

Vastaselitys
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Hakija on siten aikaisempaan hakemukseensa viitaten pyytanyt
tyésuhdekeksintolautakuntaa antamaan lausunnon tydsuhdekeksintdlain
soveltumisesta keksintéon seké kuuluvan erityiskorvauksen maarésté.

Perusteet

Tyosuhdekeksintlautakunta on nykyisin toimivaltainen tutkimaan
lausuntopyynnén. Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut keksintoa
koskevan patenttinakemuksen [] ja antanut siitd hyvéksyvan
valipaatoksen [pvm], jonka mukaan keksinto tayttaa kaikki patenttilain 1
ja 2 8:ss& saddetyt perusehdot keksinndn patentoitavuudelle, sek&
patenttilain 19 8&:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan hakemus
voidaan hyvaksya.

Vaatimukset

TyOnantajan  mukaan tydsuhdekeksintlautakunnan tulee  jattaa
lausuntopyynto tutkimatta.

Perusteet

Tyodsuhdekeksintdlautakunta ei  ole toimivaltainen kasitteleméaén
lausuntopyynt6d, koska asia on useiden seikkojen osalta riitainen.
Tybsuhdekeksintolain - 12 8:n mukaisesti markkinaoikeudella on
yksinomainen toimivalta riita-asioiden kasittelyyn.

Hakijan tyOnantajalle ilmoittamassa tydsuhdekeksinngssa ei ole
rildattomasti  kysymys Suomessa patentilla suojattavissa olevasta
keksinnostd. Tyonantajalle ilmoitetun tydsuhdekeksinnon ja Patentti- ja
rekisterihallituksen [pvm] antaman valipaatdksen kohde ovat olennaisilta
osiltaan erilaisia, ja asiassa on myos epaselvad, ketkd olisivat
patenttihnakemuksessa kuvatun [ ] todellisia keksijoita.

Edelld mainittujen seikkojen selvittdminen edellyttad laajan todistelun
vastaanottamista. Osapuolten kasitykset asiaan vaikuttavista keskeisista
seikoista ovat riitaisia.

Hakijan mukaan tyOnantajan esittdmat tydsuhdekeksintdlautakunnan
toimivaltaa koskevat vaditteet ovat perusteettomia. Vaitteet on tehty
ainoastaan korvauksen kaésittelyn valttamiseksi. Patenttihakemuksen
tutkinnassa on otettu kantaa kaikkiin patentoitavuuden edellytyksiin ja
niiden on todettu tayttyvan, joten keksintd on yksiselitteisesti Suomessa
patentoitavissa oleva. Keksintéilmoituksen ja patenttihakemuksen ei
tarvitse olla taysin yhtenevid, kunhan sisaltavat saman keksinnon, kuten
tdssd tapauksessa. Hakija on hakemuksen aiheena olevan keksinnon
ainut keksija eikd mitddn muuta ole tdhan mennessa koskaan esitetty.
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TYOSUHDEKEKSINTOLAUTAKUNNAN RATKAISU
Lausuntopyynnon tutkiminen

Oikeudesta  tyontekijan  tekemiin  keksintdihin  annetun  lain
(tyosuhdekeksintdlaki) 1 §:n 1 momentin mukaan toisen ty6ssa olevan
henkilon, tyontekijan, tekeméstd Suomessa patentilla suojattavissa
olevasta keksinngstd on voimassa, mitd tydsuhdekeksintdlaissa
séadetaan.

Tybsuhdekeksintdlain 1 §:n 2 momentin mukaan, jos tyonantaja ottaa
sellaisen oikeuden tyontekijan tekemadn keksintoon, joka rajoittaa
tyontekijan oikeutta hakea tai saada siihen patentti, pidetdén keksintoa
taltd osin Suomessa patentilla suojattavissa olevana keksintond, jollei
tybnantaja esitd todennakdisia syitd, joiden mukaan patentin
myontamiselle olisi esteita.

Tybsuhdekeksintolain 12 §:n 1 momentin mukaan tyonantajalle tai
tyontekijalle tdman lain mukaan kuuluvia oikeuksia koskevat riita-asiat
kasitellddn markkinaoikeudessa. Talloin sovelletaan soveltuvin osin,
mité oikeudenkéynnista patenttiasioissa saadetaan.

Tyodsuhdekeksintdlautakunta toteaa, ettd asian késittely lautakunnassa
edellyttad ensinnakin sen seikan arvioimista, onko keksintdilmoituksessa
kuvattu ja patenttihakemuksen kohteena ollut keksintd sama. Lisaksi
asian kaésittely lautakunnassa edellyttdisi sen arvioimista, onko hakija
tehnyt keksinndn.

TyOnantaja on vastineessaan esittanyt keksintéon ja sen keksijaan
liittyvia seikkoja, joita se pitad asiassa riitaisina ja joiden selvittamisen
tydnantaja katsoo edellyttavéan laajamittaista todistelun vastaanottamista.
Hakija on Kiistdnyt tydnantajan esittdmat véitteet ja esittanyt selvitysta
muun muassa siitd, ettd keksintilmoituksen ja patenttihakemuksen
sanamuodot ovat monessa kohtaa yhtenevdiset.

Tyosuhdekeksint6lautakunnan arvion mukaan hakijan esittdmé selvitys
osoittaa, ettd keksintdilmoituksessa ja patenttinakemuksessa on kéytetty
monessa kohtaa samoja tai samankaltaisia sanamuotoja ja keksintdihin
on siséltynyt samankaltaisia elementtejé. Toisaalta patenttioikeudelle on
ominaista, ettd hyvinkin véhdiset muutokset patenttivaatimusten
sanamuodoissa voivat johtaa siihen, ettd keksinnén kohde ja tarkoitus
voivat muuttua oleellisesti.

Tyosuhdekeksintolautakunta ~ katsoo,  ettd  hakijan  esittdmén
vertailutaulukon perusteella ei voida yksiselitteisesti paatell,
minkalainen merkitys kaytettyjen sanamuotojen eroavaisuuksilla on
keksintjen teknisen vaikutuksen kannalta ja onko Kkysymyksessa
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keksintd, joka ratkaisee saman teknisen ongelman. Kysymys siitd, onko
keksintdilmoituksessa ja patenttihakemuksessa kuvattu sama keksintd,
on ndin ollen riitainen.

Jotta asia  voitaisiin  kasitelld  tyosuhdekeksint6lautakunnassa,
markkinaoikeuden pitéisi sitd ennen vahvistaa, etta keksintdilmoitus on
koskenut samaa patenttihakemuksen kohteena ollutta keksintod. Samalla
markkinaoikeuden pitdisi vahvistaa, ettd A on patenttihakemuksessa
kuvatun keksinndn todellinen tekija.

Edell& esitetyilla perusteluilla tydsuhdekeksintédlautakunta katsoo, ettei
lausuntopyynnoén tutkimiselle ole tassa vaiheessa edellytyksia.

Tydsuhdekeksintélautakunnan lausunto

Tydsuhdekeksintdlautakunta jattaa lausuntopyynnén tutkimatta.

Eero Mantere Tomi Rantasaari
Puheenjohtaja sihteeri
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