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Alkusanat

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla luotettavia ja
laadukkaita teollisoikeuksiin (IPR) liittyvia viranomaispalveluja. Toimintamme on oikeudenmukaista,
puolueetonta ja avointa, ja otamme sen kehittdmisesséa huomioon asiakkaiden tarpeet ja toiveet.

PRH:n tavoitteena on olla suomalaisten yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisten
keksijdiden ensimmainen valinta keksintdjen suojaamisessa. PRH tarjoaa kilpailukykyisen reitin IPR-
suojaan myos kansainvalisilla markkinoilla toimiville hakijoille, jotka hakevat suojaa ulkomaisten tai
kansainvdlisten IPR-jarjestelmien kautta. Palvelujemme vahvuuksia ovat korkeatasoinen tutkimus ja
patentoitavuusarviointi, nopea  kasittely sek& joustava asiakaspalvelu s&hkoisessa
toimintaymparistdossa. PRH:n laadun perustana on ISO 9001:2015 -sertifioitu toimintajarjestelma,
joka kattaa kaikki teollisoikeuksien kasittelyprosessit.

Tama Patenttikasikirja tarjoaa kattavan tietopaketin patentti- ja hyddyllisyysmalliasioiden kasittelysta
PRH:ssa. Se kasittelee kansallisten patenttihakemusten kasittelyn eri vaiheita seka mydnnettyihin
patentteihin kohdistuvia vaitteitd. Hyddyllisyysmallioikeuden osalta kasikirjassa kasitellaén
hakemusten kasittelyd ja rekisterdityjen hyodyllisyysmallien mitatéintia. Kansainvalisten
patenttihakemusten (PCT) osalta tarkastellaan prosessia kansainvdalisesta vaiheesta kansalliseen
vaiheeseen siirtymiseen asti. Esittelemme kasikirjassa myds eurooppapatentin voimaansaattamisen
Suomessa sekéa kerromme yleistietoja yhtenaispatentista.

PaivitAmme Patenttikasikirjaa saanndllisesti. Tassd uusimmassa painoksessa merkittavimpid
muutoksia ovat kevaalla 2025 kayttédn otetun Patenttiasiointi-palvelun seka patentin ja
hyddyllisyysmallin korjausjulkaisujen paivitykset. Lisaksi kasikirjaan on lisatty tietoa muun muassa
lisasuojatodistusten uusista ennakkoratkaisuista seka uutuustutkimuksen uudesta hakutydkalusta,
Ansera-based Searchista.

Patenttikasikirja on saatavilla PRH:n verkkosivuilla osoitteessa www.prh.fi. Otamme mielellamme
vastaan palautetta Patenttikdsikirjan ja muiden palveluidemme kehittdmiseksi.

Helsingissa 1.4.2025

Jani Paivasaari

Johtaja

Patentti- ja rekisterihallitus
Patentit ja tavaramerkit



file://///fs11-linjat/Linjat-FS3/Patentti/Työryhmät/Käsikirjatyöryhmä/2025/www.prh.fi
https://www.prh.fi/fi/asiakaspalautelomake.html
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European Patent Convention, Euroopan patenttisopimus

European Patent Office, Euroopan patenttivirasto
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Asetus hyodyllisyysmallioikeudesta
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Hyddyllisyysmallimaaraykset, voimassa 1.1.2024 lahtien

International Bureau of WIPO, Maailman henkisen omaisuuden jarjestdn kansainvélinen
toimisto

International Patent Classification, kansainvélinen patenttiluokitusjarjestelma
International Preliminary Examining Authority, kansainvélinen patentoitavuuden
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International Preliminary Examination Report, kansainvalinen patentoitavuuden
esitutkimusraportti

International Preliminary Report on Patentability, kansainvélinen patentoitavuuden
esitutkimusraportti

International Searching Authority, kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen
International Search Report, kansainvalinen uutuustutkimusraportti
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1.7.2022 lukien

Standardiessentiaalipatentti

Supplementary International Search Authority, tdydentavan kansainvélisen
uutuustutkimuksen suorittava viranomainen

Supplementary International Search Report, taydentava kansainvalinen
uutuustutkimusraportti

Supplementary Protection Certificate, lisdsuojatodistus

Unified Patent Court, yhdistetty patenttituomioistuin

World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden jarjestd
Written Opinion, kirjallinen lausunto
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A. Yleista asioinnista Patentti- ja rekisterihallituksessa

A.l Laatupolitiikka

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarjoaa asiakkailleen heidédn tarvitsemansa luotettavat ja
korkeatasoiset IPR-viranomaispalvelut. PRH on oikeudenmukainen, puolueeton ja avoin sek&
huomioi asiakkaidensa tarpeet yhdenvertaisesti. PRH:n tutkimukset ovat kattavia ja ne tehd&an
maaraajoissa. Paatdkset ovat tasmallisia ja selkeitd. PRH:n asiakkaat voivat luottaa toiminnan
korkeaan laatuun.

PRH:n Patentit ja tavaramerkit -tulosalueen kaikille prosesseille on mydnnetty 1ISO 9001:2015
laatusertifikaatti. PRH sai sertifikaatin ensimmaisena tutkivana kansainvalisend PCT-viranomaisena
maailmassa. Riippumattoman asiantuntijan tekeméa vuosittainen auditointi tukee meita toimintamme
ja prosessiemme jatkuvassa kehittdmisessa.

PRH:n verkkosivuilta voi lukea lisdaa laatupolitikasta ja laatumittareista. Palautetta ja
kehittdmisehdotuksia PRH:lle voi antaa verkkosivujen kautta palautelomakkeella.

A.2 Asiakaspalvelu ja -neuvonta

PRH:n asiakaspalvelupiste on osoitteessa Sornéisten rantatie 13 C, Helsinki. PRH:n verkkosivuilla
kerrotaan yhteystiedot ja asiakaspalvelupisteen aukioloajat.

PRH:n asiakasneuvojat ja neuvontainsindorit neuvovat patentteja ja hyodyllisyysmalleja koskevissa
asioissa. Neuvontainsinddrin tavoitat parhaiten séhkopostilla tai puhelimitse asiakaspalvelun kautta,
ks. neuvontainsinddrien yhteystiedot. Tapaamisesta neuvontainsinddrin kanssa kannattaa sopia
etukateen. Neuvontainsin66rin kautta voi tilata myts maksullisia tekniikkaan ja patentointiin liittyvia
tutkimuspalveluja.

A.3 Asiakirjojen toimittaminen PRH:een

Patenttihakemuksia, patentteja, hyddyllisyysmallihakemuksia ja hyodyllisyysmalleja koskevia
asiakirjoja voi toimittaa PRH:een sahkoisesti ja paperimuodossa. PRH:n verkkosivuilla on lisatietoja
patenttihakemuksen ja hyodyllisyysmallihakemuksen toimittamisesta PRH:een. Hakija voi kayttaa
edustajanaan patenttiasiamiesta, joka vastaa kommunikoinnista PRH:n kanssa. Katso lisatietoja
patenttiasiamiehista luvusta A.5.

Sahkoisesti asiakirjoja voi lahettdd PRH:een joka péiva vuorokauden ympadri. Asiakirjoja voi
toimittaa sahkoisesti kayttden Patenttiasiointi-palvelua tai selainpohjaista hakemussovellusta
(kansallisen  patenttihakemuksen  jattdminen). PCT-hakemuksen ja  patentoitavuuden
esitutkimuspyynnon (Demand) toimittamiseksi PRH:een voit kayttada myts Maailman henkisen
omaisuuden jarjeston WIPON selainpohjaista ePCT-verkkopalvelua. Etuoikeustodistuksen voi
toimittaa kayttamalla Maailman henkisen omaisuuden jarjeston (WIPO) yllapitamada Digital Access
Service (DAS) —palvelua.

Patenttiasiointi-palvelussa voi tehdda suomalaisen patenttihakemuksen, vastata valip&aatoksiin,
taydentad hakemusta sek&d tehda lisdsuojahakemuksen (SPC-hakemus). Palvelun toinen versio
otetaan kayttoon kevadn 2025 aikana. TAman jalkeen palvelussa voi myf6s saattaa europpapatentin
voimaan Suomessa sekd tehdd kansainvélisen PCT-hakemuksen. Palveluun tunnistaudutaan
Suomi.fi-tunnistuksen tai IPR-alan ammattilaisille tarkoitetun uuden tunnistautumisratkaisun kautta.

PRH:n kirjaamoon voi lahettdd asiakirjoja my6s séhkopostilla. S&hkopostin ja sen liitetiedostojen
tulee olla avattavissa PRH:ssa.

Asiakirjoja voi toimittaa PRH:een myds paperimuodossa lahettamalla ne postitse osoitteella Patentti-
ja rekisterihallitus, 00091 PRH tai tuomalla ne asiakaspalveluumme.



https://www.prh.fi/fi/patentit/patentoinninabc/miksikayttaaprhta/laatupolitiikka_ja_mittarit.html
https://www.prh.fi/fi/asiakaspalautelomake.html.stx
https://www.prh.fi/fi/prh_yhteystiedot.html
https://www.prh.fi/patentinneuvonta
https://www.prh.fi/tutkimus
https://www.prh.fi/patenttihakemus
https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit/hakeminen/hakemuksenjattaminen.html
http://www.prh.fi/patenttiasiointi
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/etuoikeus/das.html
https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/etuoikeus/das.html
http://www.prh.fi/patenttiasiointi

15

PRH:een toimitettavien kirjelmien ja niiden liitteiden tulee olla laadittu valkoiselle, A4-kokoa olevalle
paperille tai vastaavanlaisiksi sahkoisiksi asiakirjoiksi. Hakemuksen numero on merkittava kirjelman
ensimmaiselle sivulle.

A.4 Muu yhteydenpito

Kaikki patentti- ja hyddyllisyysmallihakemusten kasittelyyn liittyvat paatokset tehdaan PRH:ssa
kirjallisesti. Yleisin yhteydenpitotapa hakemuskasittelyssa PRH:n taholta on selke& ja perusteltu
valipdatds. PRH lahettaé valipdatokset ja lopulliset paatokset sahkoisesti asiakirjapalvelun kautta tai
paperipostilla. PRH ei anna paatosta tiedoksi sahkopostitse.

Vapaamuotoinen yhteydenpito voi toisinaan nopeuttaa ja tehostaa kasittelyprosessia.
Vapaamuotoista yhteydenpitoa ovat asiamiehen tai hakijan ja PRH:n tyontekijan véliset
etaneuvottelut, puhelinkeskustelut ja tapaamiset PRH:ssa. Talldin voidaan erityisesti sopia pienista
prosessia koskevista toimenpiteista, kuten asiakirjojen kaannésten toimittamisesta. Keskusteluissa
ei tehda paatoksida, vaan PRH:n paatokset tehdédén aina kirjallisesti ja ne perustuvat kirjallisesti
toimitettuun aineistoon. Puhelimitse ei esimerkiksi voi saada pidennysta vastausaikoihin tai
peruuttaa hakemusta.

Tarvittaessa voidaan keskustella hakemuksen sisaltdd koskevista asioista, kuten teknisten termien
merkityksista tai keksinnollisyyden perusteluista. Siséltdasioita koskeville keskusteluille sovitaan
etaneuvottelu-, puhelinkeskustelu- tai tapaamisaika seka kasiteltavat aiheet etukateen, jotta
molemmat osapuolet ehtivat valmistautua. Siséltdasioita koskevissa keskusteluissakaan ei tehda
paatoksid, mutta keskustelun paatteeksi sovitaan jatkotoimenpiteistd ja niiden aikataulusta.
Keskustelu dokumentoidaan lyhyesti hakemuksen asiakirjoihin.

PRH ei yleensd oma-aloitteisesti kayta sahkdpostia yhteydenpitoon, ellei asiamiehen tai hakijan
kanssa ole asiasta erikseen sovittu. Mahdollisista sahkopostitse kaydyista keskusteluista PRH laatii
yhteenvedon hakemuksen asiakirjoihin, ja asiamies tai hakija voi toimittaa PRH:een virallisen
vastineen keskustelun jalkeen. Mitddn asiakirjoja ei tule toimittaa PRH:n tyontekijdiden
henkilokohtaisiin séhkodpostiosoitteisiin vaan tulee kayttdda PRH:n verkkosivuilla ohjeistettuja
toimituskanavia patentti- ja hyodyllisyysmalliasioissa.

Vaitekasittelyssa olevista patenteista PRH ei neuvottele puhelimitse. Vaitekasittelyyn liittyva
suullinen kuuleminen on ohjeistettu erikseen kohdassa G.1.3.3.

A.5 Patenttiasiamiehet

Hakija voi kayttaa patentti- ja hyddyllisyysmalliasioissa edustajanaan patenttiasiamiesta. Patentti- ja
hyodyllisyysmallihakemuksen laatimisessa ja hakumenettelyssa hakija tarvitsee teknisen
tietdmyksen liséksi patenttiasioiden tuntemusta. Hakemuksen laatiminen ei aloittelevalle hakijalle
ole todennéakdisesti helppoa. Varsinkin patentti- ja suojavaatimukset pitdisi osata laatia niin, ettéa ne
oikeasti suojaavat keksintdd. Huonosti laadittujen vaatimusten maarittama suojapiiri voi olla helposti
kilpailijan kierrettavissa. Patenttiasiamieheltd saa apua keksinndn patentoitavuuden arvioinnissa jo
ennen hakemuksen tekemista, hakemuksen laatimisessa sekad oikean hakustrategian valinnassa.
Asiantuntijan laatima hakemus auttaa todenndkoisesti saamaan pitdvamman ja liikketoiminnan
kannalta tarkoituksenmukaisemman suojan kuin itse laadittu hakemus.

PRH:n yhteydessé toimiva teollisoikeusasiamieslautakunta yllapitaa rekisteria auktorisoiduista
patenttiasiamiehista.

Patenttiasiamiehen kayttaminen on suositeltua, mutta ei pakollista. Jos hakijan kotipaikka ei ole
Suomessa, on hanella oltava Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu
edustamaan hanta hakemusta koskevissa asioissa.



http://www.prh.fi/patenttiasiointi
https://www.prh.fi/fi/teollisoikeusasiamieslautakunta.html
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A.6 Hakemuskasittely eri kielilla

Kansallisten patenttihakemusten, hyodyllisyysmallihakemusten ja PCT-hakemusten laatimista ja
kasittelyd PRH:ssa eri kielilla koskevat eri saannokset.

Kansallisen patenttihakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ks. B.1.2).
Hakemuksen kieli maaraa paatoskielen PRH:ssa. PRH:n laatii hakemusta koskevat paattkset
englanniksi, jos hakemus on laadittu englanniksi ja paatdskieleksi on pyydetty englantia.

Patentinhakijan oikeus englanninkieliseen kasittelyyn PRH:ssa ulottuu patentin mydntamiseen asti.
Patentin mydntamisen jalkeisissa vaiheissa (mm. vaite, lisdsuojatodistus) patentinhaltijan on
kaytettavd suomea tai ruotsia. PRH laatii pdatoksensd ja lausumansa suomeksi tai ruotsiksi.
Patentin vaitekasittelya koskevasta kielisdantelysta kerrotaan tarkemmin kappaleessa G.1.1.1.

Hyddyllisyysmallihakemus tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi ja hakemuksen kieli maaraa
paatoskielen PRH:ssa. Ulkomaalaisen hakijan tulee laatia hyodyllisyysmallihakemus suomeksi.

Kansainvalinen patenttihakemus (PCT-hakemus) tulee jattdéda PRH:een suomen, ruotsin tai
englannin kielella, jotta PRH voi toimia vastaanottavana viranomaisena. Suomen tai ruotsin kielella
laadittu hakemus tulee kdéntda englanniksi ennen hakemuksen julkiseksituloa. PCT-hakemuksia
koskevat lausumat PRH laatii englanniksi. PCT-hakemusten laatimista ja kasittelyd PRH:ssa
kuvataan osassa K.

Eurooppapatentin voimaansaattamiseksi Suomessa patentinhaltijan tulee maksaa julkaisumaksu
sekd toimittaa PRH:een kaannoksid eurooppapatentista. Voimaansaattamisen yhteydessa
tarvittavista kaannoksista kerrotaan tarkemmin kappaleessa L.1.1. PRH laatii mahdolliset
kirjelmansa suomen tai ruotsin kielella.

A.7 Hakemuskasittelya ohjaavat sdadokset ja sopimukset

PRH:n toimintaa ohjaa paitsi kansallinen lainsaadantd myds kansainvéaliset sopimukset, jotka Suomi
on ratifioinut.  Ajantasaiseen lainsaadantdon seka sopimusteksteihin voi tutustua valtion
saadostietopankissa (Finlex).

Keskeisimmat hakemusten kasittelya ohjaavat kansalliset saadokset ovat:
e Patenttilaki (15.12.1967/550) (PatL) ja patenttiasetus (26.9.1980/669) (PatA)

o Laki hyddyllisyysmallioikeudesta (10.5.1991/800) (HmL) ja asetus
hyodyllisyysmallioikeudesta (5.12.1991/1419) (HmA)

e Hallintolaki (6.6.2003/434)
e Laki maanpuolustukselle merkityksellisista keksinngista (15.12.1967/551)

Liséksi PRH on patenttilain ja hyoddyllisyysmallilain nojalla antanut patenttimdaraykset (PatM) ja
hy6dyllisyysmallimaaraykset (HmM).

Laakkeiden ja kasvinsuojeluaineiden lisasuojatodistuksia koskevat Euroopan yhteistn asetukset

o Asetus ladkeaineiden lisasuojatodistuksista ((EY) N:o 469/2009)
Asetus lddkkeiden lisdsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009
muuttamisesta ((EU) 2019/933)

o Asetus lastenlddkkeista ((EY) N:o 1901/2006)

e Asetus kasvinsuojeluaineiden lisdsuojatodistuksista ((EY) 1610/96)

Suomi on liittynyt mm. seuraaviin PRH:n toimintaa koskeviin kansainvalisiin sopimuksiin, joihin
littyminen on edellyttanyt kansallisen lainsdddannon harmonisointia sopimuksen mukaiseksi:
o Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (artiklat 1-12, artiklat 13-30)
e Yleissopimus eurooppapatenttien myontamisesta eli Euroopan patenttisopimus (European
Patent Convention, EPC) (muutos 1997, muutos 2007)



https://www.finlex.fi/fi/
https://www.finlex.fi/fi/
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1967/550
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1980/669
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1991/800
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1991/1419
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1991/1419
https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/2003/434
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1967/551
https://www.prh.fi/fi/patentit/lainsaadantoa.html
https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit/lainsaadanto.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0469&qid=1740997349401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0933&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0933&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1901&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996R1610:20070101:FI:PDF
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/1975/43
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/1970/36
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/1996/8
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/1997/43
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/2007/93
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Patenttiyhteistydsopimus (Patent Cooperation Treaty, PCT)

Patenttilakisopimus (Patent Law Treaty, PLT)

Sopimus yhdistetysta patenttituomioistuimesta (Unified Patent Court, UPC)

Laki puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintdjen salassapidon
vastavuoroiseksi turvaamiseksi eli Naton keksintdsopimus 22.3.2024 121/2024

PCT-sopimus mahdollistaa kansainvalisen patentinhaun aloittamisen yhdella hakemuksella.
Kansainvalinen tutkiva PCT-viranomainen tutkii PCT-hakemuksen, minké jalkeen hakemusta voi
jatkaa kansallisena patenttihakemuksena PCT-sopimukseen liittyneissa maissa, kuten Suomessa.
PRH toimii my6s kansainvalinen tutkivana PCT-viranomaisena, jonka toimintaa ohjaavat PCT-
sopimuksen sovellutussdannédt ja viranomaisohjeet. PCT-hakemuksen laatimista ja kasittelya
PRH:ssa kuvataan osassa K.

Koska Suomi on liittynyt EPC:hen, voi eurooppapatenttihakemuksella saada patenttioikeuden myds
Suomeen. Eurooppapatentin voimaansaattamisesta Suomesta kerrotaan tarkemmin osassa L.1.

Vaikutukseltaan yhtendinen eurooppapatentti eli yhtendispatentti (European Patent with Unitary
Effect, Unitary patent) on vaihtoehto keksintdjen suojaamiseen Euroopassa. Euroopan
patenttiviraston (EPO) rekister6imd yhtendispatentti on voimassa kaikissa uudessa
patenttijarjestelméssd mukana olevissa valtioissa. Yhtendispatenttijarjestelméssad on mukana 18
EU-jasenmaata, Suomi mukaan lukien. Lisda EU-jasenmaita odotetaan liittyvdn mukaan
my6hemmin. PRH:n internetsivuille on koottu tietoa yhtendispatentista. Yhtenaispatentista kerrotaan
tarkemmin osassa L.2.

Laki maanpuolustukselle merkityksellistd keksinnotistd edellyttdd ensimmaisen hakemuksen
tekemista PRH:lle, jos keksinndlla on paaasiallisesti merkitystd maanpuolustukselle. Jos keksinnon
salassa pysyminen on maanpuolustuksen kannalta tarke&&, keksintd voidaan pakkolunastaa
valtiolle. Naton keksintdsopimus mahdollistaa salassa pidettavan patenttihakemuksen jattdmisen
PRH:lle, jos toinen Naton jasenvaltio on antanut kyseisen maan hakijalle luvan salassa pidettavan
keksinnon patenttihakemukselle Suomessa.

A.7.1 Aiempi oikeuskaytanto

PRH perustaa paattksensa lakiin. Ylimman oikeusasteen (korkein hallinto-oikeus KHO, korkein
oikeus KKO) ennakkopaatdkset antavat kuitenkin ohjeita, miten tietty lainsoveltamiskysymys olisi
vastaisuudessa ratkaistava. Ennakkopaatokset kuuluvat niin kutsuttuihin heikosti velvoittaviin
oikeuslahteisiin, mutta PRH pyrkii noudattamaan ylimman oikeusasteen linjaa. Liséksi PRH huomioi
markkinaoikeudessa (MAOQ) tehtyjen paatdsten vaikutukset lainsoveltamiskysymysten ratkaisuihin.

Tavallisesti PRH:n paatbksissda ei viitata tuomioistuinten paatoksiin, mutta tietyissa
lainsoveltamiskysymyksissa se voi kuitenkin olla perusteltua. Patentti- ja hyédyllisyysmallioikeuteen
littyvissd kysymyksissa viittauksiin kaytettavat paatdkset ovat paaosin markkinaoikeudesta tai
korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

A.7.2 Euroopan patenttiviraston tutkimusohjeet ja valituslautakuntien
paatdkset

PRH:n paatoksissa ja Patenttikdsikirjassa voidaan viitata Euroopan patenttiviraston (EPO)
tutkimusohjeisiin  (Guidelines for Examination in the European Patent Office, EPO GL) ja
valituslautakuntien (Boards of Appeal) paatoksiin. Nama eivat sinansad sido suomalaista
patenttiviranomaista. @~ EPC:n  jdsenvaltiot ovat kuitenkin  pyrkineet  yhtendistamaan
patenttijarjestelmiaan EPC:n kanssa. PRH noudattaa hakemus- ja vaitekasittelyssd suomalaista
lainsdadantéd ja oikeuskaytantéd, mutta ottaa tarvittaessa osviittaa EPOn kaytannoista. Myds
patentinhakija ja vaitekasittelyn osapuolet voivat halutessaan perustella ndkemyksidan viittaamalla
EPOn tutkimusohjeisiin ja valituslautakuntien paatoksiin.



https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/1980/58
http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/2006/7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7sayJsLb2AhUCy4sKHefNAyoQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FFI%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A42013A0620(01)%26from%3DEN&usg=AOvVaw01JGEtYXgGjx2SDTsvGk9t
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2024/121
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2024/121
http://www.prh.fi/yhtenaispatentti
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A.8 Hakemuskasittelyn vaiheet

Kansallisten patenttihakemusten, hyddyllisyysmallihakemusten ja PCT-hakemusten
kasittelyprosesseissa on omat erityispiirteensa.

Kansallisen patenttinakemuksen kasittelyn vaiheet ovat paapiirteissaén seuraavat:
1) PRH vastaanottaa patenttihakemuksen (ks. C.1) ja antaa sille tekemispaivan (ks. C.2.1).

2) Hakemukselle tehddan muodollinen tarkastus (ks. C.2). Kun hakemuksen muodolliset
seikat ovat kunnossa, hakemus siirretdan tekniseen tutkimukseen.

3) Teknisessd tutkimuksessa hakemukselle tehddan uutuustutkimus (ks. D) ja
patentoivuuden arviointi (ks. E).

4) PRH ilmoittaa valipdatoksessa patentinhakijalle (ks. F.3), miltd osin hakemus ei tayta
patentoinnin edellytyksia, ja kehottaa hakijaa maaraajassa ryhtymaan toimenpiteisiin
puutteiden korjaamiseksi. Tarvittaessa PRH antaa useampia valipaatoksia.

5) PRH myodntaa patentin, kun patenttilain edellytykset tayttyvat (ks. F.7). Jos PRH katsoo,
ettd hakemuksen hyvaksymiselle on edelleen este, josta patentinhakijalla on ollut
tilaisuus antaa lausumansa, PRH hylkda hakemuksen (ks. F.8).

6) Patentin myontamisesta alkaa yhdeksan kuukauden mittainen vaiteaika. Sen aikana
kuka tahansa voi tehdé PRH:een vaitteen mydnnettya patenttia vastaan, jos tietaa jotakin
sellaista, jonka perusteella patentti tulisi kumota. PRH ratkaisee vaitteen (ks. G.1).

Hyddyllisyysmallihakemuksen kéasittely alkaa siitd, kun hakemus saapuu PRH:een. PRH tekee
hakemukselle aluksi muodollisen tarkastuksen ja sen jalkeen tarkastaa keksinnén
rekisteréitavyyden. Jos hakemuksessa on korjattavaa, PRH ilmoittaa puutteista valipaatoksella.
PRH ei kuitenkaan tutki hyodyllisyysmallin uutuutta ilman erillistd pyyntéd. Hyodyllisyysmallissa ei
ole patenttia vastaavaa vaiteaikaa, mutta rekisterdidyn hyoddyllisyysmallin mitatdintia voi vaatia koko
hyddyllisyysmallin voimassaolon ajan. Hyodyllisyysmallin k&sittelyd kuvataan tarkemmin osassa J.

PCT-hakemus voidaan panna vireille PRH:n kautta. PRH toimii talléin hakemuksen vastaanottavana
viranomaisena ja tarkastaa ensin, etta hakemus on muodollisesti kunnossa. Tarkastuksen jalkeen
hakemus siirtyy tutkittavaksi kansainvdliselle viranomaiselle. Tutkimus suoritetaan kahdessa
vaiheessa. Ensimmainen vaihe on kansainvélisen uutuustutkimusviranomaisen (ISA) suorittama
uutuustutkimus. Toisessa vaiheessa kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen
(IPEA) suorittaa patentoitavuuden esitutkimuksen. Toinen vaihe on vapaaehtoinen, ja sitd on
pyydettavd erikseen. Suomalainen hakija voi valita PRH:n ISA- ja IPEA-viranomaiseksi.
Kansainvélisten vaiheiden jalkeen hakija paattaa, mihin alueelliseen tai kansalliseen
patenttivirastoon han jatkaa PCT-hakemustaan. PCT-hakemuksen kasittelyn eri vaiheita kasitellaan
osassa K.

A.9 Maaraajat

Jos patentti- tai hyodyllisyyshakemus ei tayta myodntdmisen edellytyksia, PRH laatii asiasta
perustellun valipaatoksen. PRH ilmoittaa valipdatbksessa maaraajan, johon mennessa hakijan on
annettava lausumansa tai korjattava puutteellisuudet. PRH ilmoittaa maardajan myds muissa
sellaisissa kirjelmissaan, joiden johdosta hakijalta tai haltijalta edellytetaan toimenpiteita.

Jos maarapaiva sattuu sellaiselle paivalle, jona PRH on suljettu, kuten viikonloppuun tai
pyhapaivaan, asiakirjan voi toimittaa seuraavana PRH:n aukiolopéaivana toimitustavasta riippumatta.
(Laki saadettyjen maaraaikain laskemisesta)
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Kansallisissa patenttiasioissa noudatettavista maaraajoista on sdddetty patenttimaaraysten 63-65 8§
ja hyodyllisyysmalliasioissa noudatettavista maaraajoista on sadadetty hyodyllisyysmallimaaraysten
45-47 §. Maaraaika on aina véahintaan kaksi kuukautta.

Lisdsuojatodistushakemusta (SPC) koskevissa valipaatoksissa vastausaika on tavallisesti kolme
kuukautta. Valipaatokseen mahdollisesti liittyvissa jatkotoimenpiteissd, kuten maéardajan
pidennyspyynnét tai hakemuksen jaaminen sillensd, SPC-asioissa noudatetaan samoja menettelyja
kuin kansallisen patenttihakemuksen kohdalla.

A.9.1 Maaraajan pidentaminen

PRH voi omasta aloitteestaan ja erityisista syista pidentaa patentti- ja hyddyllisyysmallimaarayksissa
(PatM 63 8§ HmM 45 §) mainittuja maaraaikoja. Myos hakija voi pyytda PRH:a pidentdamaan
madaraaikaa. Vastausajan pidennystd pyydettaesséd pyyntd on esitettdva kirjallisesti ja ennen
valipaatoksessa tai lausumassa ilmoitetun maaraajan paattymista.

Hakijan ei tarvitse esittaa perusteluja, jos han pyytda enintddn kahden kuukauden pidennysta ja
pyyntd on ensimmainen patenttihakemuksen tai hyddyllisyysmallihakemuksen ké&sittelyn aikana.
Kasittelyn viivytyksettomyyden takaamiseksi PRH myodntaé toisen maaraajan pidennyksen samassa
kasittelyssa vain erityisista syistd ja yksityiskohtaisten perustelujen pohjalta (hallintolaki 23 8).
Toinen pidennys myo6nnetddn kuitenkin ilman perusteluja, jos hakija pyytdd pidennysta
patenttihakemuksessa uuden esteen johdosta annettuun teknisen valipaatoksen maaraaikaan.

PRH ilmoittaa Kkirjallisesti vastausajan pidennyksen mydntamisesta tai pyynnon hylkaamisesta
pidennysta pyytaneelle sekéa kasittelyn muille mahdolliselle osapuolille.

Patenttihakemuksen nopeutettu kasittely (ks. A.10.1) pdaattyy, jos hakija pyytdd pidennysta
maaraaikaan.

A.9.2 Oikeuden ennalleen palauttaminen

Jos patentti- tai hyoddyllismallioikeuden hakija tai haltija on kéarsinyt oikeudenmenetyksen siksi, ettei
han ole maaraajassa suorittanut vaadittua toimenpidetta, voidaan hakijan tai haltijan oikeudet tietyin
edellytyksin palauttaa ennalleen (PatL 71 a § ja HmL 26 a 8). Asiaa kasitellaan tarkemmin
kappaleessa C.7.

A.10 Kasittelyajat

Kansallisen patenttihakemuksen kasittelyssd PRH:n tavoitteena on antaa ensimmainen tekninen
valipaatos (ks. F.3.2) kahdeksan kuukauden sisadlla hakemuksen tekemisestd. PRH pyrkii siihen,
ettad kansallisen patenttihakemuksen kasittely kestaisi kokonaisuudessaan alle kolme vuotta. Hyvin
laadittu hakemus ja tasmallinen valipaatoksiin vastaaminen jouduttavat patentointiprosessia.

Tietyissa tapauksissa hakija voi nopeuttaa kansallisen patenttihakemuksensa kasittelyd PRH:ssa,
ks. A.10.1-A.10.3.

Hyddyllisyysmallihakemusten keskimaardinen kokonaiskasittelyaika on noin kaksi kuukautta.

PCT-hakemusten tutkimukset PRH pyrkii tekemaan PCT-sovellutussaantojen edellyttamassa
ajassa. Kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen (ISA) kirjallinen lausunto ja tutkimusraportti
tulisi antaa kolmen kuukauden kuluessa hakemukseen vastaanottamisesta tai yhdeksén kuluessa
etuoikeuspaivasta riippuen kumpi maaraaika on aiemmin. (sovellutussaantd 45.1). Kansainvalinen
patentoitavuuden esitutkimusraportti tulee laatia 28 kuukauden kuluessa etuoikeuspaivasta tai
tietyin edellytyksin jo aiemmin (sovellutussédantt 69.2.)



https://www.prh.fi/fi/patentit/lainsaadantoa.html
https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit/lainsaadanto.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtoc1.html
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A.10.1 Patenttihakemuksen nopeutettu kasittely

Nopeutetun kasittelyn tavoitteena on antaa hakijalle riittavasti tietoa keksinnén patentoitavuudesta
etuoikeusvuoden aikana ajatellen keksinnén suojaamista myds ulkomailla. Nopeutetussa
kasittelyssa PRH tekee uutuustutkimuksen ja laatii ensimmaisen teknisen vélipdatoksen kolmen
kuukauden kuluessa siita, kun hakemus on siirtynyt tekniseen tutkimukseen. Toisen véalipaatoksen
PRH antaa kahden kuukauden kuluessa siitd, kun hakija on vastannut ensimmaiseen
valipaatokseen.

Patentinhakija voi pyytad hakemukselleen nopeutettua kasittelyd. Pyyntd pitdd tehda hakemusta
tehtdessé samana paivana kuin itse hakemuskin ja pyynto pitaa perustella.

Nopeutetusta kasittelysta ei peritd lisimaksua. Mahdollisuus koskee kansallisia patenttihakemuksia
mukaan lukien etuoikeudella jatetyt, jakamalla erotetut ja lohkaistut hakemukset. Nopeutettua
kasittelya ei tdssd muodossa voi saada Suomessa jatketulle kansainvaliselle hakemukselle, mutta
kansainvalista hakemusta voi nopeuttaa PPH-jarjestelméan avulla (ks. A.10.2).

On hakijan edun mukaista tehda mahdollinen etuoikeuspyyntdé ennen nopeutetun kasittelyn
uutuustutkimusta, jotta tutkimus voidaan kohdentaa oikein (ks. C.2.2 ja D.2.1).

Hakemus hyvaksytaan nopeutettuun kasittelyyn, jos tyétilanne hakemuksen tekniikan alalla
mahdollistaa hakemuksen nopeutetun tutkimuksen ja jos hakemus tayttda jonkin seuraavista
ehdoista:

1) keksintd koskee biotaloutta, kiertotaloutta tai puhtaan teknologian ratkaisuja,
2) hakija aikoo jatkaa hakemustaan Patent Prosecution Highway -reittid pitkin tai

3) hakija esittd& vapaamuotoisesti merkittdvan taloudellisen syyn tai muun painavan
perusteen nopeutetulle kasittelylle.

PRH tekee nopeutettuun kasittelyyn hyvaksytylle hakemukselle normaalin muodollisen tarkastuksen
(ks. C.2) ja voi valipdatoksella huomauttaa hakemuksen puutteista. Hakija voi korjata puutteet
valipaatbksessd annetussa madrdajassa. Jos PRH joutuu antamaan toisen valipaattksen
muodollisista puutteista, putoaa hakemus pois nopeutetusta kasittelystd. Kun hakemus on
muodollisesti kunnossa, se siirtyy tekniseen tutkimukseen.

Teknisessa tutkimuksessa nopeutettu kasittely paattyy hyvaksyvan valipaatoksen tai toisen teknisen
valipaatoksen jalkeen. Kasittely jatkuu sen jalkeen normaalin aikataulun mukaisesti. Jos
tutkijainsindori joutuu antamaan muodollisen valipdatoksen ennen uutuustutkimusta, hakemuksen
nopeutettu kasittely paattyy.

Nopeutettu kasittely paattyy aina, jos hakemus jatetddn sillensd tai hakija pyytaa pidennysta
valipaatoksen vastausaikaan.

A.10.2 Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) on patenttivirastojen vélinen sopimus, joka tarjoaa
patentinhakijoille nopean ja tehokkaan vaylan saada vastaava patentti my®nnetyksi toisessa
virastossa. Suomalaisen patenttihakemuksen perusteella voi pyytdd nopeutettua kasittelya toisessa
virastossa, kun PRH on todennut patenttivaatimusten olevan hyvaksyttavissa. Vastaavasti toisessa
patenttivirastossa hyvaksyttaviksi todettujen patenttivaatimusten perusteella voi saada nopean
kasittelyn PRH:ssa. Hakemusten tulee olla sisélloltdan toisiaan vastaavia eli ensimmainen voi
esimerkiksi olla jalkimmaisen etuoikeushakemus.

PPH-pyynt6 tehddaédn suoraan siihen virastoon, jossa kasittelyssa olevaa hakemusta halutaan
nopeuttaa. Virastoilla on hieman toisistaan poikkeavia vaatimuksia PPH-pyynnon hyvaksymiselle,
joten yksityiskohtaiset ohjeet tulee aina tarkastaa kyseisesta virastosta. Ensimmaisen hakemuksen
tutkineen viraston mielipide ei mydskaan sido jalkimmaista virastoa, silla virastot vastaavat aina
omista paatoksistaan.
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Kun hakija esittanyt PRH:lle hyvaksyttavan PPH-pyynnén, PRH nopeuttaa hakemuksen kasittelya
loppuunkasittelyyn saakka. PPH-pyynnoén tekeminen PRH:een on maksutonta.

Kaikki patenttivirastot eivat kuulu PPH-jarjestelmdéan, mutta osallistujien maara kasvaa jatkuvasti.
PRH:n PPH-sopimuskumppanit seka tarkempaa tietoa PPH-jarjestelmasta kerrotaan PRH:n
verkkosivuilla.

A.10.3 Kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS)

Hakija voi pyytda kansalliselle patenttihakemukselleen kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltaista
tutkimusta (ITS) (PatL 9 8). PRH pyrkii tekemaan ITS-tutkimuksen 4-5 kuukauden kuluessa pyynnon
saapumisesta. Valmistunut ITS-tutkimusraportti toimitetaan kansallista patenttihakemusta PRH:ssa
tutkivalle tutkijainsinddrille. Kansallinen patenttihakemus kasitelladn valitttmasti eteenpéin
tutkimusvastauksen saavuttua. ITS-tutkimusta kasitelladn tarkemmin kappaleessa K.7.

A.11 Maksut

PRH perimat maksut perustuvat ty6- ja elinkeinoministerion asetukseen PRH:n maksullisista
suoritteista. PRH:n verkkosivuilla kerrotaan ajantasaiset hinnastot patentteja ja hyddyllisyysmalleja
koskien seka lisétietoa maksamisesta ja PRH:n tilinumeroista.

A.12 Patentin ja hyoddyllisyysmallin voimassa pitdaminen

Vireilla oleva patenttihakemus tai myonnetty patentti pidetaan voimassa maksamalla vuosimaksuja
(ks. C.6). Patentin voi pitdd voimassa enintdan 20 vuotta hakemuksen tekemispaivasta.

Laakeaineita ja kasvinsuojeluaineita koskevien patenttien voimassaoloaikaan voi tietyin edellytyksin
saada viiden vuoden voimassaoloajan pidennyksen (ks. 1). Voimassaoloaikaa voi jatkaa
hakemuksesta viela enintd&n kuudella kuukaudella, jos ladke on erikseen hyvaksytyn ohjelman
mukaisesti tutkittu lapsilla. Pidennystd eli niin sanottua lisasuojatodistusta (Supplementary
Protection Certificate, SPC) taytyy hakea erikseen.

Hyddyllisyysmallin rekisterdinti on voimassa nelja vuotta hakemuksen tekemispdaivasta, minka
jalkeen rekisterointi taytyy uudistaa maksamalla uudistamismaksu (ks. J.3.6). Rekisterdinnin voi
uudistaa kaksi kertaa: ensin neljaksi vuodeksi ja sen jalkeen vield kahdeksi vuodeksi. Suoja-aika on
enintdan 10 vuotta hakemuksen tekemispéaivasta.

A.13 Asiakirjojen julkisuus

Patenttijarjestelma perustuu vaihtokauppa-ajatukseen: Oikeudenhaltija saa madaraajaksi
yksinoikeuden keksintb6nsa ja sen vastapainona julkistaa keksinnon.

Kansallista patenttia koskevat asiakirjat ovat julkisia patentin myontamispaivasta lukien (PatL 22 8).
Patenttihakemuksen asiakirjat tulevat julkisiksi, vaikka patenttia ei vield ole mydnnetty, kun on
kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispaivasta (ks. C.2.1) tai aikaisimmasta
etuoikeuspaivasta (ks. C.2.2). PRH laatii julkiseksi tulleesta patenttihakemuksesta ja myonnetysta
patentista julkaisut (ks. C.5.2).

Hyddyllisyysmallia koskevat asiakirjat ovat julkisia hyddyllisyysmallin rekisterdintipaivasta lukien tai
viimeistaan, kun on kulunut 15 kuukautta hakemuksen tekemispaivasta tai aikaisimmasta
etuoikeuspaivasta (ks. J.3.6) (HmL 18 8). PRH laatii julkiseksi tulleesta hyddyllisyysmalli-
hakemuksesta ja rekistergidysta hyddyllisyysmallista julkaisut.

Ennen julkiseksi tuloa hakemusten asiakirjat ovat salassa pidettavia (PatL 7 a § 2 mom.).

Julkiseksi tulleita patentti- ja hyodyllisyysmallihakemuksia seka patentteja ja hyodyllisyysmalleja voi
tutkia patenttitietokannoista. PRH:n patenttitietopalvelu sisaltdd tiedot suomalaisista patenteista,
hyddyllisyysmalleista ja lisdsuojatodistuksista (SPC) ja niihin liittyvat asiakirjat.



https://www.prh.fi/pph
https://www.prh.fi/patenttimaksut
https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit/maksut.html
https://patenttitietopalvelu.prh.fi/fi/
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A.14 Muutoksenhaku

PRH:n kansallisissa patentti- ja hyodyllisyysmalliasioissa antamiin lopullisiin  paatdksiin on
mahdollista hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen (PatL 26, 27 ja 27a 8§, HmL 22 ja 23 8).
Paatoksen saaja voi valittaa, jos paatds on hanelle vastainen. Paatokseen, johon on mahdollista
hakea muutosta, liitetdédn valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakua varten. Muutosta on
haettava 60 paivan kuluessa paatoksen tiedoksi saamisesta. Muutosta haettaessa on suoritettava
vahvistettu maksu.

Markkinaoikeuden paatokseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myontaa valitusluvan. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on
tehtava 30 paivan kuluessa markkinaoikeuden paatoksen tiedoksisaannista.

A.15 Patentin mitatointi- ja loukkauskanteet

Sen jalkeen, kun PRH on myoéntéanyt patentin ja yhdeksan kuukauden vaiteaika on kulunut, ainoa
mahdollisuus kumota patentti on nostaa mitatdintikanne markkinaoikeudessa.

Patentinhaltijan pitda itse valvoa, ettei hanen patenttiaan loukata. Jos loukkaus tapahtuu, eika haltija
paase sopimukseen loukkaajan kanssa, han voi nostaa kanteen loukkaajaa vastaan
markkinaoikeudessa.  Markkinaoikeus  ratkaisee @ myds  hyddyllisyysmalleja  koskevat
loukkauskanteet.

Suomessa kansallisesti voimaansaatettuja eurooppapatentteja  koskevia mitatointi- ja
loukkauskanteita kasitellaan sekd  markkinaoikeudessa  etta EU:n yhdistetyssa
patenttituomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC). Kaikki yhten&ispatentteja koskevat kanteet
kasitelladn UPC:ssa.
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B. Kansallinen patenttihakemus

B.1 Yleista

Patenttihakemus kasittda hakemuskirjan (hakemuslomakkeen) liitteineen. Hakemuksen liitteind on
oltava keksinnon selitys, patenttivaatimukset, mahdolliset piirustukset ja tiivistelm&. Hakemukseen
on tarvittaessa liitettdva myos lausunto oikeudesta keksintoon, asiamiesvaltakirja ja
etuoikeustodistus. Patenttihakemuksen eri osia kasitellaan kappaleissa B.3-B.6.

Patenttihakemus on tehtava kirjallisesti. Asiakirjojen ulkoasua kasitelladn tarkemmin kappaleessa
B.8.

Jos hakija haluaa hakemukselleen nopeutettua kasittelya PRH:ssa (ks. A.10.1), pitaa pyyntd tehda
hakemusta tehtéessa.

B.1.1 Patentoitavissa oleva keksinto

Patentti voidaan myontdd mihin tekniikan alaan tahansa liittyvdan keksintdon, jota voidaan kayttaa
teollisesti (PatL 1 8). Keksinnén on oltava uusi siihen verrattuna, mika on tullut tunnetuksi ennen
hakemuksen tekemispéaivaa ja sen on erottava siita olennaisesti (PatL 2 8).

Patenttilain 1 8:ssa, 1 a 8§:ssa ja 1 b 8:ssa luetellaan keksintdja, joita ei katsota luonteeltaan
teknisiksi, ja sellaisia keksint6ja, joille ei muista syistd myonneta patenttia.

Keksinnoksi ei katsota pelkastaan
1) loyto4, tieteellista teoriaa tai matemaattista menetelméaa,
2) taiteellista luomusta,

3) suunnitelmaa, saantda tai menetelmaa, alyllista toimintaa, pelia tai liiketoimintaa varten
taikka tietokoneohjelmaa eika

4) tietojen esittamista (ks. E.6).

Keksinnoksi ei mydskaan katsota kirurgista tai terapeuttista kasittelya tai diagnoosia tarkoittavaa
menetelmaé, joka kohdistetaan ihmisiin tai elaimiin (ks. E.8.1.1).

Patenttia ei mydnneta kasvilajikkeisiin tai eldinrotuihin eiké olennaisesti biologiseen menetelmaan
kasvien tai eldinten jalostamiseksi (ks. E.8.2).

Muodostumisensa ja kehityksensé eri vaiheissa oleva ihmiskeho seké pelkdstdan sen ainesosaa,
geenin sekvenssi tai osasekvenssi mukaan lukien, koskeva l6yt6 eivat voi olla patentoitavissa olevia
keksintgja (ks. E.8.3).

Patenttia ei mydskaan myonneta keksintoon, jonka kaupallinen hyddyntaminen on yleisen
jarjestyksen tai hyvien tapojen vastaista (ks. E.8.3).

B.1.2 Hakemuksen kieli, pdatoskieli ja kdannokset

Kansallisen patenttihakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ks. myds B.1.3). PRH
laatii hakemusta koskevat paatokset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ks. C.2.4). Hakemuksen
kieli ja paatoskieli vaikuttavat siihen, mitd kaannoksia hakemuksesta pitda kasittelyn aikana toimittaa
PRH:een.

Jos hakemus on laadittu suomeksi tai ruotsiksi, paatéskieli PRH:ssa on vastaavasti suomi tai ruotsi.
Talloin vireilla olevat patenttivaatimukset ja tiivistelma pitaa kaantaa toiselle naista kielista ennen
kuin hakemus PatL 22 §:n mukaan tulee julkiseksi.

Jos hakemus on laadittu englanniksi ja hakija haluaa myds PRH:n paéattkset englanniksi, pitaa sita
nimenomaisesti pyytaa hakemusta tehtéessa.
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Jos hakemus on laadittu englanniksi ja hakija on pyytanyt paatdskieleksi englantia, hakijan on
toimitettava patenttivaatimusten ja tiivistelmén kaannods suomeksi tai ruotsiksi ennen kuin hakemus
PatL 22 §&:n mukaan tulee julkiseksi. Tiivistelman ja vaatimusten k&&nndsten pitaa olla samalla
kielellda. Patenttivaatimusten k&dannos on PatL 60 8 1 momentissa madritellyn véliaikaisen suojan
ehtona.

Jos hakemus on laadittu englanniksi, mutta hakija ei halua englanninkielisté kasittelyd PRH:ssa,
hakijan pitéda toimittaa koko hakemuksen k&d&dnnés suomeksi tai ruotsiksi.

B.1.3 Perusasiakirja

Patenttilain 13 §:n mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, etté patenttia haetaan johonkin,
mika ei ole kaynyt selville perusasiakirjasta eli hakemuksesta siind muodossa, kun hakemus on
tehty. Patenttihakemuksen muutoksia kasitellaan kasikirjan kappaleessa H.3.

Suomalaisen patenttihakemuksen, patenttilain 38 8:n mukaan kéasiteltavaksi otettavan
patenttihakemuksen ja kansalliseksi hakemukseksi muunnetun eurooppapatenttia koskevan
hakemuksen perusasiakirja on suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen selitys piirustuksineen seka
patenttivaatimukset, jotka sisaltyivat hakemukseen tekemispaivana (ks. C.2.1). Jos nama asiakirjat
eivat ole sanottuna ajankohtana siséltyneet hakemukseen, perusasiakirjana pidetaén taman jalkeen
ensiksi annettua suomen-, ruotsin- tai englanninkielista selitysté ja patenttivaatimuksia, jos ndiden
sisalto selvasti vastaa mainittuna ajankohtana PRH:ssa olevien asiakirjojen siséltoa (PatA 21 8)

Patenttilain 31 8:n mukaisesti jatketun kansainvélisen patenttihakemuksen perusasiakirjaksi
katsotaan

1) jos hakemuksen jatkamiseksi vaaditaan kaannos, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu
selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten k&annés niine muutoksineen, joita siihen
on tehty patenttiasetuksen 52 b 8:ssa sdaadetyn maaraajan kuluessa; tai

2) jos hakemus on laadittu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisend, patenttilain 31 8:n
mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten jaljennds.

B.2 Hakemuskirja

Hakemuskirjan eli hakemuslomakkeen on oltava hakijan tai hdnen asiamiehensa allekirjoittama.
Hakemuslomakkeessa on oltava (PatA 2 8):

¢ hakijan nimi, kotipaikka ja osoite seka, jos hakijaa edustaa asiamies, myds tdméan kotipaikka
ja osoite

e keksijan nimi ja osoite
o keksinnon lyhyt ja asiallinen nimitys

e jos useat yhdessa hakevat patenttia, ilmoitus siitd, kuka heista on oikeutettu tai, jos hakijat
kayttavat asiamiestd, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta
vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset

e jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus,
ilmoitus tasta

e iImoitus hakemuksen liitteista

e jos hakija haluaa hakemusta koskevien paatdsten antamisen englannin kielelld, tata koskeva
pyynto

Jos hakemuslomakkeessa  pyydetddn  etuoikeutta  ailemmasta  hakemuksesta, on
hakemuslomakkeessa ilmoitettava aiemman hakemuksen paivamaara, maa ja numero (PatA 10 §).
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Jos hakemukseen liittyy PatL 8 a 8:n mukainen biologisen materiaalin talletus, on sen kaytava ilmi
hakemuslomakkeesta (ks. B.9.2).

B.3 Selitys
B.3.1 Selityksen riittavyys

Hakemuksen selityksessé keksintd kuvataan yksityiskohtaisesti. Patenttilain 8 §8:n mukaan keksinto
on ilmaistava hakemuksen selityksessa niin selvasti ja taydellisesti, etta alan ammattilainen
ymmartaa keksinnon periaatteen ja pystyy kayttamaan keksintdéa (vrt. EPO GL, F-lll, 1 ja 3).
Keksinnon toistaminen ei saa riippua pelkasté sattumasta, vaan alan ammattilaisen taytyy pystya
paatymaan samaan tulokseen hakemuksen ohjeita noudattamalla. Keksinndén on toisin sanoen
oltava alan ammattilaisen toisinnettavissa.

Selityksen taytyy sisaltaa ainakin yksi keksinnon sovellutusesimerkki tai sovellutusmuoto, joka on
selostettu riittavan yksityiskohtaisesti, niin ettd alan ammattilainen pystyy sen perusteella
toteuttamaan keksinndn. Keksinndn selitys saa kuitenkin sisdltada ainoastaan sellaista, mika on
tarpeen keksinnon selventamiseksi (PatA 17 8). Ei ole tarpeellista eikd toivottavaa, etta
hakemuksessa esitetdan keksinndon kannalta epaolennaisia yksityiskohtia, jotka kuuluvat alan
ammattilaisen yleistietoihin tai jotka alan ammattilainen |6ytdd hakemuksen tekemispaivana
tunnetusta tekniikasta.

Jos vaatimusten suojapiiri on laaja, selitysosassa on esitettava riittavasti sovellutusesimerkkeja tai
sovellutusmuotoja, jotta ne kattavat kohtuullisesti vaatimusten suojapiirin (PatM 4 8). Hakemukseen
pitdd sisadltya riittavasti tietoja, jotta alan ammattilainen pystyy toteuttamaan keksinndn
sovellutusesimerkkien pohjalta koko vaatimusten laajuudelta ilman kohtuutonta vaivaa ja
tarvitsematta keksinndllisia taitoja.

Kun keksintdna esitetdan yleisen rakennekaavan avulla maaritelty ryhma yhdisteita, joille on
iimoitettu samankaltainen kayttdala, selityksessd on oltava riittdvan monipuolinen maara
esimerkkeja, joissa esitettyjen tietojen avulla alan ammattilainen pystyy valmistamaan myds ne
vaatimuksen tarkoittamat yhdisteet, joiden valmistuksesta ei ole esimerkkeja.

B.3.2 Selityksen rakenne ja sisalto

Selityksen alussa on oltava keksinnon lyhyt ja asiallinen nimitys. Selitys kasittéa yleisen ja erityisen
osan (PatM 4).

Selityksen yleisessa osassa esitetdan aluksi keksinndn kayttdala ja ennestdén tunnettu tekniikka
silla alueella, jota keksintd koskee. Tassa tekniikan tason kuvauksessa on mainittava hakijan
tiedossa olevat patenttijulkaisut ja muu kirjallisuus, joissa esitetddn ratkaisuja, joiden pohjalta
keksintd on syntynyt. Kirjallisuusviitteitd esitettdessa on noudatettava WIPOn standardia ST.14
(PatM 8 8).

Selityksen yleisessé osassa esitetddn myos, mita erityista keksinndlla saavutetaan tunnettuun
tekniikkaan verrattuna. Siind kerrotaan, mitd ongelmia tai puutteita aikaisempaa tekniikkaa
kaytettaessa on ilmennyt ja miten keksint6 ratkaisee ndmé ongelmat. Téméan kohdan on vastattava
patenttivaatimuksia. Se voi olla esimerkiksi viittaus patenttivaatimuksiin. Ellei keksinndsta
sellaisenaan ilmene, kuinka sitd voidaan kayttaa teollisesti, tama on mainittava selityksessa (PatM
4 8).

Selityksen  erityisessd  osassa  keksintd  selitetddn  yksityiskohtaisesti  ensisijaisesti
sovellutusesimerkkien tai sovellutusmuotojen avulla ja mahdolliseen piirustukseen viittaamalla.

Selityksessd ei saa kayttda tekaistuja nimityksid. Tavaramerkkid voidaan kuitenkin kayttaa
selityksessé sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa asianomaista tavaraa ei voida sopivasti ilmaista
muulla vakiintuneella nimityksella. Tallin selityksestd on kuitenkin kaytava ilmi, ettd kyseessa on



https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/f_iii.html
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-14-01.pdf
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tavaramerkki. Suomessa rekisterdity tavaramerkki on ilmaistava tunnuksella ® tai muulla tavalla.
Tavaran laji on aina mainittava (PatM 6 8).

Jos selitykseen kuuluu piirustus, on luettelo piirustuksen kaikista kuvioista yleensa esitettava
selityksen erityisen osan johdantona (PatM 4 8). Selityksen tekstiosan ja piirustusten on oltava
toisistaan erilladn. Taulukoita seka kemiallisia ja matemaattisia kaavoja voidaan sisallyttaa tekstiin
(PatM 7 8).

Biologisen materiaalin kuvaavista koskevia erityisvaatimuksia kasitellaan kappaleessa B.9.

Jos keksintoon kuuluu vahintdéan kymmenen perakkaista, tdsmallisesti maariteltya nukleotidia
kasittava nukleotidisekvenssi tai vahintdan nelja perakkaista, tasmallisesti maariteltyd aminohappoa
kasittdva aminohapposekvenssi, selitysosassa on oltava néista luettelo (ks. B.9.4).

B.4 Patenttivaatimukset

B.4.1 Patenttivaatimusten tasmallisyys

Keksintod on esitettava patenttivaatimuksissa ymmarrettavasti, selkeasti, tismallisesti ja ytimekkaasti
(PatL 8 8). Edellytys koskee sekd yksittdisia vaatimuksia (itsenaisia ja epéaitsendisid) ettd
vaatimusasetelmaa kokonaisuudessaan. Vaatimusten tasmallisyys on ensiarvoisen tarkead, koska
vaatimukset maarittavat haetun suojapiirin laajuuden. Tasta syystd vaatimuksissa kaytettyjen
kasitteiden taytyy olla, jos mahdollista, alan ammattilaisen ymmarrettavissa yksin vaatimusten
sanamuodon perusteella. Koska eri kategorioiden vaatimukset maarittavat erilaisia suojapiireja,
vaatimuksen muotoilu ei saa jattaa epaselvaksi sen kategoriaa.

Patenttivaatimusten ja hakemuksen selitysosan valilla ei saa olla ristiriitaa. Itsenaisissa
vaatimuksissa pitdd esittdd kaikki keksinndn olennaiset piirteet. Piirre on olennainen, jos
hakemuksen selitysosan perusteella on ilmeista, ettei ratkaisu toimi ilmoitetulla tavalla ilman piirretta.
Yleisiin kasitteisiin implisiittisesti sisaltyvia piirteitd ei tarvitse kuitenkaan mainita erikseen.
Esimerkiksi autoon kohdistuva patenttivaatimus siséaltaa implisiittisesti auton pyorat.

Tarkoitetun vaikutuksen perusteella maariteltyja ns. toivomusluonteisia vaatimuksia ei
paasaantoisesti sallita. Vaatimus on toivomusluonteinen, jos alan ammattilaiselle ei itse
vaatimuksesta selvia, miten tarkoitettu vaikutus on saavutettavissa. Jos ainoaksi eroksi vaatimuksen
ja ennestéan tunnetun tekniikan valilla jaa pelkén tarkoitetun vaikutuksen maaritteleva piirre, piirre
ei voi toimia uutuuden tai keksinndéllisyyden perusteena. Harvinaisissa erikoistapauksissa tarkoitetun
vaikutuksen kuvaava maaritelma voidaan sallia, jos keksinnbn maarittely muulla tavoin rajoittaisi
liiallisesti vaatimuksen suojapiiria. Tarkoitetun vaikutuksen on talldin oltava sellainen, etta se on alan
ammattilaisen varmennettavissa selitysosan ja yleisen tiedon perusteella ilman keksinndllisia taitoja
tai kohtuutonta kokeilua koko suojapiirin laajuudelta.

Keksintd maaritelladn patenttivaatimuksessa normaalisti kayttden positiivisia maadaritteitda, mutta
joissain poikkeustapauksissa keksintdd voidaan kuvata kayttden myds negatiivisia maaritteita.
Téallaisia patenttivaatimuksen siséltamia kielteisid maaritteitd, joilla suljetaan pois tietty osa
vaatimuksen muutoin méaarittelemasta suojapiiristd, kutsutaan erottamislausumaksi (disclaimer).
Erottamislausuman kayton yleisena periaatteena on, etta sitd kaytetaan vain silloin, kun keksintoa
ei voida maaritella selkeasti ja ytimekkdasti myonteisilla maaritteilla tai myonteiset maaritteet
rajoittaisivat kohtuuttomasti vaatimuksen suojapiirid. Erottamislausuma voi siséltya alkuperaiseen
patenttivaatimukseen tai se voidaan lisata vaatimukseen jalkikateen (ks. H.3.2.5).

Patenttivaatimuksessa kuvatun keksinnén on kuuluttava, jos mahdollista, tuote-, laite-, menetelma-
tai kayttoryhmaan (PatA 14 8):

e Tuote tai laite on yleensd maariteltdva ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset
yksityiskohdat. Lahempi maarittely, jos keksintba ei sopivasti voida ilmaista muulla tavoin,
voi tapahtua esittdmalla sen yksityiskohtien toiminnat tai tehtavat (PatM 14 §).
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e Tuote, erityisesti kemiallinen tuote, voidaan, jos sen mé&arittely muuten on huomattavan
vaikeaa, maaritella myds ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-process)
tarvittaessa yhdessa muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa (PatM 14 8).

e Menetelma maaritellaan toimenpiteitd tai toimintoja koskevilla tiedoilla ja tarvittaessa
menetelmassa kaytettavia laitteita ja tuotteita koskevilla tiedoilla (PatM 16 8).

o Kayttéa koskevassa vaatimuksessa ilmoitetaan se erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai
menetelm&a kaytetaan. Tarvittaessa patenttivaatimukseen voidaan sisallyttdd myos tuotetta
tai menetelmaa koskevia selventavia tietoja (PatM 17 8).

Patenttivaatimuksissa ei paasaantotisesti kayteta tavaramerkkeja (PatM 6 8), koska tavaramerkilla
viitattu tuote tai ominaisuus ei valttamatta saily samanlaisena koko patentin voimassaoloaikaa.
Kansainvalisesti yleisesti tunnettuja tavaramerkkeja saa kayttaa, jos niiden merkityksen katsotaan
olevan tdsmallinen (esim. caterpillar belt, bowdenkaoysi, teflon, bluetooth).

Standardit ovat verrattavissa tavaramerkkeihin, koska niidenkin sisalté voi muuttua ajan myoéta. Jos
patenttivaatimuksessa viitataan standardiin, standardin on oltava riittavasti yksiloity esim.
julkaisuajankohdan ja versionumeron avulla. Piirteiden maarittely vaatimuksissa standardilla on
lahtokohtaisesti toivomusluonteista eika tallaisia piirteita siksi yleensa hyvaksyta vaatimuksessa, jos
keksinté voidaan maaritella tarkasti jollakin muullakin tavalla, joka ei rajoita suojapiiria
tarpeettomasti. Jos kuitenkin standardista on tuotu jokin oleellinen piirre vaatimukseen,
standardiviittaus voi olla osana vaatimusta. Siltd osin kuin standardiviittaus on toivomusluonteinen
piirre, vaatimuksen keksinnéllisyys ei voi perustua pelkéastaan siihen.

Suhteelliset kasitteet ("ohut”, "voimakas", "leved") ovat epatasmallisia, ellei kasite muodosta jotain
tunnettua maarittelya kyseisella tekniikan alalla, esim. ohutkalvotekniikka. Suhteellinen kasite ei voi
maaritella olennaista eroa tunnetun tekniikan ja keksinndn valilla.

non non

Kun vaatimuksissa esiintyy likimaaraisia termeja ("noin", "olennaisesti", "suunnilleen"), tdsmallisyys
riippuu asiayhteydesta. Likim&arainen termi voidaan hyvaksya, ellei sen kayttd estd keksinnén
yksiselitteista erottautumista tunnetusta tekniikasta.

Jos vaatimuksissa kaytetaan parametreja, niiden on oltava yleisesti kaytettyja tai parametrien
maadrittelyn on kaytava ilmi vaatimuksesta.

B.4.2 Patenttivaatimusten yhtenaisyys

Samassa hakemuksessa ei saa hakea patenttia kahteen tai useampaan toisistaan rippumattomaan
keksintéon (PatL 10 8). Keksintdjen katsotaan olevan toisistaan riippuvaisia, jos kaikkien keksintdjen
valilla on tekninen yhteys siten, ettd niille on yhteistd yksi tai useampi samanlainen tai
vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisella erityispiirteella tarkoitetaan sellaista teknista
ominaisuutta, joka kussakin keksinndssa, keksinttéd kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee
muutosta tekniikan tasoon verrattuna (PatA 16 8§).

Patenttihakemuksen yhtendisyyden arviointia kasitelladn tarkemmin kappaleessa H.1.
Epayhtenaisyyden vaikutusta hakemuksen uutuustutkimukseen késitelladn kappaleessa D.1.1.2.
Suomeen jatketun kansainvalisen hakemuksen epayhtendisyyttéa koskevia erityispiirteita kasitellaan
kappaleessa K.10.

B.4.3 Patenttivaatimusten muotoilu

Patenttivaatimuksia voi olla yksi tai useampia, mutta kukin patenttivaatimus saa sisaltaa vain yhden
keksinnoén.

Patenttivaatimus ei saa sisaltaa siina esitettyyn keksintoon nédhden asiaan kuulumatonta tai hakijan
pyytamaan yksinoikeuteen ndhden epéolennaista tietoa, kuten esimerkiksi mainintoja kaupallisesta
hytdysta tai muista ei-teknisista asioista (PatA 14 8).
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Patenttivaatimuksessa on oltava piirustuksia vastaavat, mieluiten suluissa olevat viittausmerkit.
Vaatimuksesta on kuitenkin ilman viittausmerkkejakin kaytava selvasti ilmi se, mille suojaa haetaan.
Vaatimuksissa ei hyvaksytd yleisia huomautuksia, esimerkiksi "kuten on selitetty” tai "kuten
piirustuksessa on esitetty". Vaatimuksissa voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti viitata suoraan
piirustuksen diagrammeihin tai vastaaviin. (PatM 22 §, PatM 23 8).

Seké patenttivaatimukset ettd selitys voivat sisaltda kemiallisia tai matemaattisia kaavoja, mutta
eivat piirustuksia. Vaatimukset saavat sisaltdé taulukoita vain, jos se keksinndn kohteesta johtuen
on selvasti tarpeellista.

Biologisen materiaalin kuvaamista patenttivaatimuksissa kasitellaan kappaleessa B.9.
B.4.3.1 Itsendiset ja epaitsendiset vaatimukset

Patenttivaatimus voi olla itsendinen tai epaitsendinen. Itsendinen vaatimus maarittelee
patenttisuojan laajuuden. Epaitsendinen vaatimus tarkoittaa jossain toisessa vaatimuksessa esitetyn
keksinndn toteuttamismuotoa ja kasittéaa siksi taméan vaatimuksen kaikki maaritteet. Vaatimukseen
voidaan liittdéd yksi tai useampia epditsenaisia vaatimuksia (PatA 15 8).

Samassa hakemuksessa saa esittdd useita eri ryhmiin kuuluvia itsenaisia patenttivaatimuksia,
esimerkiksi tuotetta ja menetelmaa koskevia vaatimuksia. Eri ryhmiin kuuluvissa itsendisissa
vaatimuksissa keksintd voidaan maaritella samansisaltoisten tietojen avulla (PatM 18 §). Useita
samaan ryhmaan kuuluvia itsenéisia patenttivaatimuksia saadaan esittaa hakemuksessa vain siina
tapauksessa, ettd kaikki seuraavat ehdot tayttyvat:

1) keksinnot perustuvat samaan keksinnoélliseen ajatukseen,
2) keksinnot kuuluvat teknisesti hyvin laheisesti yhteen ja

3) on ilmeisen vaikeaa maaritella keksintdja kyllin tarkasti esimerkiksi vaihtoehtojen
muodossa, jos ne esitetddn  yhteisten  mé&aritteiden avulla  samassa
patenttivaatimuksessa.

MyOs  lahetin-vastaanotintyyppiset  keksinnét voidaan  esittdd  erillisind, itsendisina
patenttivaatimuksina (PatM 19 8). Patenttivaatimuksissa esitettyjen keksintéjen on oltava toisistaan
riippuvaisia (ks. B.4.2).

Hakemuksessa ei ole kuitenkaan hyvaksyttavaa esittaa useita itsenaisia vaatimuksia, jotka koskevat
samaa keksintda, joka on maaritelty itsendisissa vaatimuksissa kussakin eri tavalla. Esimerkiksi
sellainen vaatimusyhdistelmd ei ole hyvaksyttavissa, jossa tuote on maadritelty yhdessa
vaatimuksessa valmistusaineiden ja toisessa vaatimuksessa valmistusolosuhteiden tai parametrien
avulla.

Itsendinen vaatimus voi viitata toiseen itsendiseen vaatimukseen. Nain on esimerkiksi silloin, kun
vaatimus viittaa eri ryhmaan kuuluvaan vaatimukseen (esim. "Menetelm& patenttivaatimuksen 1
mukaisen tuotteen valmistamiseksi..." tai "Laite patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelman
toteuttamiseksi..."). Samoin toiminnallisessa yhteydessa toisiinsa olevia osia koskevassa
hakemuksessa (esim. pistorasia ja pistotulppa) voidaan itsendisessd vaatimuksessa, joka
maadrittelee yhden osan, viitata toisen osan maarittelevaan itsenaiseen vaatimukseen (PatM 20 8).
Naissa tapauksissa on kuitenkin harkittava, missa laajuudessa vaatimukseen sisaltyvat ne
erityispiirteet, jotka on esitetty vaatimuksessa, johon siiné viitataan.

Kun epéitsenédinen patenttivaatimus viittaa useaan edelliseen vaatimukseen, vaatimus voidaan
muotoilla esimerkiksi seuraavasti: “jonkin vaatimuksen 1-5 mukainen”, "vaatimuksen 1, 2, 3, 4 tai 5
mukainen” tai "minka tahansa vaatimuksen 1-5 mukainen”. Muotoa "vaatimusten 1-5 mukainen”
voidaan kayttaa silloin, kun vaatimuksen mukainen toteutusmuoto kasittdéa yhta aikaa kaikki

vaatimuksissa 1-5 esitetyt maaritteet.
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Epaditsenainen vaatimus voi viitata suoraan tai toisen epditsenaisen vaatimuksen vélityksella yhteen
tai useampaan edelld olevaan itsendiseen vaatimukseen. Patenttivaatimukset on ryhmiteltava
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla (PatM 21 8).

B.4.3.2 Patenttivaatimusten kaksiosainen muoto
Patenttivaatimuksen pitaa sisaltaa
1) johdanto, jossa esitetdan keksinndn nimitys ja tekniikan taso, seké

2) tunnusmerkkiosa, jossa esitetaan se, mika keksinndssa on uutta ja omalaatuista.
Tunnusmerkkiosa aloitetaan sanoilla "tunnettu siitd, ettd" tai muulla vastaavalla
ilmaisulla. (PatA 14 §, PatM 12 §)

Patenttivaatimukset voidaan tarvittaessa laatia muunkin muotoisiksi, jos tdhan on erityista syyta
(PatM 12 8). Kaksiosaista muotoilua on kuitenkin suositeltavaa kayttaa aina, kun keksinndsta
voidaan selvasti erottaa jokin osa, joka on muutos ennestaan tunnettuun tekniikkaan nahden.

Patenttivaatimuksen maaritteleman keksinnon patentoitavuutta arvioitaessa ei ole merkitysta silla,
onko keksinnon piirteet esitetty vaatimuksen johdannossa vai tunnusmerkkiosassa.
Patenttivaatimusta tarkastellaan kokonaisuutena.

Patenttivaatimuksen johdannossa esitetdaan keksinndn nimitys ja ilmoitus tekniikasta, johon
verrattuna keksintd on uusi, jos tallainen ilmoitus on tarpeellinen. Téllaista tunnetun tekniikan
ilmoittamista sovelletaan ainoastaan itsenaisiin vaatimuksiin. Niissa on tarpeen mainita vain ne
keksinndn ennestaan tunnetut piirteet, jotka ovat merkityksellisia keksinndn kannalta. Jos keksintd
esimerkiksi koskee kameraa mutta siind on keksinndllista vain suljin, patenttivaatimuksen
johdannossa riittda sanamuoto: "Polttotason sulkimella varustettu kamera”, jolloin ei tarvitse viitata
kameran muihin tunnettuihin piirteisiin, kuten linsseihin ja etsimeen.

Patenttivaatimuksen tunnusmerkkiosassa ilmoitetaan se, mikéa keksinndssa on uutta ja omalaatuista
eli ne tekniset piirteet, joille haetaan suojaa yhdistettyina johdannossa mainittuihin piirteisiin.
Tunnusmerkkiosa aloitetaan sanoilla "tunnettu siita” tai muulla vastaavalla iimaisulla. Sana "tunnettu”
kirjoitetaan korostettuna normaalista tekstista eroavalla tavalla. (PatM 12 §, PatM 31 § 2 mom.)

Jos patenttivaatimuksen tunnusmerkkiosan yksi tai useampi piirre yhdistettyna vaatimuksen
johdannon kaikkiin piirteisiin osoittautuu ennestéaén tunnetuksi yhdesta julkaisusta ja talla julkaisun
mukaisella yhdistelmalla lisaksi on sama vaikutus kuin silla on keksinnén mukaisessa
kokonaisuudessa, tallainen piirre on siirrettédva johdantoon. Jos patenttivaatimus kuitenkin koskee
uutta kokonaisuutta ja piirteiden jako johdannon ja tunnusmerkkiosan valilla voitaisiin tehda
useammalla kuin yhdella tavalla, hakijan ei tarvitse muuttaa jakoa, ellei hakijan valitsema tapa ole
virheellinen. Patenttivaatimuksen johdannon ja tunnusmerkkiosan valista jakoa ei tarvitse muuttaa
silloin, kun edellisessa kohdassa mainittu julkaisu on PatL 2 8:n 2 momentin toisen tai kolmannen
virkkeen mukainen julkaisu eli ns. yhteensattumajulkaisu (ks.E.3.2).

Patenttivaatimusten kaksiosaisen muodon tarkoitus on selvittaa lukijalle, mitké keksinnén piirteet
yhdistelmana ovat osa ennestdaan tunnettua tekniikkaa. Jos tdma kay riittdvan selvasti ilmi selityksen
tunnetun tekniikan kuvauksesta, ei ole valttamatonta kayttaa kaksiosaista muotoa.

Patenttivaatimuksen jakaminen johdantoon ja tunnusmerkkiosaan ei aina muutenkaan sovi
parhaiten keksinnon méaarittelyyn. Kaksiosainen jaottelu voi olla keinotekoinen ja antaa jopa vaaran
tai harhaanjohtavan kuvan keksinngsta. Joissain tilanteissa kaksiosaisuus voi johtaa kohtuuttoman
pitkaan ja vaikeatajuiseen patenttivaatimukseen. Esimerkkeja tapauksista, joihin yksiosainen muoto
saattaa soveltua kaksiosaista paremmin:

e patenttivaatimus kohdistuu kayttoon,

o keksinntn kohteena on samanarvoisten, tunnettujen osien yhdistelma, kun keksinnéllisyys
perustuu pelkastdan tdhan yhdistelmaan,
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o keksinntn kohteena on tunnetun kemiallisen menetelman muunnelma esimerkiksi jattamalla
pois yksi ainesosa tai korvaamalla yksi ainesosa toisella,

o keksintd koskee uutta kemiallista yhdistetta tai yhdisteryhmaa tai

e patenttivaatimuksen kohteena on toiminnallisesti yhteen kuuluvien osien monimutkainen
jarjestelma, jolloin keksinnollisyys koskee muutoksia useissa osissa tai niiden keskindisissa
suhteissa.

B.4.3.3 Laaketieteelliseen kayttoon kohdistuvat patenttivaatimukset

Tunnetut aineet tai seokset, joita ei ole aikaisemmin kaytetty PatL 1 8:n 3 momentin mukaisesti
kirurgiassa, terapiassa tai diagnostiikassa, voivat saada tuotesuojan tallaiseen kayttéon rajoitetulla
tuotevaatimuksella (PatLt 2 &8 4 mom., PatM 15 8§). Talldin puhutaan ensimmaisesta
laéketieteellisesta kaytosta.

Jos tuotteella on ensimmaisessa ladketieteellisessa kaytdssa useita terapeuttisia, diagnostisia tai
kirurgisia kayttdaloja, ne voidaan esittdad samassa hakemuksessa itsendisind vaatimuksina. Taméa
ei yleensa aiheuta epayhtenaisyytta.

Laaketieteellisessa kaytdssa tunnettu aine tai seos voi olla patentoitavissa PatL 2 8:n 5 momentin
nojalla rajoitettuna tiettyyn tdsmallisesti maariteltyyn toiseen laéketieteelliseen kayttoon. Tuotteen
kayton on oltava uusi ja keksinnéllinen. Toisen ladketieteellisen kayton jalkeen keksityt kolmannet
jne. kaytot ovat suojattavissa vastaavasti. Samassa hakemuksessa suojattavien keksintdjen on
taytettava yhtenaisyysvaatimus (PatL 10 §, PatA 16 8).

Laaketieteellistd kayttdd koskevan patenttivaatimuksen taytyy sisaltda termi “kaytettavaksi” (“for
use”), jotta sen katsotaan tayttavan PatL 2 §:n 4 tai 5 momentissa maaritellyt uutuuden edellytykset.
liman termia "kaytettavaksi”’, vaatimuksen tulkitaan kohdistuvan aineeseen tai koostumukseen, joka
soveltuu esitettyyn kayttoon.

Seuraavissa kappaleissa on esimerkkeja ladketieteelliseen kayttoon kohdistuvien vaatimusten
muotoilusta. Muut vaatimusmuodot arvioidaan tapauskohtaisesti.

Ensimmaista laaketieteellistd kayttda koskeva vaatimus on muotoiltava esimerkiksi seuraavasti:
e (Aine) X/ Koostumus, joka kasittaa (ainetta) X, kaytettavaksi ladkeaineena.

o (Aine) X / Koostumus, joka kasittda (ainetta) X, kaytettavaksi terapiassa / diagnostiikassa in
vivo / kirurgiassa.

e Substance X/ Composition comprising X for use as a medicament.

e Substance X/ Composition comprising X for use in therapy / diagnostics in vivo / surgery.
Toista ladketieteellista kaytt6a koskeva vaatimus on muotoiltava esimerkiksi seuraavasti:

o (Aine) X/ Koostumus, joka kasittaa (ainetta) X, kaytettavéaksi (sairauden) Y hoidossa.

o (Aine) X/ Koostumus, joka k&sittda (ainetta) X, kaytettavaksi anti-inflammatorisena aineena
(laékeaineen toiminnan maarittely).

e Substance X/ Composition comprising X for use in the treatment of (disease) Y.
e Substance X/ Composition comprising X for use as an anti-inflammatory medicament.

My6s epditsendisten vaatimusten taytyy sisaltdd termi “kaytettdvaksi® (*for use”). Seuraavat
vaatimusmuodot ovat hyvaksyttavissa:

e (Aine) X / Koostumus, joka kasittaa (ainetta) X, kaytettavaksi patenttivaatimuksen 1
mukaisesti (sairauden Y hoidossa), tunnettu siité, etta...

e Substance X / Composition comprising X for use in the therapy of Y according to claim 1
characterized in that/ wherein...
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o Substance X/ Composition comprising X for use according to claim 1...

Esimerkiksi seuraavien vaatimusmuotojen katsotaan kohdistuvan sairauden hoitomenetelmaan (ks.
E.8.1), eivatkd ne ole hyvaksyttavissa PatL 1 8:n 3 momentin nojalla:

e Aineen X/ Koostumuksen X kaytto terapeuttisena aineena.

o Aineen X/ Koostumuksen X kaytto sairauden Y hoidossa.

e Aineen X/ Koostumuksen X kaytto terapeuttisena aineena hoidettaessa sairautta Y.
e Use of substance X / composition X as a medicament.

e Use of substance X / composition X for treating disease Y.

e Use of substance X / composition X for the treatment of disease Y.

EPOn laajennetun valituslautakunnan paatos G 2/08 koskee toista ja sitd seuraavaa ladketieteellista
kayttoa.

B.5 Piirustukset

Piirustuksista on kaytava ilmi kaikki ne yksityiskohdat, joita tarvitaan selityksen ymmartamiseksi.
Naista yksityiskohdista on kaytettdvd samoja numeroita ja Kkirjaimia seka selityksessa etta
piirustuksissa. Kunkin sovellutusmuodon samat osat on merkittdva kaikissa kuvioissa samoilla
merkeilld. Piirustuksissa ei saa olla muita merkintdja kuin ne, jotka mainitaan selityksessa.
Merkintja ei saa tehda enempédéa kuin selityksen ymmartamiseksi on tarpeellista. Piirustus ei
myoskddn saa sisaltdd selittdvaa tekstia lukuun ottamatta lyhyita ilmaisuja kuten vesi, hoyry,
leikkaus A-B tai suljettu. Lohkokaavioissa, vuokaavioissa tai sahkokytkentékaavioissa on kaytettava
sellaista selittavaa tekstia, joka auttaa niiden valitonta ymmartamista. Kuvioissa ei saa olla niin paljon
yksityiskohtia, ettd ne ovat epaselvia. Kuviot numeroidaan juoksevilla numeroilla tai numeroiden ja
kirjaimien yhdistelmilla (PatM 29 §, PatM 30 §).

B.6 Tiivistelméa

Tiivistelm& on lyhyt yhteenveto selityksessa, patenttivaatimuksissa ja piirustuksissa esitetysta
keksinnosta. Se on tarkoitettu apuvalineeksi silloin, kun keksinndsta on saatava nopeasti tietoa.
Tiivistelm& saa sisaltda korkeintaan 150 sanaa.

Tiivistelmén pitaa perustua perusasiakirjaan ja sen pitaa sisaltaa keksinnoén nimitys. Siina kerrotaan
helposti ymmarrettavalla tavalla se tekninen ongelma, jota keksintd koskee. Lisdksi siina esitetdan
keksinndbn mukaisen ratkaisun paaperiaate. Yhdisteita koskevissa kemian alan hakemuksissa
tiivistelmassa esitetaan se kemiallinen kaava, joka patenttihakemuksessa esiintyvistd kaavoista
parhaiten yksil6i keksinndn. Tiivistelma ei saa siséltdd keksinndn etuja tai arvoa koskevia vaitteita
(PatA 18 §, PatM 26 8). Tiivistelman perusteella on voitava ratkaista, onko itse hakemukseen tai
patenttijulkaisuun tutustuminen tarpeellista.

Jos patenttihakemukseen kuuluu piirustus, yleensa se piirustuksen kuvio, jonka hakija valitsee,
julkaistaan yhdessa tiivistelman kanssa. PRH voi kuitenkin poiketa hakijan kuviovalinnasta. Jos
hakija ei ole valinnut kuviota, PRH voi valita sen. Jokainen tiivistelmassa esitetty ja kuviolla
havainnollistettu keksinnon erityispiirre on varustettava sulkeissa olevalla viittausmerkilla (PatM 27
8).

Tiivistelm&n laatiminen on hakijan tehtéva. Lisaksi hakijan on laadittava tiivistelman k&&annaos toiselle
kielelle (ks. B.1.2). Tiivistelman kdannds toiselle kielelle on jatettdvd PRH:een hyvissa ajoin ennen
hakemuksen julkiseksi tuloa (ks. C.5.1).

Jos Suomessa jatketussa kansainvdlisessd hakemuksessa tai kansalliseksi hakemukseksi
muunnetussa eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa on kansainvalisen
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uutuustutkimusviranomaisen tai EPOn vahvistama tiivistelmda, PRH hyvaksyy sen sisallon
sellaisenaan (PatA 18 § 2 mom.).

B.7 Hakemuksen muut liitteet

Jollei hakijalla ole kotipaikkaa Suomessa, hanella on oltava Euroopan talousalueella asuva
asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hakijaa hakemusta koskevissa asioissa. My6s hakijaa, jolla
on kotipaikka Suomessa, voi edustaa asiamies (ks. A.5). Kun hakija kayttaa asiamiesta, hanen on
annettava tata koskeva kirjallinen valtuutus.

Valtakirjasta pitaa ilmetéa
e valtuutetun nimi,
¢ mitd patenttihakemusta valtuutus koskee: hakemuksen numero ja/tai nimitys,
e paikka ja paivays ja
e hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys.

Valtakirja voi olla kopio valtakirjasta. Valtakirjaa ei tarvita, jos hakemuskirjassa on mainittu
asiamiehen nimi ja hakija on itse allekirjoittanut hakemuskirjan.

Jos hakija ei ole keksija tai ei ole tehnyt keksintdd yksin, on hanen annettava lausunto siitda, mihin
han perustaa oikeutensa keksintdon. Lausunnossa voidaan ilmoittaa, ettd keksintd on siirtynyt
hakijalle esimerkiksi tydsuhdekeksintona, sopimuksella tai perinténa. Siirto voidaan toteennayttaa
myds esim. kauppakirjalla. Hakija voi myds toimittaa siirtokirjan.

Siirtokirjasta pitaa kayda selville:
e siirron saaja,
e mitd patenttihakemusta siirto koskee: hakemuksen numero ja/tai keksinndén nimitys,
e paikka ja paivays ja
o siirtgjan (keksijan) allekirjoitus ja nimen selvennys.

Tullakseen osalliseksi patenttilain 6 §8:ssd mainitusta etuoikeudesta hakijan on kirjallisesti pyydettava
etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmaisen etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen
tekemispaivasta (ks. C.2.2). (PatA 10 8).

B.8 Asiakirjojen muotoilua koskevia muita ohjeita

Seuraavat hakemuksen ulkoasua koskevat ohjeet koskevat paperimuodossa tehtavaa hakemusta.
Kun patenttihakemus toimitetaan sahkoisesti, se on laadittava sellaiseen muotoon, ettd se
tulostettaessa tayttad vastaavat ehdot.

B.8.1 Selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelman ulkoasu

Koska hyvaksytyistd patenttihakemuksista tehdaan julkaisut, naiden julkaisuiden selkeyden ja
yhtendisen ilmeen saavuttamiseksi selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelman ulkoasusta on
annettu ohjeet (PatM 31 8).

Selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelma on laadittava tekstinkasittelylla mustalla varilla valkoiselle,
A4d-kokoa olevalle paperille tai vastaavanlaisiksi sahkdisiksi asiakirjoiksi. Teksti on kirjoitettava
yksipalstaisena kayttamalla 1,5-rivivalia. Fonttikoon on oltava sellaista, etta isojen kirjaimien koko on
vahintddn 0,28 cm (esim. Times New Roman 12 tai Courier New 12). Marginaaliksi pitda jattaa
vasempaan reunaan 2,5-4 cm, ylareunaan 2-4 cm ja alareunaan ja oikeaan reunaan 2-3 cm. Tekstin
on oltava tasaista ja kirjainten on oltava terdvia ja selvasti luettavia.
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Selityksen ja patenttivaatimusten sivut numeroidaan arabialaisin numeroin katkeamattomana
numerosarjana selityksen alusta lahtien. Numerot merkitddn keskelle vahintdan 2 cm:n paahan
sivun ylareunasta. Selityksen ja vaatimusten joka viides rivi tulisi numeroida vahintd&dn 2,5 cm:n
paahan sivun vasemmasta reunasta merkityin arabialaisin numeroin.

Selitys, patenttivaatimukset, tiivistelma ja piirustus pitdaa kukin aloittaa omalta sivultaan. Sama
koskee myos vaatimusten ja tiivistelman k&annoksia.

B.8.2 Piirustusten ulkoasu

Piirustus on laadittava valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperille tai vastaavanlaiseksi sahkdiseksi
asiakirjaksi. Marginaalin pienin leveys vasemmassa reunassa ja ylareunassa on 2,5 cm, oikeassa
reunassa 1,5 cm ja alareunassa 1,0 cm. Piirustuksissa ei saa olla kehysta (PatM 28 8)

Piirustuksen kuvioiden ja kaiken kirjoituksen on oltava selvia ja helposti luettavia. Leikkauspintojen
on oltava vinoviivoitetut tai muulla selkealla tavalla osoitetut. Vareja voidaan kuvioissa kayttaa, jos
siitd on apua kuvioiden ymmartamisen kannalta eivatka luettavuus ja kasiteltdvyys séhkdisissa
jarjestelmissa siita karsi. Jos hakija toimittaa PRH:lle varilliset piirustukset, PRH ei muokkaa
piirustuksista mustavalkoisia.

Kuvioihin ei saa sisallyttdd niin monia yksityiskohtia, etta sen johdosta voi syntyd epaselvyytta.
Yksittaisten kuvioiden valilla on oltava sopivat valit. Piirustuksen sivujen lukumaarasta riippumatta
kuviot on merkittava juoksevin numeroin, esimerkiksi kuvio 1 tai fig 1, tai mahdollisesti niiden
yhteydessa olevin kirjaimin, esimerkiksi kuvio 1a tai fig 1a, mieluiten siiné jarjestyksessa kuin ne on
piirustukseen sijoitettu. Saman sovellutusmuodon samat osat on kaikissa kuvioissa merkittava
samoin merkein (PatM 30 8§).

B.8.3 Mittayksikot

Mittayksikot on ilmaistava kansainvalisen mittayksikkojarjestelman (SI) mukaisesti. Yleensa on
kaytettava vain sellaisia teknisia termeja ja merkkeja, jotka ovat yleisesti hyvaksyttyja asianomaisella
alalla (PatM 32 8).

B.9 Bioteknisiin keksintdihin kohdistuvien hakemusten
erityisvaatimukset

B.9.1 Biologinen materiaali

Biologisella materiaalilla tarkoitetaan patenttilaissa materiaalia, joka siséltaa geneettista tietoa ja
joka pystyy itse lisaantymdaan tai jota voidaan liséta biologisessa jarjestelméssa (PatL 1 8 6 mom.).
Biologinen materiaali kasittaa mm. bakteerit, hiivat, homeet, soluviljelmat ja virukset seka geneettista
tietoa sisaltavat DNA- ja RNA-molekyylit.

Biologinen materiaali voi olla keksinndn kohde, jos se on valmistettu teknisella menetelmalld, kuten
eristimalla tai puhdistamalla, ja jos sille osoitetaan teollinen kayttd. Pelkk& havainto siita, etta
luonnossa esiintyy (aiemmin tuntematonta) biologista materiaalia, katsotaan |6yddksi, jolle ei
myo6nneté patenttisuojaa (ks. E.6.1). (PatL 1 8§ 2 mom. 1 kohta)

Biologinen materiaali, joka on aiemmin kuvattu yleisesti saatavissa olevassa julkaisussa, voidaan
yksildida alalla vakiintuneen kaytdnnon mukaisesti, esimerkiksi taksonomisen nimityksen avulla,
tdydennettynd tarvittaessa viittauksella alan kirjallisuuteen, jossa biologisen materiaalin
systemaattinen kuvaus on esitetty (PatM 9 § 1 mom.). Hakemuksen selitysosassa on talldin
mainittava, mista biologinen materiaali on saatavissa tai miten se on valmistettavissa (PatL 8 a § 1
mom., PatM 9 § 3 mom.).

Biologinen materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, on yksilditdva niin seikkaperaisesti, ettei se ole
sekoitettavissa muuhun biologiseen materiaaliin. Biologinen materiaali tulee yleensa kuvata samalla
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tavalla kuin se on kuvattu alan perusteosten ja raporttien viimeisimmissa painoksissa tai alan
aikakausjulkaisuissa (PatL 8 a 8 1 mom., PatM 9 § 2 mom.). Patenttivaatimuksissa biologinen
materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, voidaan yksil6ida viittaamalla joko suoraan tai epéasuorasti,
jos mahdollista taksonomista nimitysta kayttden, selityksen biologisen materiaalin kuvaukseen
(PatM 24 8).

Jos keksinndn kohteena on tietysté ihmisesta peréisin oleva biologinen materiaali tai jos keksinndssa
kaytetdan tallaista materiaalia, materiaalin kaytolle tai patentoinnille tarvitaan tietoinen ja
vapaaehtoinen suostumus silta ihmiseltd, josta materiaali on peréisin (Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 98/44/EY bioteknologian keksintdjen oikeudellisesta suojasta, annettu
6.7.1998).

Jos keksinnon kohteena on kasveista tai eldaimista peraisin oleva biologinen materiaali tai jos siina
kaytetdaan tallaista materiaalia, patenttihakemuksen tulisi siséltaa tieto tadman materiaalin
maantieteellisestd alkuperésta, jos se tunnetaan. Talla ei ole vaikutusta patenttihakemuksen
tutkimiseen eikd myonnetyn patentin tuottamiin oikeuksiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 98/44/EY).

B.9.2 Biologisen materiaalin tallettaminen

Jos keksintd koskee tai jos keksintda toteutettaessa on kaytettava biologista materiaalia, jota ei ole
yleisesti saatavilla ja jota ei selityksessa pystytéa kuvaamaan toisinnettavasti, on tallainen biologinen
materiaali talletettava keksinnon toisinnettavuuden takaamiseksi (PatL 8 a § 1 mom.). Talletusta
vaativia biologisia materiaaleja voivat olla mm. luonnosta eristetyt mikrobikannat,
kohdentamattomien mutageneesimenetelmien, kuten kemiallisen mutageneesin tai sateilytyksen
avulla valmistetut solut tai mikrobit sek& hybridoomatekniikalla valmistetut, vasta-aineita tuottavat
solut. Talletusmenettely on biologisen materiaalin kirjallista kuvausta tdydentava toimenpide, ja
talletus on osa patenttihakemusta. Talletus on tehtava viimeistddn hakemuksen tekemispaivana, tai
jos etuoikeutta halutaan biologisen materiaalin osalta, viimeistddn hakemuksen etuoikeuspéivana
(PatL 8 8 2 mom., PatL 8 a § 1 mom.).

Biologisen materiaalin tallettamisesta patentin hakua varten on sovittu kansainvalisesti Budapestin
sopimuksella (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms
for the Purposes of Patent Procedure, tehty 28.4.1977, Suomessa valtiosopimukset 56/1985 ja
57/1985). Biologinen materiaali on talletettava Budapestin sopimuksen mukaiseen talletuslaitokseen
tai johonkin muuhun EPON hyvaksymaan talletuslaitokseen Budapestin sopimuksen edellyttamalla
tavalla (PatL 8 a 8 1 mom., PatA 17 a § 1 ja 2 mom.).

Luettelo Budapestin sopimuksen mukaisista talletuslaitoksista julkaistaan WIPOn verkkosivuilla.
seka EPO Official Journal -lehden huhtikuun numerossa. Tiedot Budapestin sopimuksen mukaisten
talletuslaitosten vastaanottamasta biologisesta materiaalista sekd niiden perimistd maksuista
julkaistaan WIPOnN verkkosivuilla (section D). Tiedot vuoden aikana tapahtuvista muutoksista
talletuskaytannossa, kuten uudet talletuslaitokset, julkaistaan EPO Official Journal -lehdessa. PRH
ei osallistu biologisen materiaalin tallettamiseen.

Jos talletettu biologinen materiaali on sellaista, joka ei itse replikoidu (esim. virus, plasmidi, muuta
DNA:ta tai RNA:ta), vaan jota taytyy monistaa biologisessa jarjestelméssa (isantasolussa), tulee
talletusta koskeva tieto antaa myds téllaisesta biologisesta jarjestelmasta (PatM 10 § 2 mom.).

Isantand kaytettdvad biologista materiaalia ei kuitenkaan tarvitse tallettaa, jos se on yleisesti
saatavissa (PatL 8 a 8 1 mom., PatM 9 8) tai saatavissa hakemuksessa kuvatulla tavalla. Talletuksen
tekemisté voidaan kuitenkin edellyttdd esimerkiksi kaytettdessa isdntdorganismia, jolla on keksinnén
toimivuuden kannalta tarkea ominaisuus, joka on hyédynnettavissa vain tata organismia kayttamalla
(PatL 8 a § 1 mom., PatM 10 8).

Hakemuskirjasta tulee kayda ilmi, ettd hakemukseen liittyy PatL 8 a §:n mukainen talletus (PatA 2 §
2 mom. 5 kohta). Hakijan on annettava vakuutus tai muulla tavoin selvitettdva, etta talletus on tehty
Budapestin sopimuksen mukaisesti (PatM 10 § 1 mom.). Lisaksi hakijan tulee hakemuskirjan
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litteend esittaa talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkeista kaikki oleelliset tiedot, jotka ovat
hakijan tiedossa (PatA 17 § 2 mom.).

Talletukseen liittyvat talletusnumerot tulee esittdd patenttivaatimuksissa (PatM 25 8). Talletuslaitos
ja talletusnumero on ilmoitettava PRH:lle 16 kuukauden kuluessa siitd, kun hakemus on tehty, tai
jos etuoikeutta pyydetaan, 16 kuukauden kuluessa siité paivasta, josta etuoikeutta pyydetaan (PatA
17 b 8 1 mom.). PRH voi vaatia jaljenndksen talletuslaitoksen talletuksesta antamasta kuitista
(talletustodistus) (PatA 17 b 8 4 mom.).

Jos talletettu biologinen materiaali menettda elinvoimaisuutensa tai siitd ei muusta syysta voida
saada naytettd, se voidaan korvata saman biologisen materiaalin uudella talletuksella (PatL 8 a § 2
mom., PatA 17 ¢ § 1 mom.). Uusi talletus on tehtdvéa kolmen kuukauden kuluessa siita paivasta, jona
tallettaja on vastaanottanut kansainvaliseltd talletusviranomaiselta ilmoituksen, ettei aikaisemmin
tehdysta talletuksesta enaa ole saatavissa naytettd. Tallettajan on neljan kuukauden kuluessa uuden
talletuksen tekemisesta annettava PRH:lle talletuslaitoksen uudesta talletuksesta antaman kuitin
jaliennds. Kuittia annettaessa on ilmoitettava sen patenttihakemuksen tai patentin numero, johon
talletus kuuluu (PatA 17 ¢ 8§ 2 ja 3 mom.). Jos nain on menetelty, uusi talletus katsotaan tehdyksi
aikaisemman talletuksen tekemispaivana (PatL 8 a § 2 mom.).

Jos talletus on siirretty Budapestin sopimuksen mukaisesti kansainvaliseltd talletusviranomaiselta
toiselle, hakijan on ilmoitettava siirrosta ja ilmoitettava talletukselle annettu uusi numero (PatA 17 b
§ 3 mom.).

Jos laitos on lopettanut toimintansa talletuksessa tarkoitetun biologisen materiaalin kansainvéalisena
talletusviranomaisena tai lakannut suorittamasta Budapestin sopimuksen mukaisia tehtaviaan, eika
tallettaja ole saanut tasta ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa siita, kun kansainvalinen toimisto
on julkaissut tiedon asiasta, voidaan uusi talletus kuitenkin tehd& yhdeksan kuukauden kuluessa
sanotusta julkaisemisesta. Muiden talletuslaitosten osalta edellda mainittu maaraaika uuden
talletuksen tekemiselle alkaa, kun EPO on julkaissut vastaavan tiedon asiasta (PatA 17 ¢ § 2 mom.).

Talletus tulee julkiseksi samaan aikaan hakemuksen kanssa. Asiakirjat ovat julkisia patentin
myodntamispaivasta lukien tai kun 18 kuukautta on kulunut hakemuksen tekemispaivasta tai siita
paivasta, josta etuoikeutta pyydetdan (PatL 22 § 1 ja 2 mom.). Hakijan pyynndsta asiakirjat voivat
tulla julkisiksi aiemminkin, jolloin tiedot talletuslaitoksesta ja talletusnumeroista on annettava
viimeistaan julkaisemispyyntda esitettaessa (PatL 22 § 3 mom., PatA 17 b § 2 mom.).

Kun hakemus tulee julkiseksi, iimoitetaan Patenttilehdessa hakemukseen liittyva talletus ja pyydetty
asiantuntijamenettely (PatA 25 § 2 mom. 3 ja 4 virke). Hakemukseen kuuluvan talletuksen
talletuslaitos ja talletusnumero ilmoitetaan patenttijulkaisussa (PatA 31 § 2 mom. 12 kohta).

Jos patentinhakija esittda toiselle vaatimuksen vedoten hakemukseensa ennen hakemusasiakirjojen
julkiseksituloa, on patentinhakijan annettava pyydettdessa tdlle toiselle suostumus tutustua
hakemusasiakirjoihin ja oikeus saada nayte viljelmasta (PatL 56 § 1 mom.).

B.9.3 Naytepyynto talletetusta biologisesta materiaalista

Jos patenttihakemukseen liittyy biologisen materiaalin talletus, talletuksesta on mahdollista saada
nayte sen jalkeen, kun patenttihakemus on tullut julkiseksi (PatL 8 a 8§ 1 mom., PatL 22 § 6 mom.).

Jos naytteen pyytgjalla on talletuksen tekijdn suostumus naytteen luovutukseen, voidaan
naytepyynto tehda suoraan siihen talletuslaitokseen, johon biologisen materiaalin talletus on tehty.
Budapestin  sopimuksen sovellutussaannén 11.2 kohdan (ii) mukaan kansainvélisen
talletusviranomaisen tulee luovuttaa nayte talletetusta mikro-organismista viranomaiselle,
luonnolliselle tai oikeushenkildlle téallaisen osapuolen pyynnésta edellyttden, ettéa pyyntoon on liitetty
tallettajan ilmoitus, jossa annetaan valtuutus pyydettyyn naytteen luovutukseen.

Jos naytteen pyytajalla ei ole talletuksen tekijan valtuutusta naytteen luovutukseen, on naytepyynto
tehtava patenttiviraston kautta. Jos naytepyyntd liittyy suomalaiseen patenttihakemukseen,
Suomeen jatkettuun kansainvaliseen patenttihakemukseen (PCT) tai tallaiselle hakemukselle
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myonnettyyn patenttiin, naytettd pyydetdaan PRH:n kautta. Eurooppapatenttihakemukseen (EP),
Suomessa voimaansaatettuun EP-patenttiin tai yhtendispatenttiin liittyvat naytepyynnét tehdaan
EPOon.

Patentinhakija voi pyytaa, etta nayte talletuksesta luovutetaan vain erityiselle asiantuntijalle patentin
myoéntamiseen saakka. Kun patentti on myodnnetty, tata rajoitusta ei enaa ole. Jos hakija on pyytanyt
asiantuntijamenettelya ja hakemukselle ei missaan vaiheessa mytnnetéa patenttia (kasittely loppuu
peruutukseen, sillensd jadmiseen tai hylkaykseen), naytteen saa luovuttaa 20 vuoden ajan
hakemuksen tekemispéaivasta vain asiantuntijalle (PatL 22 § 7 mom.).

Pyyntd asiantuntijamenettelyn kaytosta on esitettava PRH:lle 16 kuukauden kuluessa
hakemispdaivasta tai jos etuoikeutta pyydetaan, siita paivasta, josta etuoikeutta on pyydetty (PatA 25
b 8 1 mom.). Asiantuntija voi olla kuka tahansa henkilo, jonka patentinhakija on hyvaksynyt
asiantuntijaksi (PatA 25 b § 4 mom.).

Jos naytepyyntd tehdaan PRH:n kautta, kaytetddn PRH:sta saatavia lomakkeita A, B ja C (PatL 22
§ 8 mom., PatA 25 a § 1 mom., PatA 25 b § 3 mom.). Lomakkeella A esitetdén pyyntod saada nayte
talletetusta biologisesta materiaalista. Lomakkeen allekirjoittaa joko naytteen pyytdja tai
asiantuntijamenettelya kaytettdessa asiantuntija.

Lomakkeella B naytteen saaja antaa sitoumuksensa siitd, ettei han kaytd naytettd muuhun kuin
tutkimustarkoituksiin Lomakkeen B allekirjoittaa joko nadytteen pyytdja tai asiantuntijamenettelya
kaytettdaessa asiantuntija. Naytteen saaja sitoutuu olemaan luovuttamatta naytettd kenellekaan
muulle ennen kuin hakemus on lopullisesti ratkaistu, ja jos patentti mydnnetaan, ennen kuin patentti
on lakannut olemasta voimassa, jollei patentinhakija tai patentinhaltija nimenomaan luovu tasta
sitoumuksesta (PatA 25 a § 2 ja 5 mom.). Asiantuntijamenettelya kaytettdessa asiantuntija antaa
lisksi sitoumuksensa, ettei han luovuta naytetta kenellekaan muulle ennen kuin 20 vuotta on kulunut
patenttihakemuksen tekemispaivastd, jos hakemus on ratkaistu lopullisesti sen johtamatta patenttiin
(PatA 25 b § 3 mom.). Tama sitoumus koskee myos néytteestd saatavaa biologista materiaalia seka
naytteesta johdettua biologista materiaalia, jossa ovat sailyneet keksinndn kayttdmisen kannalta
oleelliset talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkit (PatA 25 a § 4 mom., PatA 25 b § 3 mom.).

Lomaketta C kaytetddn, kun naytepyyntd koskee sellaista hakemusta, johon liittyva nayte
luovutetaan vain asiantuntijalle. Jos asiantuntija on henkild, jonka patentinhakija on hyvaksynyt,
lomakkeen C liitteena on oltava patentinhakijan ilmoitus tasta. Lomakkeen allekirjoittaa se, joka
pyytaa saada tutustua naytteeseen asiantuntijan valityksella.

Kun naytettd on pyydetty ja naytteen saamiselle ei ole estettd, PRH antaa asiasta todistuksen ja
toimittaa naytettd koskevan pyynnon ja todistuksen sille laitokselle, jossa talletus on. Samalla
patentinhakijalle tai -haltijalle Iahetetaan kopio pyynnésta ja todistuksesta (PatA 25 d § 1 mom.). Jos
PRH ei voi antaa todistusta, se tekee asiasta paatoksen. Naytettd pyytanyt voi hakea muutosta
paatokseen (ks. A.14) valittamalla markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden paatoksesta ei voi valittaa
(PatA 25 d § 2 mom.).

Patentinhaltijalle tai -hakijalle annetusta sitoumuksesta huolimatta naytteesta johdettu biologinen
materiaali voidaan tallettaa uuden patentin hakemista varten (PatA 25 c §).

B.9.4 Sekvenssit

Jos hakemus sisaltaa

o nukleotidisekvenssin, joka sisaltda vahintddn kymmenen perékkaista, tasmallisesti
maariteltya nukleotidia tai

e aminohapposekvenssin, joka sisaltdd vahintaan nelja perakkaista, tasmallisesti maariteltya
aminohappoa,

hakemukseen taytyy sisdltyd WIPOn standardin ST.26 mukaisesti laadittu sekvenssiluettelo (PatM
11 8).



https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf
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Tasmallisesti maaritellylla nukleotidilla tarkoitetaan tdssa yhteydessa nukleotidia, joka esitetaan
sekvenssissa milla tahansa muulla symbolilla kuin mitéa tahansa nukleotidia tarkoittavalla symbolilla

nan

n-.

Tasmallisesti maaritellylla aminohapolla tarkoitetaan tdssa yhteydessa aminohappoa, joka esitetaan
sekvenssissa milla tahansa muulla symbolilla kuin mitd tahansa aminohappoa tarkoittavalla
symbolilla "X".

Sekvenssiluettelon taytyy siséltdd seka lineaariset sekvenssit ettd haarautuvien sekvenssien
lineaariset osat, jos ne tayttavat ylla esitetyt edellytykset.

Sekvenssiluettelo on osa selitysta ja se on toimitettava PRH:lle yhtena XML-tiedostona standardissa
ST.26 esitetylla tavalla.

Jos selitysosaan sisaltyy lisaksi muussa muodossa oleva sekvenssiluettelo, tamédn on vastattava
ST. 26 mukaista sekvenssiluetteloa (PatM 11 8).
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C. Patenttihakemuksen muodollinen tarkastus ja
patenttirekisterin yllapito

C.1 Patenttihakemuksen lahettaminen PRH:een

Patenttihakemuksen voi toimittaa PRH:een saéhkoisesti ja paperimuodossa. Lue PRH:n
verkkosivuilta ajantasaiset ohjeet, miten patenttihakemus lahetetaéan PRH:een.

Hakemuksen voi toimittaa séhkdisesti Patenttiasiointi-palvelussa, selainpohjaisella sovelluksella
PRH:n verkkosivuilta tai sdhkopostitse. Kun hakemus tehd&én Patenttiasiointi-palvelussa tai PRH:n
verkkosivuilla  selainpohjaisella  sovelluksella, hakija saa alennusta hakemusmaksusta
maksuasetuksen liitteen mukaisesti. Alennusta ei anneta sahkodpostitse tulleesta hakemuksesta.

Hakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH tai tuomalla
hakemuksen asiakaspalveluumme. Kun hakemus saapuu postitse PRH:een, lahetetddn hakijalle
vastaanottoilmoitus. Jos hakija ei ole maksanut hakemusmaksua, laitetaan vastaanottoilmoitukseen
myds merkinta hakemusmaksun maarasta seka viitenumero maksun suorittamiseen.

Hakemuksen lahettdminen niin s&hkoisesti kuin postitsekin tapahtuu hakijan vastuulla.

C.2 Patenttihakemuksen muodollinen tarkastus

Hakemuskasittelyn alussa PRH tekee hakemukselle muodollisen tarkastuksen. Jaettu ja lohkaistu
hakemus sekd Suomeen jatkettu kansainvalinen hakemus tarkastetaan muodollisesti kuten
kansallinen hakemus.

Muodollisen tarkastuksen yhteydessd PRH tarkistaa hakemuksen asiakirjat (ks. C.2.5-C.2.7),
hakemuksen kielen (ks. C.2.4) ja hakemusmaksun maksamisen (ks. C.2.3). PRH antaa
hakemukselle tekemispaivan (ks. C.2.1). Jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aikaisemmasta
hakemuksesta, PRH tarkastaa, etta etuoikeuspyyntt on tehty muodollisesti oikein (ks. C.2.2). Jos
PRH havaitsee puutteita, lahetetédéan patentinhakijalle muodollinen valipaatos.

Kun hakija vastaa valipdatbkseen, PRH tarkastaa, ettd vastaus on tullut maardajan puitteissa ja
hakija on siina vastannut ainakin osittain valipaatoksessa pyydettyihin seikkoihin tai muuten ryhtynyt
toimenpiteisiin huomautettujen puutteiden korjaamiseksi, esim. maksanut puuttuvat maksut. Jos
kaikkia muodollisia puutteita ei ole korjattu, niin hakijaan voidaan ottaa yhteytta puhelimitse ja pyytaa
tdydennysta tai antaa uusi valipaatds, johon vastausaikaa on kaksi kuukautta.

Jos vélipaatokseen ei saada vastausta maardajassa, tehdaan sillensgjattopaatos (ks. F.9). Hakijalla
on mahdollisuus pyytaa sillensa jatetyn hakemuksen uudelleenkasittelya neljan kuukauden kuluessa
(ks. F.10). Kun hakemus on lapaissyt muodollisen tarkastuksen, se siirretddn PRH:ssa tekniseen
tutkimukseen, jonka vaiheet kuvataan osassa F.

C.2.1 Patenttihakemuksen tekemispaiva
Patentin voi pitda voimassa (ks. C.6) enintddn 20 vuotta hakemuksen tekemispaivasta.

Hakemuksen tekemispéaivaksi annetaan tyypillisesti paiva, jona asiakirjat ovat saapuneet sdhkoisesti
tai postitse PRH:een.

Tekemispaivan antamisen edellytyksena on kuitenkin (PatL 8 b 8), etta
4) hakemuksesta ilmenee, ettéd se on patenttihakemus,
5) hakemuksessa on tiedot hakijasta tai h&net voidaan tavoittaa, ja

6) hakemuksen yhteydessd annetut asiakirjat sisadltavat sellaista, mika on katsottava
selitykseksi tai piirustukseksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai
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hyodyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot tallaisen hakemuksen
tekemispaivasta, hakemusnumerosta seké patenttiviranomaisesta, jolle hakemus on tehty.

Vaikka yleensa hakemuksen tekemispaivéaksi tulee se péaiva, kun hakemus on saapunut PRH:lle,
tekemispaiva voi siirtya puutteiden johdosta (ks. C.2.1.1). Lisaksi on seuraavia poikkeuksia:

e Suomessa jatketun kansainvalisen hakemuksen (ks. K) tekemispdaivaksi katsotaan
kansainvalinen tekemispaiva (PatL 29 8§).

e Jaetun hakemuksen (ks. H.2.1) tekemispéaivaksi katsotaan kantahakemuksen tekemispaiva
(PatL 11 8, PatA 22 8). Jos kantahakemuskin on jaettu hakemus, jaetun hakemuksen
tekemispaiva on aikaisimman kantahakemuksen tekemispaiva.

e Lohkaistun hakemuksen (ks. H.2.2) tekemispdaivaksi katsotaan uuden aineiston lisdyspaiva
(PatL 11 §, PatA 23 §).

C.2.1.1 Tekemispaivan siirtaminen

Jos hakemus ei sisalla riittavia tietoja tekemispaivan saamiseksi, PRH antaa hakijalle kehotuksen
korjata puutteet kahden kuukauden méaardajassa. Jos hakija ei korjaa puutteita annetussa
madraajassa tai hakijaa ei ole voitu tavoittaa kahden kuukauden kuluessa hakemuksen
saapumispaivasta, ei hakemusta katsota tehdyksi. (PatL 8 b §).

Jos hakija on korjannut hakemusta koskevat puutteet niin, ettd hakemus tayttdaa PatL 8 b 8:n
mukaiset edellytykset, tulee tekemispaivaksi se paiva, jolloin kaikki puutteet on korjattu.

Jos hakemus, joka on saanut tekemispaivdn PatL 8 b 8:n mukaisesti, on puutteellinen ja
patenttiviranomainen havaitsee, etta hakemuksen selityksesta tai piirustuksista puuttuu osa tai osia,
joihin selityksessa tai patenttivaatimuksissa viitataan, antaa patenttiviranomainen hakijalle
kehotuksen taydentaa hakemusta taltd osin kahden kuukauden méaaraajassa. Jos puuttuvat osat
toimitetaan maaraajassa, tulee tekemispaivaksi se paiva, jolloin puutteet on korjattu.

Hakija voi myds omasta aloitteestaan toimittaa hakemukseen puuttuvia tai korvata mahdollisia
virheellisia osia kahden kuukauden kuluessa alkuperaisen tekemispaivan jalkeen. PRH kasittelee
tasta mahdollisesti seuraavat tekemispaivan siirrot kuten aiemminkin.

PRH ilmoittaa huomatuista puutteista ainoastaan, jos virhe on niin selked, ettd se huomataan
muodollisessa tarkastuksessa ennen tekniseen tutkimukseen siirtdmista. Jos puuttuva tai
virheellinen osa huomataan vasta teknisessa tutkimuksessa, hakija voi paasaantdisesti joko
toimittaa uuden perusasiakirjan mukaisen osan tai tehda etuoikeudella uuden hakemuksen.

Hakija voi peruuttaa toimittamansa osat kuukauden kuluessa siitd, kun h&n on ne toimittanut. Tallgin
tekemispaivaksi tulee alkuperainen tekemispaivd. Peruuttamisesta on ilmoitettava PRH:lle
kirjallisesti.

Jos puuttuvat osat toimitetaan patenttiviranomaisen antamassa maardajassa ja hakija pyytaa
etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta, josta ilmenevét puuttuvat osat kokonaisuudessaan, tulee
tekemispaivéksi alkuperainen tekemispaiva (PatL 8 c 8). Edellytyksend on, etta hakija pyytaa
alkuperaisen tekemispaivan merkitsemista hakemukselle ja toimittaa jaljenndksen etuoikeuden
perustana olevasta hakemuksesta saman maaréajan kuluessa.

C.2.2 Etuoikeus

Hakemukseen voidaan pyytaa etuoikeutta eli prioriteettia aikaisemmasta hakemuksesta.

Patenttihakemus, jonka tarkoittama keksintd on hakemuksen tekemispaivaa edeltavan kahdentoista
kuukauden aikana esitetty aikaisemmassa kansallisessa patenttihakemuksessa, eurooppapatenttia
koskevassa hakemuksessa tai kansainvalisessa patenttihakemuksessa, katsotaan tehdyksi
samanaikaisesti aikaisemman eli etuoikeushakemuksen kanssa. Aikaisempi hakemus voi koskea
my6s hyodyllisyysmallia.
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Etuoikeus voi perustua vain ensimmaiseen hakemukseen, jossa keksintd on esitetty.
Etuoikeuspdiva on etuoikeushakemuksen tekemispaiva.

Samassa hakemuksessa voi pyytda etuoikeutta useista, myds eri maihin jatetyistd hakemuksista.
Useita etuoikeuksia voi olla erityisesti, kun hakemus siséltda elementteja useammasta
aikaisemmasta hakemuksesta.

C.2.2.1 Etuoikeuspyynnon tekeminen ja kasittely

Hakemus, jossa etuoikeutta pyydetdaan, on tehtdva 12  kuukauden  kuluessa
etuoikeushakemuksesta, eli ns. etuoikeusvuoden kuluessa. Etuoikeutta pyydetaan
hakemuslomakkeella, jossa on ilmoitettava etuoikeushakemuksen numero, maa ja tekemispaiva.

Patenttihakemukselle etuoikeutta voidaan pyytaa myts myohemmin kasittelyn kuluessa. Pyynt6 on
tehtava kirjallisesti 16 kuukauden kuluessa etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen
tekemispaivasta.  Samalla on ilmoitettava, missa ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu
hakemus on tehty, sek& niin pian kuin mahdollista sen numero. Saman 16 kuukauden kuluessa
hakija voi lisata uuden etuoikeuspyynnon tai korjata jo tehtya etuoikeuspyynt6a. Jos lisays tai korjaus
aiheuttaa muutoksen etuoikeuspéaivan alkamispaivaan, on toimenpide suoritettava 16 kuukauden
kuluessa alkuperaisesta etuoikeuspaivasta tai muuttuneesta etuoikeuspdaivasta, sen mukaan kumpi
16 kuukauden ajanjakso paattyy ensin. Hakijalla on kuitenkin aina mahdollisuus lisata
etuoikeuspyyntt tai tehdd korjaus etuoikeuspyynttdn neljan kuukauden kuluessa hakemuksen
tekemispaivasta, vaikka alkuperainen 16 kuukauden maaraaika etuoikeuspéivasta on jo paattynyt.

Etuoikeuspyynnon lisdys ja korjaus on tehtavd ennen kuin hakemus tulee julkiseksi.
Etuoikeuspyynndn jalkeen lasketaan uusi julkiseksitulopaiva, joka merkitaan diaariin.

Etuoikeustodistus tulee toimittaa virastoon 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspaivéasta. Jos hakija on
pyytanyt etuoikeutta, mutta ei ole toimittanut etuoikeustodistusta, PRH pyytda hakijaa toimittamaan
sen. Aiemmasta suomalaisesta patentti- tai hyddyllisyysmallihakemuksesta ei kuitenkaan tarvitse
toimittaa etuoikeustodistusta PRH:een.

Etuoikeustodistuksesta ei yleensé tarvitse toimittaa k&danndsta hakemuksen jattamisen yhteydessa.
Jos etuoikeustodistus on kuitenkin laadittu vieraalla merkistolla (esim. kyrillinen kirjaimisto), taytyy
siité sivusta, josta hakijan nimi ilmenee (yleensé kansilehdestd) toimittaa epavirallinen k&anndos.
PRH voi kasittelyn kuluessa pyytdd kaannoksen etuoikeustodistuksesta, jos etuoikeuspyynnon
laillisuudella on merkitysta maaritettdessa, onko kyseinen keksintd patentoitavissa (PatL 6 § 2 mom.
ja PatM 59 8§).

Hakija voi luopua kasittelyn aikana etuoikeudesta. Pyyntd on tehtava kirjallisesti, jonka jalkeen
etuoikeus poistetaan diaarista. Taman jalkeen merkitddn tarvittaessa uusi julkiseksitulopaiva
diaariin.

Etuoikeuspyyntd hylatddn, jos hakemus on jatetty mydhemmin kuin 12 kuukauden kuluessa
etuoikeuspaivasta. Etuoikeuspdivdmaara poistetaan diaaritiedoista. Samoin toimitaan, jos
etuoikeustodistusta ei ole toimitettu virastoon 16 kuukauden kuluessa ja merkitdan uusi
julkiseksitulopéiva.

Jos etuoikeuspyyntda ei ole esitetty maaraajassa, hakijalla on mahdollisuus pyytaa etuoikeuden
palauttamista PatL 71 a 8:n 2 momentin mukaisesti.

Etuoikeutta koskevat tiedot tarkastetaan muodollisen tarkastuksen yhteydessé. Jos etuoikeutta
koskevissa edellytyksissa on puutteita, PRH pyytdd kirjeellda hakijaa korjaamaan puutteet
maaraajassa. Jos puutteita ei korjata, etuoikeuspyyntda ei hyvaksyta, ja hakemuksen kasittely jatkuu
ilman etuoikeutta.
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C.2.3 Hakemusmaksu

Hakemusta tehtaessa on maksettava hakemusmaksu. Hakemusmaksu on alhaisempi, jos hakemus
on tehty Patenttiasiointi-palvelussa tai selainpohjaisella sovelluksella (ks. C.1). Lisdksi hakijan on
suoritettava lisdmaksu, jos patenttivaatimusten lukuméard on suurempi kuin 15. Kansallisena
patenttihakemuksena jatketun PCT-hakemuksen kasittelyyn kansallisessa vaiheessa sisaltyy
lisdmaksuja tietyissa tilanteissa (ks. K.10.3). Tarkasta voimassa olevan hinnaston mukaiset
hakemusmaksut PRH:n verkkosivuilta.

Jos hakija ei ole maksanut hakemusmaksua, PRH huomauttaa asiasta valipaatoksessa.

C.2.4 Hakemuksen paatoskieli

Hakemuksen voi laatia joko suomen, ruotsin tai englannin kielella (ks. B.1.2). Jos hakemus on tehty
suomeksi, hakemuksen paatdskieli on suomi. Jos hakemus on tehty ruotsiksi, hakemuksen
paatoskieli on ruotsi.

Jos hakija on toimittanut hakemusta koskevat asiakirjat englannin kielelld, mutta ei ole pyytanyt
paatoskieleksi englantia, PRH pyytda hakijaa toimittamaan maaraajassa joko patenttihakemuksen
k&annoksen suomeksi tai ruotsiksi tai pyytamaan kirjallisesti paatoskieleksi englantia.

Jos hakija vastineessaan valipaatokseen pyytaa paatoskieleksi englantia, jatkokasittelyn perustana
on englanninkielinen patenttihakemus. Jos taas hakija toimittaa virastoon hakemuksen kaannoksen
suomeksi tai ruotsiksi, jatkokasittelyn perustana on suomen- tai ruotsinkielinen patenttihakemus.

C.2.5 Hakemuskirja

Hakemuslomakkeen eli hakemuskirjan sisaltdvaatimukset kuvataan kappaleessa B.2. Lomakkeen
kayttaminen ei ole sindnsa pakollista, mutta se ohjaa hakijaa ilmoittamaan hakemuksessa tarvittavat
tiedot, kuten tiedot hakijasta, keksijdista ja mahdollisesta asiamiehestd. Hakijan tai hanen
asiamiehensé on allekirjoitettava hakemuslomake. Muodollisessa tarkastuksessa varmistetaan, ettéa
hakemuskirjassa edellytetyt asiat on ilmoitettu.

C.2.6 Selitys, patenttivaatimukset, piirustus ja tiivistelma
Hakemuksessa tulee olla selitys, yksi tai useampi patenttivaatimus seka mahdollinen piirustus.

Hakemuksessa tulee olla tiivistelma. Jos hakemuksesta puuttuu tiivistelma ja hakemuksessa on
my6s muita muodollisia puutteita, PRH pyytaa tiivistelm&a muodollisen tarkastuksen yhteydessa.
Jos hakemuksesta puuttuu tiivistelma, mutta hakemus on muuten muodollisesti kunnossa, hakemus
siirretdan tekniseen tutkimukseen.

Teknisen tutkimuksen yhteydessd PRH tarkastaa tiivistelman (ks. F.12). Talloin PRH pyytda
tarvittaessa puuttuvan tiivistelman seka hakemusjulkaisua (ks. C.5.2) varten tarvittavan tiivistelman
kaannoksen.

Jos hakemus, esimerkiksi jaettu, lohkaistu tai Suomeen jatkettu PCT-hakemus, on kuitenkin jo tullut
julkiseksi, muodollinen tarkastus pyytaa aina toimittamaan puuttuvan tiivistelman tai sen
kaannoksen.

C.2.7 Hakemuskirjan muut liitteet

Kun hakija kayttdd asiamiestda, hanen tulee antaa tatd koskeva kirjallinen valtuutus (ks. B.7). Jos
valtuutusta ei ole osoitettu, annetaan asiassa valipaatos.

Kun hakija ei ole keksija tai ei ole tehnyt keksintda yksin, on hakemuskirjaan liitettdva hakijan
lausunto siitd, mihin han perustaa oikeutensa keksintoon. Vaihtoehtoisesti hakija voi liittéda
hakemukseen siirtokirjan, jolla keksijat siirtavét oikeudet keksintdon hakijalle. Jos hakijan oikeutta
keksintdon ei ole osoitettu, annetaan asiassa valipaatos.
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Keksijana voi olla vain luonnollinen henkild, toisin sanoen yritystd ei ole mahdollista merkita
keksijaksi. Myodskaan tekodlya ei katsota luonnolliseksi henkiloksi, eika se siis voi olla mydsk&aan
keksijana.

C.3 Hakemustietojen muutokset

Kansallisen hakemuksen Kkésittelyn aikana tehtavat hakemustietojen muutokset, kuten
nimenmuutokset ja siirrot ovat maksuttomia.

C.3.1 Keksijan lisadminen ja poistaminen

Hakija voi hakemuksen tekemisen jalkeen ilmoittaa siihen uuden keksijan, joka ei ilmennyt
alkuperaisessa hakemuksessa. Hakijan on toimitettava siirtokirja tai annettava lausunto siitd, mihin
han perustaa oikeutensa keksintéon uuden keksijan osalta. Jos keksija lisataan samalla myds
hakijaksi, tulee hanen tarvittaessa toimittaa valtakirja, jos hakemuksessa on nimetty asiamies.

Hakemuksesta voidaan keksija poistaa ainoastaan hanen kirjallisella suostumuksellaan.

C.3.2 Hakemuksen siirrot ja nimenmuutokset

Hakemus voi kesken kasittelyn siirtya uudelle hakijalle, jolloin PRH:lle on ilmoitettava hakemuksen
siirrosta. Siirtopyynnosta tarkastetaan, ettd siind on kirjallinen selvitys hakemuksen siirtymisesta
(esim. siirtokirja) ja valtuutus, jos uudelle hakijalle samalla ilmoitetaan asiamies. Jos siirtoja on
useita, tarkastetaan samalla, etta siirtoketju on katkeamaton. Siirto voidaan tehda myoés esim.
kauppakirjan tai muun sopimuksen perusteella. Jos konkurssipesanhoitaja on siirtdjana,
konkurssipesan pesénhoitaja allekirjoittaa siirtokirjan. Myds hakijana olevan yhtion sulautuminen tai
jakautuminen kasitellaan yleensa siirtona, ja siita toimitetaan PRH:lle selvitys. Hakemusvaiheessa
ilmoitetut siirrot ovat maksuttomia.

Myds hakijan nimenmuutoksista on ilmoitettava PRH:lle. PRH:n yllapitaméasséa kaupparekisterissa
olevien yritysten osalta pelkka ilmoitus nimenmuutoksesta riittda, eik& kaupparekisteriotetta tarvitse
toimittaa. Muiden yritysten ja yhteis6jen nimenmuutoksista tulee olla kopio kaupparekisteriotteesta
tai vastaavasta. Suomalaisten yksityishenkildiden osalta nimenmuutoksen merkitsemiseen riittaa
yleensa perusteltu pyyntd. Ulkomaalaisten yksityishenkildiden osalta tarvitaan selvitys, esim.
maistraatin ote tai vastaava.

C.3.3 Asiamiehen muutokset
Asiamiehen vaihtuessa tehdaan PRH:lle pyyntd asiamiesmuutoksen merkitsemiseksi rekisteriin.
Uuden asiamiehen on toimitettava valtakirja PRH:lle.

C.3.4 Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset ilmoitetaan PRH:lle kirjallisesti. Uudet osoitetiedot merkitd&n diaariin.

C.3.5 Vaite paremmasta oikeudesta keksintdoon

Jos joku tekee vditteen paremmasta oikeudesta keksint6é6n ja jos hakijan oikeus keksintdon on
epaselva, lahetetddn vaitteentekijalle valipdatds, jossa hantd pyydetddn toimittamaan siirtokirja
diaariin merkityltd hakijalta tai nostamaan kanne markkinaoikeudessa kahden kuukauden kuluessa,
PatL 17 8. Vdlipaatds lahetetaan tiedoksi hakijalle. Jos vastausta ei tule maarapaivaan mennessa,
jatketaan hakemuksen kasittelya normaalisti.

C.4 Rekisterimerkinnat patentin myodntamisen jalkeen

Osa patentin myontamisen jalkeen patenttirekisteriin tehtavistd merkinndistda on maksullisia.
Tarkasta ajantasainen hinnasto PRH:n verkkosivuilta. Patentin mydntamisen jalkeen patentinhaltijan
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tulisi ilmoittaa tietojen muutoksista patenttirekisteriin. Rekisterimerkinnan voi ilmoittaa sahkoisen
Patenttiasiointi-palvelun kautta tai toimittamalla asiakirjat PRH:n kirjaamoon sahkdpostitse tai
paperilla. Paasaantdisesti muutoksen voi ilmoittaa patentin haltija tai hanen rekisteriin merkitty
asiamiehensa.

Jos hakijan puolesta ilmoituksen tekee joku muu, on asiamiehen toimitettava samalla valtakirja. PRH
ei vaadi valtakirjaa pelkastdan eurooppapatentin voimaansaattamiseen vaadittavien toimenpiteiden
suorittamiseksi. Jos valtakirjaa ei ole toimitettu validoinnin yhteydessa, pitaa asiamiehen toimittaa
valtakirja mybhempien eurooppapatenttia koskevien rekisterimerkintapyyntdjen yhteydessa (ks.
L.1).

C.4.1 Siirrot

Jos patentin  myontamisen jalkeen patentti siirretdan uudelle haltijalle, siirto merkitaan
patenttirekisteriin, kun siirto on naytetty toteen (PatA 9 8). Siirron merkitsemista pyydetaan
kirjallisesti. Mukaan liitetaan siirtokirja tai muu asiakirja, josta siirto ilmenee, esim. kauppakirja.
Siirtokirjan ei tarvitse olla alkuperainen tai oikeaksi todistettu jaljennds, vaan kopio riittaa.

Pyynndosta ja sen liitteista tulisi kayda ilmi ainakin kuka siirtd& (vanhan hakijan/haltijan nimi), kenelle
siirretdan (uuden hakijan/haltijan nimi), mitd oikeutta siirto koskee (hakemuksen tai patentin
numero), siirtopaikka ja —péaiva, siirtdjan allekirjoitus seka siirronsaajan allekirjoitus, jos vanha
hakija/haltija (tai tamé&n asiamies) tekee pyynnon.

Kun patentti siirtyy uudelle haltijalle, poistetaan samalla asiamies. Jos uudelle haltijalle ilmoitetaan
asiamies rekisteriin, on uuden asiamiehen osoitettava valtuutensa toimia uuden patentinhaltijan
puolesta.

Siirron merkitsemisesta rekisteriin peritdan hinnaston mukainen maksu.

C.4.2 Nimenmuutokset
Patentinhaltijan nimenmuutoksesta ilmoitetaan PRH:lle kirjallisesti.

Yksityisten henkildiden osalta nimenmuutoksesta riittda henkilén ilmoitus tietojen muutoksesta.
Ulkomaisen henkilén osalta tarvitaan lisdksi jonkinlainen selvitys, esim. rekisteriote tai
henkilokorttikopio.

Kotimaisten yritysten ja yhdistysten nimenmuutoksista riittdéd ilmoitus, silla PRH voi tarkastaa tiedot
tarvittaessa kaupparekisterista ja yhdistysrekisterista.

Kun Kkyseessa on ulkomaisen yrityksen nimenmuutos, hakemukseen on liitettava
nimenmuutosasiakirja, esim. kaupparekisteriote. Asiakirjasta pitaa kayda ilmi, ettd yhtié on pysynyt
samana ja vain nimi on vaihtunut.

Nimenmuutoksen merkitsemisesta rekisteriin ei peritd maksua.

C.4.3 Asiamiehen muutokset

Asiamiehen vaihtuessa tehddan PRH:lle kirjallinen pyyntd asiamiesmuutoksen merkitsemiseksi
rekisteriin. Uuden asiamiehen on toimitettava valtakirja pyynnon liitteeksi.

Asiamiesmuutoksen merkitsemisesta rekisteriin ei peritd maksua.

C.4.4 Osoitteenmuutokset
Osoitteenmuutokset ilmoitetaan PRH:lle kirjallisesti. Uudet osoitetiedot merkitd&n diaariin.
Osoitteenmuutoksen merkitsemisesta rekisteriin ei perita maksua.
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C.4.5 Kayttolupa

Haltija voi itse oikeutta luovuttamatta oikeuttaa toisen kayttamaan patenttiaan elinkeinoelaméssa.
Kayttélupa voi kohdistua koko patenttiin tai osaan siita.

Kayttbluvan merkitsemista voi pyytaa patentinhaltija tai kayttdluvan saaja tai heidan asiamiehensa.
Kayttdlupa voidaan merkité rekisteriin vasta, kun patentti on myodnnetty.

Kayttbluvan merkitsemista koskevasta pyynnosta tulisi kayda ilmi kayttdluvan saajan nimi,
kotipaikka, osoite ja kayttdluvan myontamisen paivamaara (PatA 42 8 1 mom.). Pyynnon liitteené
taytyy olla sopimus kayttboikeudesta tai sopimusote. Sopimuksesta on ilmettava, onko kayttdlupa
yksinomainen (exclusive) vai ei-yksinomainen (non-exclusive).

Kayttblupaa koskevasta rekisterimerkinnasta peritddn hinnaston mukainen maksu.

C.4.6 Panttaus

Patenttia voidaan kayttdd vakuutena perustamalla siihen panttioikeus. Pantti voidaan merkita vain
myonnettyyn patenttiin. Pantin merkitsemistd voi pyytaa patentinhaltija tai pantinsaaja. Jos
patentinhaltijoita on useita, panttaukseen tarvitaan kaikkien haltijoiden suostumus. Panttauksen
merkitsemista pyydetaan kirjallisesti. Pyynndn liitteena taytyy olla panttaussopimus tai sopimusote.
Joko panttaussopimuksessa tai liitekirjeessa taytyy olla patentinhaltijan ja pantin saajan
allekirjoitukset. Rekisterimerkintdé koskevassa pyynnosta pitdéd olla pantinsaajan nimi, kotipaikka,
osoite ja panttauksen alkamispaivamaara (PatA 42 8 1 mom.).

lImoitus rekisterimerkinnasté lahetetaan patentinhaltijalle ja pantinhaltijalle.

Panttauksen merkitsemisesta rekisteriin peritaan hinnaston mukainen maksu.

C.4.7 Patentin lakkauttaminen

Patentinhaltija voi kirjallisesti ilmoittaa PRH:lle luopuvansa patentista, jolloin PRH lakkauttaa
patentin kokonaisuudessaan (PatL 54 § 1 mom). Patentin katsotaan lakanneen patenttihakemuksen
tekemispaivasta lukien. Lakkauttamispyynndstd tehddaan aina Kkirjallinen péaatés. Patentin
lakkauttamista koskevassa pyynndssa pitaa olla patentinhaltijian nimi ja patentin rekisterinumero.
Patenttia ei voi lakkauttaa, jos patentti on ulosmitattu, patentin siirtamista koskeva riita on vireilla tai
rekisteriin on merkitty panttioikeus. Naissa tapauksissa lakkauttamispyynnon kasittelya lykataan.

Patentin lakkauttamisen merkinta rekisteriin on maksutonta.
C.5 Patenttihakemuksen julkisuus

C.5.1 Patenttihakemuksen julkisuus

PRH pitdd paivakirjaa saapuneista hakemuksista (PatL 7 8). Paivakirjan muut tiedot ovat julkisia
paitsi tiedot keksijasta, luokituksesta, keksinnén nimityksestd ja hakemuksen tutkijasta PRH:ssa,
kunnes hakemus tulee julkiseksi PatL 22 8:n mukaisesti.

Kansallista patenttia koskevat asiakirjat ovat julkisia patentin mydntamispaivasta lukien (PatL 22 8).
Hakija voi pyytaa patentin myéntamisen lykkaamista siina tapauksessa, etta patentin myontaminen
tapahtuisi ennen kuin hakemus on tullut julkiseksi PatL 22 8:n perusteella. Myontamisen lykkaysta
voi saada siihen saakka, kunnes on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispaivasta tai
etuoikeuspaivastd, jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta (PatA 30 §). Myontamisen lykkaysta
kasitelladn tarkemmin kappaleessa F.6.

Patenttihakemuksen asiakirjat tulevat julkisiksi vaikka patenttia ei viel&a ole mydnnetty, kun on kulunut
18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispaivasta (ks. C.2.1) tai aikaisimmasta etuoikeuspéaivasta
(ks. C.2.2).
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Hakija voi pyytaa hakemuksen julkistamista ennen sen varsinaista julkiseksituloa. Pyynt6 on tehtava
kirjallisesti. Jos asiamies pyytdd hakemuksen julkistamista, tulee hanella olla valtuutus. Jos pyynt6
on hyvaksytysti tehty, PRH kirjaa patenttirekisteriin hakemuksen julkiseksi siitd paivasta lukien, kun
pyyntd saapui PRH:een.

Ennen julkiseksi tuloa hakemusten asiakirjat ovat salassa pidettavia. Julkiseksi tullutta hakemusta
ei enda saa palautettua salassa pidettavaksi.

Julkiseksi tulleisiin patenttihnakemuksiin ja patentteihin voi tutustua PRH:n patenttitietopalvelussa.
PRH kuuluttaa julkiseksi tulleet patenttihakemukset ja mytnnetyt patentit Patenttilehdessa.

C.5.2 Patenttijulkaisut

Kun on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispaivasta (ks. C.2.1) tai aikaisimmasta
etuoikeuspaivasta (ks. C.2.2), PRH laatii patenttihakemusjulkaisun, joka sisaltdd hakemuksen
perusasiakirjaan (ks. B.1.3) kuuluvat selityksen, patenttivaatimukset, mahdolliset piirustukset ja
tiivistelman. Patenttihakemusjulkaisu sisaltaa myos tutkimusraportin, jos hakemus on tutkittu.

Kun patentti myonnetdan, PRH laatii patenttijulkaisun, joka on myéntamispdaivasta lukien yleison
saatavana (PatL 21 8). Patenttijulkaisu sisaltdd keksinnén selityksen, patenttivaatimukset,
mahdolliset piirustukset ja tiivistelman seka ilmoituksen patentinhaltijasta ja keksijasta. PRH:n
julkaisemiin patenttijulkaisuihin voi tutustua patenttitietopalvelussa.

PRH tekee oikaisuna maksutta korjausjulkaisun, jos julkaisussa on PRH:n tekema virhe tai virhe,
joka PRH:n olisi pitanyt huomata ennen julkaisun tekemista. PRH myds julkaisee patentin uudelleen,
jos véitekasittelyn jalkeen patentti pysytetaan voimassa muutetussa muodossa (ks. G.1.4.6) tai jos
patenttia rajoitetaan (ks. G.2). Jos patentti on kasitelty englanniksi, patentinhaltijalla on mahdollisuus
antaa PRH:lle korjattu k&&nnds suomen- tai ruotsinkielisista vaatimuksista. Patentinhaltijan on tallgin
suoritettava kaannodksen julkaisumaksu, jonka jalkeen PRH kuuluttaa korjauksesta (PatL 27 b 8).
PRH:n laatimien erilaisten kansallisten patenttihakemusten  hakemusjulkaisujen ja
patenttijulkaisujen tyypit (kind codes) ovat seuraavat:

Al — Hakemusjulkaisu

A8 — Hakemusjulkaisun kansilehden tietoja korjattu

A9 — Hakemusjulkaisun tietoja korjattu

B1 — Patenttijulkaisu

B2 — Patentti pysytetty voimassa muutetussa muodossa
B3 — Patentti rajoitettu

B8 — Patenttijulkaisun kansilehden tietoja korjattu

B9 — Patenttijulkaisun sisaltéa korjattu

Liséksi PRH laatii kdanndsjulkaisuja Suomessa voimaansaatetusta eurooppapatenteista (ks. L.1.4).
WIPOnN verkkosivuilla on kattava yhteenveto, ns. Authority File, Suomessa eri aikoina julkaistuista
patenttijulkaisuista, niiden numeroinnista ja tyyppimerkinnoista.

C.6 Patenttihakemuksen ja patentin vuosimaksut

Patentin voi pitdd voimassa 20 vuotta tekemispaivasta (ks. C.2.1) (PatL 40 § 1 mom.).

Vireilla oleva hakemus ja myoOnnetty patentti pidetaan voimassa maksamalla vuosimaksut. Tarkasta
ajantasainen hinnasto PRH:n verkkosivuilta.

Maksuvuosi on hakemuksen tekemispdivaa (ks. C.2.1) vuosittain vastaavasta kalenteripdivasta
alkava vuosi (PatL 8 § 7 mom.). Vuosimaksu erdantyy vuosittain hakemuksen tekemispaivaa
vastaavan kuun viimeisena paivana. Ensimmaisen kerran vuosimaksu on maksettava kolmannen
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maksuvuoden alussa. Vuosimaksuja ei saa suorittaa aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen niiden
erapaivaa.

Jos maksua ei makseta erapaivand, se voidaan maksaa vield kuuden seuraavan kuukauden aikana
20 %:lla korotettuna. Jos vuosimaksua ei sittenk&aan makseta,

e patentti raukeaa eika sitd saa en&a voimaan tai
o patenttihakemuksen vireillaolo paattyy, eika sita saa enaa vireille.
Erapaivien poikkeukset:

1) Kansainvalisestd patenttihakemuksesta suoritettavat vuosimaksut eraéntyvat vasta sen
kuukauden viimeisena pdaivana, joka on kahden kuukauden kuluttua paivasta, jolloin hake-
musta on jatkettu PatL 31 8:n mukaisesti tai hakemus on otettu kasiteltavaksi PatL 38 8:n
mukaisesti, jos kysymyksessa oleva maksuvuosi on alkanut ennen viimeksi mainittua paivaa
tai alkaa kahden kuukauden kuluessa siita.

2) PatL 11 8:n mukaisesta jakamalla erotetusta hakemuksesta suoritettavat vuosimaksut mak-
suvuodelta, joka on alkanut ennen myohemman hakemuksen saapumispéivaa tai joka alkaa
kahden kuukauden kuluessa saapumispaivastd, eraantyvat vasta saapumispaivaa seu-
raavan toisen kuukauden viimeisena paivana.

3) Suomessa Vvoimaansaatettujen eurooppapatenttien vuosimaksut maksetaan kuten
suomalaisten patenttien vuosimaksut. Ensimmaisen kerran vuosimaksu erdantyy kuitenkin
maksettavaksi aikaisintaan patentin myontamiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden
viimeisend paivana (PatL 70 | 8).

Erdaantyvien vuosimaksujen tiedot, kuten viitenumeron, voi tarkistaa patenttitietopalvelusta.

C.6.1 Vuosimaksujen lykkayspyynto

Jos keksija on patentinhakijana tai patentinhaltijana ja jos vuosimaksujen suorittaminen tuottaa
hanelle huomattavia vaikeuksia, PRH voi myontda hanelle maksujen suorittamisen lykkaysta.
Hakijan tai haltijan taytyy pyytaa lykkaysta viimeistaan silloin, kun vuosimaksut ensimmaisen kerran
eraantyvat maksettaviksi.

Pyynnon liitteend tulee olla selvitys varallisuusoloista. Jos tallaista ei ole, pyydetdan hakijaa
valipaatoksella toimittamaan vero- tai sosiaaliviranomaisen antama selvitys hakijan tulotiedoista,
veloista, perhesuhteista ym. seikoista, joiden voidaan katsoa vaikuttavan hakijan maksukykyyn.

Lykkaysta voidaan myontaa enintddn kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintaan siihen asti,
kun kolme vuotta on kulunut patentin myontamisesta. Lykkayksen pidennysta koskeva pyynt6é on
tehtdva ennen kuin myonnetty lykkays on paattynyt.

Jos lykkaysta tai lykkayksen pidennysté koskeva pyynt6 hylatdan, on kahden kuukauden kuluessa
hylkdamisesta suoritettu maksu katsottava suoritetuksi oikeassa ajassa.

Vuosimaksut, joiden suorittamiseksi on myonnetty lykkays, voidaan suorittaa kuuden kuukauden
kuluessa sen ajankohdan jalkeen, johon saakka lykkays on saatu. Samassa ajassa on maksettava
my6s mahdollinen vuosimaksun korotus.

C.7 Menetetyn oikeuden palauttaminen

Jos patentin hakija tai haltija jattdd suorittamatta jonkin PRH:ssa tehtdvan toimenpiteen
madaraajassa, se voi johtaa oikeuden menettdmiseen eli hakemuksen tai patentin raukeamiseen.
Tallaisia tilanteita ovat esimerkiksi vuosimaksun maksamatta jattAminen tai eurooppapatentin
voimaansaattamista koskevan madaaraajan ylittdminen. Hakijalla on mahdollisuus tehda esitys
PRH:lle oikeuden palauttamiseksi, jos patenttilain 71 a 8:n edellytykset tayttyvat.
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Menettelyn mukainen oikeuden palautus on mahdollinen, jos patentin hakija tai haltija on toiminut
niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat maardaikaa noudattaakseen, mutta tastd huolimatta
toimenpidettd ei ole suoritettu maaréajassa. Esimerkiksi tietaméattomyys laista tai m&araajan
unohtaminen ei ole peruste esityksen hyvaksymiselle.

Esitysta oikeuden palauttamiseksi ei voida tehda milloin tahansa, vaan esityksen tekeminen on
sidottu kahteen laissa asetettuun méaéardaikaan:

e Esitys on tehtava ja puuttuvat toimenpiteet suoritettava kahden kuukauden kuluessa siita,
kun patentin haltija tai hakija tuli tietoiseksi maéaraajan ylittymisesta.

e Ehdoton takaraja esityksen tekemiselle on kuitenkin vuosi maaraajan paattymisesta.
Vuosimaksujen osalta vuoden maaraaika lasketaan sakollisesta maarapaivasta.

Molempien maaraaikaedellytysten on taytyttava, jotta PRH ottaa esityksen kasittelyyn. Tama
tarkoittaa, ettd vuoden kuluttua maaraajan paattymisesta oikeuden palauttaminen ei ole mahdollista,
vaikka hakija ei olisikaan tullut tietoiseksi maardajan ylityksestd. Samoin, jos hakija saa tiedon
maaraajan ylityksestd eikd reagoi kahdessa kuukaudessa, ei esitystd oteta kasittelyyn, vaikka
maaraajan ylityksesta olisi alle vuosi.

Etuoikeutta koskevien esitysten osalta maaraaika on tiukempi: esitys on tehtava viimeistaan kahden
kuukauden kuluessa etuoikeutta koskevan maarapdaivan paattymisesta (PatL 71 a 8 2 mom).

Menetetyn oikeuden palauttamista voi hakea vastaavasti myds hyodyllisyysmallille HmL 26 a §
mukaisesti.

C.7.1 Oikeuden palauttamisen hakeminen

Oikeuden palauttamista haetaan kirjallisesti toimittamalla vapaamuotoinen esitys PRH:lle. Esitys on
tehtdva suomeksi tai ruotsiksi. Asiamiehen on esitettéva valtakirja.

Esityksen lisaksi myos puuttuva toimenpide on suoritettava maardajassa. Puuttuvan toimenpiteen
suorittamisella tarkoitetaan esim. kaikkien esityksen tekemiseen mennessa eraantyneiden maksujen
maksamista tai kaannoksen toimittamista.

Oikeuden palauttamista koskevasta esityksesta tulee kayda ilmi:
e patentin tai hyddyllisyysmallin rekisterinumero tai hakemusnumero

e tieto siitd, milloin haltija tai hakija tuli tietoiseksi méaardajan ylittymisesta, jotta virasto voi
arvioida onko esitys tehty maaraajassa,

e selvitys siitd, minka takia toimenpidetta ei ole suoritettu maaraajassa, ja

e miten hakija tai haltija on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat maéaraaikaa
noudattaakseen

Selvitys voi esimerkiksi siséltaa lausuntoja, siséisia selvityksia tai muuta vastaavaa.

Kasittely on maksullista. Mahdollisesti puuttuvan maksun lisdksi PRH:lle tulee suorittaa voimassa
olevan hinnaston mukainen ratkaisumaksu.

Jos PRH hylk&a esityksen, puuttuvan toimenpiteen maksut (esim. myohassa maksettu vuosimaksu)
palautetaan esityksen tekijalle. Ratkaisumaksua ei kuitenkaan palauteta.

C.7.2 Kasittely ja ratkaisu

Asia voi paattya kolmella eri tavalla:

o esitystd ei oteta kasiteltavaksi edellytysten mukaisten mééardaikojen ylityksen takia tai
puuttuvan maksun takia

e esitys hyvaksytdan
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e esitys hylataan.

Jos edellytykset tayttyvat eikéa esityksen hyvaksymiselle ole estettd, PRH hyvaksyy esityksen. Talléin
puuttuva toimenpide katsotaan suoritetuksi maaraajassa ja patentti tai hyodyllisyysmalli palautetaan
viran puolesta voimaan tai kasittelyyn. Tieto hyvaksyvasta paatoksesta kuulutetaan Patenttilehdessa
tai Hyodyllisyysmallilehdessa.

Huomaa, ettéd kolmannelle osapuolelle on kuitenkin voinut syntya patenttilain 71 ¢ 8:n mukainen
hyvaksikayttdoikeus keksintoon oikeuden menettamisen ja lehtikuulutuksen valisené aikana.

Jos edellytykset eivat tayty tai esitysta ei voida muusta syysta hyvaksya, PRH lahettaa esityksen
tekijalle lausumapyynnon. Lausuman antamiselle asetetaan kahden kuukauden pituinen maaraaika.

Lausuman kasittelyn jalkeen PRH hyvaksyy tai hylkaa esityksen. Hylkayspaatoksesta voi valittaa
markkinaoikeuteen (ks. A.14).
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D. Kansallisen patenttihakemuksen uutuustutkimus

Tutkijainsin00ri suorittaa patenttinakemukselle uutuustutkimuksen. Uutuustutkimuksella on tarkoitus
selvittaa tekniikan taso silla alalla, jota keksintd koskee, siten, ettd keksinndén uutuuteen ja
keksinndllisyyteen voidaan ottaa kantaa. Tutkimuksessa otetaan huomioon kaikki se tieto, mika tulee
tutkijainsindorin tietoon.

D.1 Uutuustutkimuksen kohde

Lahtdkohtaisesti PRH tutkii hakemuksen kéasittelyn aikana yhden keksinndn tai yhtenaisen
keksintéryhman.

Tutkimuksen tavoitteena on saada selville ja tuoda esiin keksintoon liittyva laheisin tunnettu tekniikka
keksinndn uutuuden ja keksinnéllisyyden arvioimista varten. Tama vaatii suoritettavien hakujen
oikean kohdistamisen. Jotta haut saadaan kohdistettua oikein, on tarkeaéd ymmarta& hakemuksen
keksinnollinen pé&ajatus eli niin sanottu ydinkeksintd (vrt. EPO GL, B-1V, 1.1: "inventive concept").
Ydinkeksinté on useimmiten asia, joka hakemuksessa esitetddn keksintdna tai parannuksena
tunnettuun tekniikkaan nahden.

Uutuustutkimus kattaa lahtékohtaisesti sen, mik& on esitetty patenttivaatimuksissa. Itse hakua ei
yleensa rajoiteta pelkkaan patenttivaatimusten sanamuotoon, mutta uutuustutkimusta ei kuitenkaan
myo6skaan laajenneta kattamaan vain hakemuksen selitysosassa esitettyja asioita. Tutkijainsindérin
on kuitenkin otettava huomioon selitysosa ja mahdolliset piirustukset, jotta han tunnistaa ja
ymmartaa keksinnolla ratkaistavan ongelman ja siihen esitetyn ratkaisun. Selitysosa toimii myds
apuna patenttivaatimusten mahdollisesti epaselvien tai sinansa selvien, mutta merkitykseltaan
normaalista kaytosta eroavien, ilmaisujen tulkinnassa.

Epaselvien ja erityisen laajojen vaatimusten kohdalla tutkimus voidaan kohdistaa siihen, mita on
selitysosan perusteella toteutettavissa (ks. D.1.1).

Mahdolliset vaihtoehdot patenttivaatimuksissa tutkitaan silla tarkkuudella, etta tutkijainsindori pystyy
ottamaan niiden patentoitavuuteen kantaa, kuitenkin ottaen huomioon myo6s tutkimukseen
kaytettavissa oleva aika.

D.1.1 Uutuustutkimuksen rajoittaminen

Uutuustutkimus on mahdollista suorittaa osittaisena sellaisissa hakemuksissa, joissa itsenaiset
patenttivaatimukset méaarittelevat keksinnén kohteen kohtuuttoman epaselvasti tai laajasti. Tutkimus
voidaan silloin rajoittaa vain joissakin patenttivaatimuksissa tai selityksen toteutusmuodoissa
kuvattuun tekniikkaan sita kohtuullisesti yleistaen. Kun patenttivaatimuksissa maaritelty keksinnén
kohde on erittdin epaselva tai hyvin laaja, minka johdosta patenttivaatimuksille ei ole mahdollista
tehd& kunnollista ja kattavaa uutuustutkimusta, kutsutaan hakemusta kompleksihakemukseksi (ks.
D.1.1.1). Uutuustutkimuksen suorittaminen osittaisena on myds mahdollista hakemuksen ollessa
epayhtenainen (ks. D.1.1.2).

Jos uutuustutkimusta rajoitetaan, PRH perustelee valipaatoksessa (ks. F.3.2), miksi tutkimusta on
rajoitettu. Valipaatoksessa kuvataan liséksi, mink&a patenttivaatimusten, patenttivaatimusten osien
tai selityksen osan perusteella tutkimus on tehty. Kokonaan tai osittain tutkimatta jAdneet
patenttivaatimukset merkitddn myds tutkimusraporttiin (ks. D.3).

D.1.1.1 Kompleksihakemukset

Hakemuksia, joiden patenttivaatimukset ovat niin epaselvat tai laajat, ettd niille ei ole mahdollista
tehda kunnollista ja kattavaa uutuustutkimusta, kutsutaan tdssa kompleksihakemuksiksi.

Patenttilain 8 8:n 2 momentin mukaan patenttivaatimuksessa tulee ilmaista tdsmallisesti, mita
patentilla halutaan suojata, ja selityksen tulee olla niin selva, ettd ammattilainen voi sen perusteella
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kayttdd keksintdd. Patenttimaaraysten 4 8:n mukaan selityksen erityisessa osassa keksintd on
yksityiskohtaisesti selitettéva ensisijaisesti sovellutusesimerkein tai sovellutusmuodoin valaistuna ja
mahdolliseen piirustukseen viittaamalla. Keksinndn tulee olla silla tavoin esimerkein
havainnollistettu, ettd vaatimukset voidaan katsoa riittavasti perustelluiksi.

Kompleksihakemuksen patenttivaatimuksissa maaritelty keksinndn kohde voi olla epaselva tai laaja
eri syista, seuraavassa esimerkkeja:

e Patenttivaatimus (tai koko patenttivaatimusasetelma) on laaja, koska se kasittaa hyvin monia
vaihtoehtoja. Naista on selityksessé kuvattu kuitenkin mahdollisesti vain pieni osa.

e Patenttivaatimuksessa on epaselvia méaarittelyja.

o Keksintd on patenttivaatimuksessa méaaritelty halutun tuloksen perusteella. Patentinhakija on
mahdollisesti ilmoittanut hakemuksessa yhden tavan saavuttaa haluttu tulos, mutta vaatii
patenttivaatimuksessa suojaa kaikille mahdollisille tavoille tuloksen saavuttamiseksi.

o Keksintd on patenttivaatimuksessa madritelty sellaisten parametrien avulla, jotka eivét ole
alalla yleisesti kaytettyja tai jotka ovat jopa aivan omintakeisia. Tall6in keksinndn vertaaminen
tunnettuun tekniikkaan ei ole mahdollista.

Kompleksihakemuksia kasiteltdessa noudatetaan patenttisaaddsten yleisia periaatteita el
keksinndén on taytettava patentoinnin edellytykset (PatL 1, 1 a, 1 b, 2, 8 §). Patentilla saatavan suojan
pitdé olla kohtuullisessa suhteessa siihen uuteen tekniikkaan, joka on esitetty patenttihakemuksessa
ja jolla patentinhakija rikastuttaa teknista osaamista.

Patenttivaatimukset voivat olla sellaiset, ettei edella mainituista syista johtuen ole mahdollista tai
tarkoituksenmukaista ryhtyd edes osittaiseen uutuustutkimukseen naiden vaatimusten pohjalta.
Silloin PRH antaa muodollisen valipaatoksen (ks. F.2) ja pyytaa hakijaa tismentdméaéan vaatimuksia.
Valipaatoksessa perustellaan, miksi tutkimusta ei ole voitu suorittaa.

Jos PRH ei ole katsonut aiheelliseksi antaa muodollista valipdatosta tai vaatimukset ovat
valipaatokseen vastaamisen jalkeenkin epéaselvat tai laajat, PRH voi tehdd uutuustutkimuksen
osittaisena. Talldin uutuustutkimus kohdistetaan tekniikkaan, joka on kuvattu epaitsenaisissa
vaatimuksissa tai selityksessd, esim. sovellutusesimerkeissd, niiden tekniikkaa kohtuullisesti
yleistaen.

D.1.1.2 Patenttivaatimusten epayhtenaisyys

Jos patenttivaatimukset kohdistuvat kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintoon,
vaatimukset ovat epayhtendisia (PatL 10 8). Hakemuksen ollessa epayhtenéinen, uutuustutkimus
tehdaéan patenttivaatimuksissa ensimmaisena esitetylle keksinnélle (ks. H.1.6).

D.1.2 Uutuustutkimuksen tekematta jattaminen

Lahtokohtaisesti PRH pyrkii aina tekemaan uutuustutkimuksen. Myds tapauksissa, joissa keksinnoén
kohde jaa patenttivaatimusten ja selityksen perusteella epaselvaksi tai patenttivaatimuksia ei ole
edes toimitettu, pyritddn tutkimus kuitenkin tekemaan. Talldin tutkijainsindorin maarittelema
uutuustutkimuksen kohde kuvataan teknisessa valipaatoksessa.

Jos patenttivaatimukset on kuitenkin esitetty niin laajasti tai epatasmallisesti (PatL 8 § 2 mom.) tai
keksintdé on kokonaan vailla teknisia perusteita, ettei uutuustutkimusta yksinkertaisesti voida
suorittaa, PRH antaa asiasta muodollisen vélipdatoksen (ks. F.2). Hakijalla on t&lldin mahdollisuus
jo annettujen asiakirjojen puitteissa selkeyttaa ja tdsmentaa keksinnon méaarittelyd (PatA 19 § 4
mom.).

D.2 Tutkimuksen laajuus

Laajimmillaan tuote, laite, menetelméa ja tuotteen kaytté yhdessd maéaarittelevat hakemuksessa
esitetyn keksinnon alan ja tutkittavan kokonaisuuden. Keksintéon liittyy aina liséaksi ongelma, jonka
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keksintd ratkaisee. Tahan ratkaisuun liittyvat tekniset piirteet yhdistavat tavalla tai toisella kaikkia
edella lueteltuja keksinnén kohteita.

Tutkimus kohdistetaan ensisijaisesti tekniikan alaan ja aloihin, joihin keksintd suoraan liittyy, minka
jalkeen tutkimusta jatketaan tarvittaessa kattamaan samankaltaiset ja vastaavat tekniikan alat, joihin
keksinnén kohde on rinnastettavissa kayton tai teknisten piirteiden osalta.

Paaasiallisen tutkimusaineiston muodostavat patenttijulkaisut. Toisena tarkeana aineistona ovat
teknilliset ja luonnontieteelliset lehdet ja muut julkaisut. Erilaiset kaupalliset esitteet, nayttelyt,
esitelmat ja julkinen kayttdé voivat myos kuulua tutkimusaineistoon ja muodostaa patentoimisen
esteen. Viimeksi mainituissa tapauksissa edellytetaan, etté julkistamisesta on saatavissa kirjallinen
dokumentti (ks. E.2.1). My0ds pelkastaan sahkoisessd muodossa julkaistua aineistoa voidaan kayttaa
esteena.

Tutkimuksessa suoritetut haut dokumentoidaan tutkimusselosteeseen.

D.2.1 Tutkimuksen lopettaminen

Yleensd uutuustutkimus lopetetaan, kun hakemuksen koko asiasiséllolle, joka on esitetty
vaatimuksissa, on Ioytynyt uutuudeneste tai riittdva keksinnollisyyden este. Riittavalla
keksinndllisyyden esteella tarkoitetaan julkaisua, joka eroaa vaaditusta keksinnésta vain triviaalien
tai kyseiselld tekniikan alalla yleisesti tunnettujen piirteiden osalta, jolloin ndma piirteet eivéat voi
mitenkaan tuoda keksinnéllisyytta.

Jos estettd ei 16ydy keksinndn kohteen mukaiselta tekniikan alueelta, tutkimusta jatketaan
yllamainitun mukaisesti laheisille tai muille tekniikan aloille tarpeen mukaan.

Tutkimusta ei kuitenkaan tarpeettomasti pitkitetd, vaan se lopetetaan heti, kun todennakdisyys
I0ytaa uusia relevantteja julkaisuja (keksinndéllisyyden arvioimiseksi) on pieni suhteessa tutkimuksen
vaatimaan ty6panokseen, silla tutkimuksen taloudelliset rajoitukset ja tehokkuusvaatimukset
edellyttavat, ettd uutuustutkimus on suoritettava kaikissa tapauksissa kohtuullisen ajan kuluessa.

D.2.2 Uutuustutkimuksen taydentdminen

Uutuustutkimusta taydennetaan hakemuskasittelyn myohemmassa vaiheessa, jos siihen on tarvetta
esimerkiksi patenttivaatimusten muutosten vuoksi. Myds uutuustutkimuksen tekemisen jalkeen
julkisiksi tulleet Suomessa tehdyt patentti- ja hyddyllisyysmallihakemukset ja muut yhteensattumat
voi olla syytd tarkastaa Tama aineisto ei valttaméattd ollut tutkijainsindorin saatavissa
uutuustutkimusta tehtdessd, mutta se on huomioitava keksinnén uutuutta arvioitaessa.

Tutkimusta voidaan joutua tdaydentamaan myos esimerkiksi kompleksihakemusten (ks. D.1.1.1)
tapauksessa, jos ensimmaisen teknisen vélipaatoksen yhteydessa tehdyssa uutuustutkimuksessa
kaikkia patenttivaatimuksia ei ole tutkittu taydellisesti tai kaikki patenttivaatimukset eivét ole olleet
tutkimuksen kohteena. Harkinnan mukaan uutuustutkimusta voidaan tdydent&dd, jos itsendisiin
patenttivaatimuksiin on otettu selityksestd uutuustutkimuksen kohteena ollutta keksint6a
tdsmentavia piirteita, jotka eivat ole sisdltyneet aiempaan uutuustutkimukseen (PatA 19 § 2 mom.).
Uusi tutkimusraportti (ks. D.3) tehd&éan siiné tapauksessa, jos tutkimukselle joudutaan suorittamaan
kattava tutkimus muutosten jalkeen.

D.2.3 Aineiston vahimmaislaajuus kansallisessa tutkimuksessa

Patenttiasetus maarittelee kotimaisen tutkimukseen kuuluvan aineiston vahimmaislaajuuden. Tahan
perusaineistoon sisaltyvat seuraavien patenttiviranomaisten julkaisemat tiivistelmé-, hakemus-,
kuulutus- ja patenttijulkaisut: Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Ranskan, Iso-Britannian,
USA:n ja Euroopan patenttivirastot seka WIPOnN kansainvalinen toimisto (PatA 26 § 2 mom.). T&han
aineistoon siséltyvat suomalaiset hakemusasteelle jaéneet julkistetut hakemukset seka viela vireilla
olevat julkiset hakemukset. Edella mainitun aineiston liséksi tarpeen mukaan tutkitaan myés muuta
aineistoa.
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Lahtdkohtaisesti kansallisen hakemuksen uutuustutkimuksen laajuus vastaa laajuudeltaan
kansainvalista PCT-tutkimusta (ks. K.6.4.4).

Tutkimuksessa otetaan huomioon my6s mahdolliset yhteensattumat eli hakemukset, jotka on tehty
ennen tutkittavana olevaa hakemusta mutta jotta eivat viela olleet julkisia tutkittavana olevan
hakemuksen tekemispaivana (ks.E.3.2).

D.2.3.1 Tutkimustiedot toiselta patenttiviranomaiselta

Jos PRH:lla on kaytettavissddn toisen patenttiviranomaisen selonteko  keksinndn
patentoitavuudesta, PRH rajoittaa uutuustutkimuksen kohdistumaan sellaiseen aineistoon, joka ei
todennédkdisesti ole sisaltynyt toisen viraston tutkimusaineistoon, esimerkiksi kielellisista tai
maantieteellisista syista johtuen tai saatavuutensa vuoksi.

Hakija on velvollinen toimittamaan PRH:lle Suomen ulkopuolisen patenttiviranomaisen antamat
tiedot keksinndn patentoitavuustutkimuksen tuloksista, jos samalle keksinndlle on haettu patenttia
Suomen ulkopuolella (PatL 74 8 3 mom., PatA 29 §8). PRH voi pyytdd naita tuloksia hakijalta
tarvittaessa. Toiselta patenttiviranomaiselta saatuja tutkimustuloksia kaytetdan hyvaksi siten, etta
PRH:n omaa tutkimusta rajoitetaan.

Tutkimustuloksissa mainituista julkaisuista voidaan pyytda kopiot hakijalta, jos ne eivat ole
|0ydettavissa tavanomaisia lahteita kayttaen. Edellytyksena talléin on, etta hakija on saanut kopiot
julkaisuista toisen viranomaisen toimittamana. PRH voi pyytaa hakijalta toisen patenttiviranomaisen
antamaa selontekoa keksinnon patentoitavuudesta myos tutkittavan hakemuksen mydhemmassa
kasittelyvaiheessa, jos syytéa sellaisen saamiseen ilmenee.

My6s kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS, ks. K.7) tapauksessa
tutkimuksen tulosta kaytetdan hyvaksi siten, ettd omaa tutkimusta rajoitetaan. Jos ITS-tutkimus on
suoritettu muualla kuin Suomessa, PRH:n kansalliselle hakemukselle tekema uutuustutkimus on
yleensa tarpeen kohdistaa vain sellaiseen pohjoismaiseen ja/tai suomenkieliseen aineistoon, joka ei
ole voinut olla tutkimuksen ajankohtana kansainvalisen tutkimusviranomaisen kaytettavissa.

Kansainvalinen tutkimustulos ei ole tutkijainsind6rid sitova hanen kasitellessa kansallista
hakemusta, vaan han voi tarvittaessa suorittaa lisatutkimusta ja perustelluin syin paatya erilaiseen
tulokseen patentoitavuudesta kuin mihin kansainvalinen tutkimusviranomainen oli paatynyt. Jos ei
ole perusteltua syyta toimia toisin, kansainvalista tutkimustulosta pidetaan lahtokohtana kansallisen
hakemuksen jatkokasittelylle.

D.2.4 Tietokannat ja hakutydkalut

Tutkimukseen kaytetdan paaasiallisesti AbS-hakutyokalua (Ansera-based Search), joka on EPOn
patenttihakemusten  tutkimusjarjestelma ja sopimuksesta kaikkien EPC-jasenvaltioiden
patenttivirastojen kaytettavissa. Hakutytkalu on patenttihakemusten paaasiallinen tutkimusvaline.

Uutuustutkimusta suoritettaessa hyoddynnetaan tietokantojen tiivistelma- ja kokotekstitietoja ja
luokitusinformaatiota (ks. D.4). Tyypillisesti uutuustutkimusta kohdennetaan ja rajataan kayttéden
seka sana- etta luokitushakuja. Vaihtoehtoisesti pelkkéa luokitus- tai sanahaku ovat mahdollisia.

Tarkeimmat kaytettdvat patenttitietokannat ovat alkuperéiskielisia ja konekaannoksia sisaltavat
kokotekstitietokannat seké bibliografista ja luokitustietoa sisaltavat tiivistelmatietokannat. Taméan
lisdksi kaytbssd on kuvamuotoiset tallenteet patenttijulkaisuista, jotka sisadltavat yleensa koko
patentti- tai hakemusjulkaisun kuvamuodossa. Nain ollen luokitustietoja hyvéksi kayttden haku
voidaan kohdistaa myos julkaisuihin, joista ei ole saatavilla kokotekstimuotoista hakemusta tai edes
tiivistelmaa. Naistékin julkaisuista on usein tarjolla kuvamuotoinen hakemusjulkaisu.

Kokotekstitietokannat sisaltavat patenttijulkaisun kokonaisuudessaan haettavassa muodossa.
Konek&annetyt kokotekstitietokannat mahdollistavat vastaavien hakujen suorittamisen englanniksi
my6s aasialaisiin julkaisuihin sekd muiden ei-englanninkielisten maiden julkaisuihin.
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Patenttitietokantojen liséksi kaytdssd on laajalti erilaisia tieteellisia ja teknillisia lehtida ja
artikkelikokoelmia sisaltavia NPL-tietokantoja (non-patent-literature) seka kaupallisia tietopankkeja.
Tallaisia ovat esimerkiksi STNext-ohjelman kautta kaytettavat kemiallisten yhdisteiden rakenne- ja
sekvenssitietokannat (esim. CASin tietokannat) seka tiivistelmatietokannat, kuten COMPDX,
INSPEC ja MEDLINE. Naiden lisaksi kaytdssa on monia laajoja kustantajien tietokantakokoelmia,
kuten EBSCOn, Elsevierin, Springerin ja Wiley-Blackwellin hakuportaalit. Mintel GNPD (Global New
Products Database) —tuotetietokanta on myds kaytdssa. Lisaksi uutuustutkimuksessa kaytetdan
tietoliikenteen ja video- ja audiokoodauksen standardeja sisaltavia tietokantoja, kuten 3GPP ja
MPEG.

Myds EPOnN Espacenet-palvelua hyddynnetddn uutuustutkimuksen yhteydessa, esimerkiksi
luokitustiedon ja julkaisukaanndsten osalta. Kaikkien kaytossa oleva ilmainen palvelu sisaltdd EPOn
tarjoaman maailmanlaajuisen patenttitietokannan (https://worldwide.espacenet.com) seké kattavat
CPC-luokituslistat.

PRH kayttaa uutuustutkimuksen tyokaluna myos tekoalyyn perustuvaa IPRally-ohjelmistoa. IPRallyn
teknologia perustuu siihen, etta ohjelmalle annetaan syotteena keksinndn kuvaus, jonka jalkeen
sekd uutuustutkimuksen kohteena olevista keksinndista ettd aikaisemmista patenttijulkaisuista
muodostetaan teknisié piirrekarttoja eli graafeja. Taman jalkeen tekoaly vertailee graafeja toisiinsa
l&heisen tunnetun tekniikan l6ytamiseksi.

D.2.5 Internet patenttihakemusten uutuustutkimuksessa

MyOs internetia hyddynnetaan patenttihakemusten uutuustutkimuksessa. Internet antaa
mahdollisuuden péaéasta kasiksi sellaiseen tietoon ja lahteisiin, joihin ei padse perinteisten
tiedonhakujarjestelmien kautta. Tamad koskee erityisesti muuta kuin patenttikirjallisuutta.
Videotiedostot ovat yksi esimerkki sellaisesta internetista l0ytyvasta tiedosta, joka voi muodostaa
patentoinnin esteen. Internet on hyédyllinen tiedonlahde erityisesti nopeasti muuttuvilla aloilla, kuten
tietotekniikka ja tietokoneohjelmat.

Hakuja tehtdessa PRH ottaa huomioon, ettd hakukoneiden avulla vapaasti kaytettava internet ei ole
taysin tietoturvallinen jarjestelma. Ei-julkisen hakemuksen yhteydessa internetlahteiden kayttd tulee
kysymykseen erityisesti oudon terminologian selvittdmisessa, keksijan/keksijdiden aikaisemmin
julkaiseman aineiston selvittamisessa, yritysten tuoteselosteisiin tai julkaisuihin tutustumisessa tai
yleisesti johonkin erikoisalaan tutustumisessa.

Internetsivuun viitattaessa PRH lahtokohtaisesti kayttaa sivustolla ilmoitettua julkaisuajankohtaa, jos
sellainen on mainittu, ellei ole erityistd syytad epailla paivamaaran aitoutta. Julkaisuajankohdan
luotettavuuteen vaikuttaa se, onko sivun tuottaja luotettava julkaisija vai tuntematon
taho. Luotettavan julkaisijan, esim. kustantamo, dokumenttisivulta on yleensa ldydettavissa
julkaisemispaiva, eika sivun sisaltda ole muutettu. Paivamaaran osalta ei-luotettavia tahoja saattavat
olla esimerkiksi yksityishenkiltt, yksityiset organisaatiot ja kaupalliset tahot (esimerkiksi yritysten
mainossivut). Naiden toimijoiden sivuilta ei valttdméttd ole I6ydettavissd dokumentin julkaisupéivaa
tai sisaltbd on saatettu muuttaa. Talldin voidaan kayttdd apuna arkistointipalveluja, kuten Internet
Archive Wayback Machine.

D.3 Tutkimusraportti

Kun patenttihakemus on tutkittu ja siitd annetaan ensimmainen tekninen valipaatos, hakijalle
annetaan liséksi erillinen tutkimusraportti. Tutkimusraportti on luettelo uutuustutkimuksen tuloksista
ja se laaditaan samalla kielella kuin valipdatds. Jos hakemukselle tehddan mydhemmin uusi
uutuustutkimus, hakijalle annetaan tarpeen mukaan myds uusi tutkimusraportti.

PRH lahettdd hakijalle tutkimusraportin ja kaikki viitejulkaisut valipdatoksen liitteend.
Tutkimusraportti tulee julkiseksi samalla, kun hakemus tulee julkiseksi. PRH laatii julkiseksi tulevasta
patenttihakemuksesta Al-hakemusjulkaisun. Tutkimusraportti liitetddn hakemusjulkaisuun, jos
uutuustutkimus on jo tuolloin tehty.



https://worldwide.espacenet.com/
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Tutkimusraportissa ilmoitetaan
¢ hakemuksen numero,
¢ hakemuksessa esitetyn keksinnon taydellinen IPC- ja CPC-luokitus,
o tutkitut tekniikan alueet IPC-luokituksen avulla ilmaistuna,
e tutkimuksessa kaytetyt tietokannat,
o viitejulkaisut,
e tutkijainsindorin nimi ja
e tarvittaessa raportin liitteissa patenttilain 1 8:n, 8 8:n ja/tai 10 8:n nojalla tutkimatta jatettyjen
patenttivaatimusten numerot ja yksiloity perustelu tutkimatta jattamiseen.

Tutkimusraportissa ilmoitetaan kaikki ne julkaisut, joihin viitataan keksinndn patentoitavuutta
koskevassa vdlipdatoksessa. Viitejulkaisun tunnistetiedot esitetddan mahdollisimman taydellisind
siten, etta viite on myo6s ulkopuolisen ldydettavissa. Viitejulkaisut esitetaan WIPOnN standardin ST.
14 mukaisesti.

Alkuperéinen julkaisu esitetd&dn aina kun mahdollista, minka lisdksi voidaan esittaa tiivistelma tai
alkuperaisen julkaisun kdannos.

Jokaiselle julkaisulle ilmoitetaan ainakin yksi seuraavassa luettelossa mainittu kategoriakoodi, joka
kuvaa julkaisun luonnetta. Taméan liséksi ilmoitetaan sen tai niiden patenttivaatimusten numerot,
jota tai joita viitejulkaisu koskee. Kunkin julkaisun kohdalla eritelladn myds ne julkaisun kohdat, jotka
ovat relevantteja patentoitavuuden arvioinnin kannalta.

Viitejulkaisujen yhteydessa ilmoitettavat kategoriat (kategoriakoodi ja selitys):

X Julkaisu, jonka perusteella keksintd ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestaan
tunnetusta tekniikasta.

Y Julkaisu, jonka perusteella keksintd ei eroa olennaisesti ennestdan tunnetusta teknii-
kasta, kun otetaan huomioon tama ja yksi tai useampi samaan kategoriaa kuuluva
julkaisu.

A Yleista tekniikan tasoa edustava julkaisu.

0] Tullut julkiseksi esitelman valitykselld, hyvaksikayttamalla tai muutoin muun Kkuin
kirjallisen esityksen avulla.

P Julkaistu ennen hakemuksen tekemispdivad mutta ei ennen aikaisinta etuoikeuspaivaa.

T Julkaistu hakemuksen tekemispdivan tai etuoikeuspéaivan jalkeen ja valaisee keksinnén
periaatetta tai teoreettista taustaa.

E Aikaisempi suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyodyllisyysmallihakemus,
joka on tullut julkiseksi hakemuksen tekemispéivana (etuoikeuspaivand) tai sen jalkeen.

D Julkaisu, joka on mainittu hakemuksessa.

L Julkaisu, joka  kyseenalaistaa  etuoikeuden, osoittaa  toisen  julkaisun

julkaisupaivamaaran tai johon viitataan jostakin muusta syysta.
& Samaan patenttiperheeseen kuuluva julkaisu.

Kategoriaa X kaytetdén, jos patenttivaatimuksessa maadritelty keksintd ei ole uusi julkaisusta
tunnettuun tekniikkaan n&hden tai ei eroa olennaisesti julkaisusta aikaisemmin tunnetusta
tekniikasta.



https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-14-01.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-14-01.pdf
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Kategoriaa Y kaytetddn, jos patenttivaatimuksessa maadritelty keksintd ei eroa olennaisesti
julkaisusta aikaisemmin tunnetusta tekniikasta, kun julkaisua tarkastellaan yhdessa toisen tai
useamman samaan kategoriaan kuuluvan julkaisun kanssa.

Kategorian A julkaisu edustaa yleista tekniikan tasoa eika kyseenalaista siina patenttivaatimuksessa
maaritellyn keksinndn uutuutta tai keksinnéllisyytta, johon tutkimusraportissa viitataan.

Kategoriaa O kaytetdan, jos viitattu lahde on julkaistu jollakin muulla tavoin kuin Kkirjoituksen
valityksella, kuten esitelman valityksella tai hyvaksikayttamalla (julkinen kayttd). Kategoriaa O ei
kayteta yksinaén, vaan se esitetdan yhdessa kategorian X, Y tai A kanssa, esimerkiksi O, X.

Kategoriaa P kaytetdan, jos julkaisu on julkaistu ennen hakemuksen tekemispéaivad mutta ei ennen
aikaisinta etuoikeuspéaivaa. Kategoriaa P ei kayteta yksindan, vaan sen kanssa esitetdan sisaltoa
iimentava kategoria (X, Y, A). Yhdistelma P, X tai P, Y merkitsee estettd patenttivaatimukselle, jos
patenttivaatimus ei ilmene etuoikeusasiakirjasta.

Kategorian T julkaisu on julkaistu hakemuksen tekemispéivan tai etuoikeuspaivan jalkeen eika siten
ole merkityksellinen uutuutta ja keksinnéllisyyttd arvioitaessa. Julkaisu valaisee keksinnon
periaatetta tai teoreettista taustaa. Kategorian T julkaisu voi olla merkityksellinen arvioitaessa
keksinnén toimivuutta (teollinen kayttokelpoisuus).

Kategorialla E ilmaistaan aikaisempi suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyodyl-
lisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi hakemuksen etuoikeus- tai tekemispaivana tai sen
jalkeen. Kategorian E julkaisu voi olla ainoastaan suomalainen tai Suomea koskeva patenttihakemus
(FI, EP, WO) tai hyodyllisyysmallihakemus. Julkaisu voi muodostaa ainoastaan uutuudenesteen
patenttivaatimukselle (ns. yhteensattuma PatL 2 § 2 mom., PatM 44 §, ks. E.3.2). Kategoriaa E
kaytetaan yksinaan.

Kategoria D tarkoittaa, etta julkaisu on mainittu hakemuksessa ja julkaisuun viittaaminen katsotaan
aiheelliseksi. Kategoria D esitetddn yhdessé kategorian X, Y tai A kanssa, esimerkiksi D, Y.

Kategoriaa L kaytetaan julkaisusta, johon viitataan jostakin muusta syysta. Kaytetty syy mainitaan
tutkimusraportissa julkaisun tunnistetietojen jalkeen. Julkaisu voi esimerkiksi kyseenalaistaa
hakemuksen etuoikeuden (esim. aikaisempi saman hakijan hakemus tai patentti, jossa sama
keksint®), osoittaa toisen julkaisun (esim. internetjulkaisun) julkaisupaivamaaran tai julkaisu voi olla
internetjulkaisu, jonka julkaisupdivamaara ei ole tiedossa, ja johon halutaan viitata hakijan tai
kolmannen osapuolen informoimiseksi. Jos tallaiseen internetjulkaisuun viitataan myodhemmin,
tutkimusraportissa esitettya internet-hakupdivamaaraa voidaan kayttdd Kkyseisen julkaisun
julkaisupaivamaarana. Kategorian L julkaisua ei tarvitse kohdistaa mihinkaan patenttivaatimuksiin,
ellei julkaisu koske ainoastaan tiettyja vaatimuksia.

&-merkilla voidaan osoittaa samaa patenttiperhettd oleva julkaisu. &-merkilla voidaan viitata
tiivistelmaan, englanninkieliseen konekaannodkseen tai julkaisuun, joka on julkaistu myéhemmin ja
jota kaytetddn oudon kielen tulkinnassa.

Jos yhtaan julkaisua ei ole esitettdvand, tutkimusraporttiin kirjoitetaan: Ei viitejulkaisuja. Téllainen
tilanne on hyvin poikkeuksellinen.

Tutkimusraportin  lite tai liitteet taytetddn siind tapauksessa, jos yksi tai useampia
patenttivaatimuksia on jatetty tutkimatta (ks. D.1.1). Tutkimatta jattdmisen syita voivat olla:

e vaatimukset eivat ole hyvaksyttavissa patenttilain 1 8:n nojalla,
e vaatimukset ovat liian laajat, epaselvat tai monimutkaiset (PatL 8 §),

e vaatimukset ovat epayhtenaiset (PatL 10 8).
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D.4 Patenttiluokitus

Patenttiluokitusjarjestelmia on kehitetty helpottamaan tiedonhakua patenttitietokannoista.
Patenttiviranomaiset antavat kasittelemilleen patenttihakemuksilla patenttiluokkia, jotka kuvaavat
hakemuksessa maaritellyn keksinnon tekniikan alan. Luokituksen avulla tiedonhaun voi kohdistaa
haluttuun tekniikan alaan.

PRH luokittelee kaikki hakemukset yleisimpiin luokitusjarjestelmiin.

D.4.1 Hakemuksen luokittaminen PRH:ssa

PRH luokittelee hakemuksen keksinnon tai keksinnot taydellisesti ennen hakemuksen julkiseksituloa
(PatA 25 8). Kotimaista alkuper&a olevan hakemuksen taydellinen luokittaminen tehd&én yleensa jo
hakemuksen uutuustutkimuksen yhteydessa. Luokitustietoja ei kuitenkaan julkaista eikd merkita
séhkoiseen hakemusrekisteriin kuin vasta hakemuksen tullessa julkiseksi.

Ensimmainen julkaistava taydellinen luokitus annetaan hakemuksen perusasiakirjojen perusteella ja
sen tulisi kattaa patenttivaatimukset ja selitys. Luokittaminen tehdaan IPC-luokitusjarjestelman
voimassa olevan version ja oppaan (ks. D.4.2.1) ohjeiden mukaisesti. Liséksi hakemus luokitetaan
kayttaen CPC-jarjestelmaa (ks. D.4.2.2).

Luokitusjarjestelman jaottelu perustuu tekniseen toimintaan/rakenteeseen ja tekniikan
soveltamiseen erityiskayttdd varten. Luokitusjarjestelmastda on siten Idydettavissd naita kaikkia
piirteitd korostavia luokkia. Luokitustunnuksen valinta riippuu kulloinkin luokiteltavana olevan
keksinnbn ominaispiirteistd. Hakemuksesta luokitellaan keksintdinformaatio ja valinnaisena
lisdinformaatio. Hakemukseen sisaltyvalla keksintdinformaatiolla tarkoitetaan patenttidokumentissa
eli sen selitysosassa, esimerkeissa, piirustuksissa ja vaatimuksissa esitettya teknisté informaatiota,
joka on tekniikan tasoon nahden uutta eikd ole ilmeista. Ohjeena kaytetdén patenttivaatimuksia.
Lisdinformaatio on sellainen hakemukseen sisédltyva uusi informaatio tai keksinnén osa, jota ei
luokitella keksintéinformaatioksi mutta on myéhemman tiedonhaun kannalta hyddyllista tietoa.

Jos hakemuksen (tai julkaisun) luokitus siséltaa useita luokitustunnuksia, ensimmaisena ilmoitetaan
luokitustunnus, joka parhaiten kuvaa hakemuksessa (tai julkaisussa) esitettya keksint6a.

PRH tarkastaa annetun luokituksen hakemuksen tullessa julkiseksi ja kun hakemus hyvaksytaan.
Tarkastuksessa otetaan huomioon luokittamisen jalkeen luokitusjarjestelmassa tai hakemuksessa
tapahtuneet muutokset, esimerkiksi muutokset, jotka koskevat hakemuksen sisaltdman informaation
uudenlaista jakautumista keksintdinformaatioon ja lisainformaatioon. Jos etuoikeudella Suomessa
tehtyd hakemusta vastaava hakemus (tai julkaisu) on jo kaynyt luokitteluvaiheen lapi jossakin
toisessa viranomaisessa, PRH kayttda saatavilla olevia luokitustietoja hyvaksi hakemuksen (tai
julkaisun) luokittamisessa.

D.4.2 Luokitusjarjestelmat

Patenttiluokitusjarjestelmat ovat hierarkkisia luokittelujarjestelmia, jotka jaottelevat keksinnot
tekniikan aloittain  yksityiskohtaista teknistd tietoa sisaltaviin alaryhmiin. Kansainvalinen
patenttiluokitusjarjestelma (IPC) on otettu kayttdon vuonna 1968. Muita tunnetuimpia kaytossa
olevia patenttiluokitusjarjestelmi& ovat vuoden 2013 alusta kayttoon otettu Euroopan patenttiviraston
ja Yhdysvaltain patenttiviraston (USPTO) yhdessa hallinnoima CPC-luokitusjarjestelma seka
Japanin patenttiviraston sisainen patenttiluokitusjarjestelméd. Sisdisessa kaytdssa olevia
luokittelujarjestelmid voidaan muokata helpommin, joten ne ovat seuranneet tekniikassa tapahtuvia
muutoksia nopeammin kuin kansainvalinen jarjestelma IPC.

Vuotta 1968 aikaisemmat luokitusjarjestelmat olivat yksinomaan kansallisia jarjestelmia. Niista
laajimmin Euroopassa kaytetty jarjestelma oli saksalainen luokitusjarjestelma, joita pohjoismaatkin
kayttivat.
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D.4.2.1 Kansainvalinen patenttiluokitus (IPC)

IPC (International Patent Classification) uudistui vuodesta 1968 viiden vuoden jaksoissa vuoteen
2006 asti. Viiden vuoden jaksotuksesta luovuttin 1.1.2006 voimaan tulleen IPC8-
luokitusjarjestelman (nykyaan pelkka IPC) my6ta. Luokitusjarjestelmaa uudistetaan nykyisin kerran
vuodessa. IPC8-uudistuksesta lahtien voimassaolevan IPC-luokitustunnuksen jaljessa ilmaistaan
sulkeissa olevilla numeroilla luokitustunnuksen voimaanastumisvuosi ja -kuukausi (esim. 2009.01).

Vuoden 2006 luokitusjarjestelman uudistus on tuonut tarpeen luokitusjarjestelmaan tehtavien
paivitysten kanssa samanaikaisesti tapahtuvaan patenttidokumentaation uudelleenluokitteluun.
Patenttijulkaisun toimittamisen jalkeen uusia paivitettyja luokitustietoja yllapidetddn ainoastaan
séhkoisessd muodossa.

Vuoden 2006 uudistuksen yhteydesséa patenttihakemuksen uutuustutkimuksessa kaytettava niin
sanottu PCT-minimidokumentaatio (ks. K.6.4.4) on ldhes kokonaisuudessaan uudelleenluokiteltu
IPC-luokitusjarjestelmaan ja dokumentaatioon kohdistuva tutkimus voidaan nain ollen tehda aina
voimassa olevan luokituksen mukaan. [IPC-luokitusjarjestelmaan on kuitenkin lisétty
varoitusmerkkeja niiden luokkien yhteyteen, joissa uudelleenluokitus ei ole taydellinen. PCT-
minimidokumentaatioon kuulumattomat kansalliset dokumentaatiot, jotka koskevat ennen 1.1.2006
julkaistuja patenttidokumentteja, ovat edelleen osittain luokiteltuina IPC-luokituksen aikaisempien
painosten tai vanhojen kansallisten luokitusten mukaan. Haun tehostamiseksi historialliseen
dokumentaatioon on kuitenkin lisatty uudelleenluokittelun ja patenttiperheiden kautta saatuja
luokkia.

Vanhan IPC-luokituksen apuneuvoja ovat luokituspainoksiin liittyvat avainsanaindeksit Official
Catchword Index. Luokitusjarjestelman soveltamisohjeet varsinaisten luokituskirjojen ohella
sisdltyvat kunkin luokituspainoksen Guide-osaan. (Luokitusjarjestelmésséa viisivuotisjaksoina
tapahtuneet muutokset pitaa ottaa huomioon selattaessa pohjoismaista tutkimusaineistoa pitkalta
aikavalilta).

IPC-luokitusjarjestelma on ldydettavissa WIPO:n verkkosivulta, jolla on myos tydkaluja luokitteluun.
Sivuston luokituskaavio mahdollistaa myés CPC- ja japanilaisen luokituksen tarkastelun IPC-
luokkien rinnalla. Myds IPC-luokitusjarjestelman aikaisemmat painokset (1-7), avainsanaindeksit,
Guide-osat, ja eri luokituspainosten vastaavuustiedot Ioytyvat WIPO:n verkkosivuilta. Apuna
luokituksessa on mahdollista kayttdd WIPO:n verkkosivun IPC-luokituskaaviosta 16ytyvaa IPCCAT-
tai Catchword-toimintoa.

D.4.2.2 Cooperative Patent Classification (CPC)

CPC-luokitusjarjestelméa korvasi EPOnN yllapitaman ECLA-jarjestelmdn (European classification)
vuoden 2013 alusta. Taustalla on EPO:n ja Yhdysvaltojen patenttiviraston USPTO:n solmima
sopimus yhteisen luokitusjarjestelman luomisesta.

CPC-luokitusjarjestelméa perustuu ECLA-jarjestelmdan ja siten pohjimmiltaan IPC-jarjestelmaan.
Itse asiassa yhtend CPC-luokituksen p&é&tavoitteena oli saattaa se vastaamaan IPC-luokitusta
ECLA:a paremmin. Tama nakyy mm. luokitustunnusten esitystavassa. CPC-jarjestelmassa on
luovuttu vinoviivan jalkeen esiintyvastd alfanumeerisesta merkintatavasta ja siirrytty pelkkiin
numeroihin. Samoin luokituskaavion kayttoon liittyvat maarittelyt (definitions) ovat IPC-standardin
mukaisia.

CPC-luokitusjarjestelmén osaksi on tuotu myds EPO:n tutkijoiden kayttssa olleiden ICO-koodien
siséltd, joka on tarkoitettu kaytettavaksi lisdinformaatioluokituksessa seké indeksoinnissa. Liséksi
jarjestelmdan on tuotu joitain US-luokituksen piirteitd, kuten liiketoimintamenetelmat. Nama
pelkastddn lisdinformaatioluokitukseen ja indeksointiin  kaytettdvat symbolit  |0ytyvéat
luokituskaaviosta Y-lohkosta seka ns. 2000-sarjasta. Naistd esim. Y02-luokkaa voidaan kayttaa
ymparistoteknologian ja erityisesti ilmastonmuutosta hidastavien (climate change mitigation)
keksintdjen etsimiseen patenttitietokannoista. Euroopan patenttiviraston keskeinen tutkimusaineisto
on EPODOC-tietokannassa luokiteltu CPC:n mukaan kansainvélisen IPC-luokituksen lisaksi.
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CPC-luokitusjarjestelméa uudistetaan jatkuvasti, etenkin sellaisia luokitusalueita, joihin luokitellaan
paljon aineistoa ja jotka ovat tekniikan kehityksen kannalta ajankohtaisia. Luokitusjarjestelmééan
tehdyt muutokset saatetaan koskemaan aina koko CPC-luokiteltua tutkimusaineistoa ja muutokset
paivitetddn koko EPODOC-tietokantaan. Luokitusuudistuksista vastaa EPO yhdessa USPTO:n
kanssa. Koska CPC-luokitus uudistuu IPC-luokitusta hopeammin ja sisaltdd enemman symboleja,
ovat etenkin suuret patenttivirastot ottaneet sen kayttoonsa IPC:n rinnalle. Esimerkiksi Kiina ja Etela-
Korea luokittelevat omat julkaisunsa myts CPC:ta kayttaen.

CPC-luokitusjaottelu on esitetty Espacenet-tietopalvelussa seka luokitusjarjestelman infosivuilla.

D.4.2.3 Japanin patenttiviraston patenttiluokitus

Fl-luokitusjarjestelma (File index classification, FICLA), perustuu IPC-luokitukseen, johon on lisatty
ala- ja rinnakkaisjaotteluita patenttidokumenttien tehokkaamman hakemisen mahdollistamiseksi. FI-
luokitus annetaan kaikille japanilaisille patentti- ja hyodyllisyysmallidokumenteille. Fl-koodi koostuu
IPC-luokitussymbolista, IPC-alajakosymbolista seka mahdollisesta niin sanotusta
diskriminaatiosymbolista (file discrimination symbol).

FT-luokitusjarjestelma (File term classification, FTCLA) on otettu kayttéon uusien teknologioiden
maaran nopean kasvun hallitsemiseksi sekd patenttidokumenttien tehokkaamman hakemisen
mahdollistamiseksi joillakin Fl-luokitusalueilla. F-termi koostuu viisimerkkisesta aihekoodista (theme
code) seka neljamerkkisesta termikoodista (esim. 2B003 AA01). Aihekoodi kuvaa teknista alaa.
Termikoodin kaksi ensimmaista merkkia kuvaavat nakdkulmaa (esim. materiaali, toiminta, tarkoitus)
ja kaksi viimeista merkkia nakoékulman alajakoa. F-termien kaytto riippuu teknisesté alasta, eika niita
ole olemassa kaikille japanilaisille patenttidokumenteille.

Japanilainen luokitusjarjestelma on esitetty Japanin viraston verkkosivulla ja FIl-luokitus on
selattavissa myds WIPO:n IPC-luokituskaaviossa.

D.4.2.4 Yhdysvaltojen patenttiviraston patenttiluokitus

USPTO:n tutkijat ovat vuoden 2013 alusta siirtyneet kayttdmaan CPC-luokitusta uusia hakemuksia
luokitettaessa. Vanhoja julkaisuja voi edelleenkin hakea USPC-luokituksella (US-patent
classification).

US-patenttiluokitustietokanta ja kulloinkin voimassa olevan luokitusjarjestelméan mukaan péivitetty
patenttijulkaisutietokanta ovat haettavina USA:n patenttiviraston verkkosivulla.
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E. Patentoitavuuden arviointi

E.1 Patentoitavuuden edellytykset

Patentoitavuutta arvioitaessa PRH tutkii kaikkien seuraavien patentoitavuuden edellytysten
tayttymista:

e uutuus ennestaan tunnettuun tekniikkaan néahden (PatL 2 §)

e olennainen ero (keksinnollisyys) ennestaan tunnettuun tekniikkaan ndhden (PatL 2 8)
¢ teollinen kayttokelpoisuus (PatL 1 8)

e patenttivaatimusten tasmallisyys (PatL 8 8)

e selityksen riittavyys (PatL 8 8)

e keksinntn tekninen luonne (PatL 1 § 2 mom.)

e rajoitukset mm. la8ketieteellisten menetelmien ja biologisten keksintdjen patentointiin (PatL
183-6mom., PatL1ag§,1b§g)

e patenttia haetaan keksintdéon, joka on kaynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty
(PatL 13 8).

Naiden lisaksi arvioidaan patenttivaatimusasetelman yhtenaisyytta.

Jos itsendisiin patenttivaatimuksiin sisaltyy vaihtoehtoja, patentoitavuuden perusedellytysten
tayttymista arvioidaan kaikkien vaihtoehtojen osalta, ellei vaihtoehtojen suuri maara tee arviointia
kohtuuttoman tyodlaaksi. Jos jokin perusedellytys (esimerkiksi uutuus, keksinnéllisyys tai teollinen
kayttdkelpoisuus) ei tayty yhden patenttivaatimuksen vaihtoehdon kohdalla, edellytys ei silloin tayty
patenttivaatimuksen maaritteleméssa kokonaisuudessa.

Tassa osiossa tarkastellaan [&hemmin patenttilain pykélien 1, 1a, 1b ja 2 mukaisia edellytyksia ja
niiden arviointia.

Patenttivaatimusten tasmallisyyttd ja selityksen riittvyyttd koskevia edellytyksid on kuvattu
kappaleissa B.4.1 ja B.3.1 ja bioteknisten keksintdjen erityisvaatimuksia kappaleessa B.9.
Epayhtenaisyyden arviointia tarkastellaan kappaleessa H.1 ja patenttihakemuksen muutosten
hyvaksyttavyytta kappaleessa H.3. Patentoitavuustutkimuksen vaiheet PRH:ssa kuvataan osassa
F.

E.2 Tunnettu tekniikan taso

Patenttivaatimuksessa esitetyn keksinndn on oltava uusi ja keksinnoéllinen tunnettuun tekniikan
tasoon né&hden. Tunnettu tekniikan taso kasittdd kaiken sen tiedon, mik& on ollut yleisén saatavilla
ennen hakemuksen tekemispaivaa (ks. C.2.1) tai etuoikeuspaivaa (ks. C.2.2), jos hakemuksella on
etuoikeus aikaisemmasta hakemuksesta. Keksintd katsotaan tehdyksi etuoikeushakemuksen
tekemispaivana niiden seikkojen osalta, jotka ilmenevét sek& tutkittavasta hakemuksesta etta
etuoikeushakemuksesta. Patenttihakemuksessa tehdyt mahdolliset lisaykset etuoikeusasiakirjaan
ndhden ovat sindnsd sallittuja. Naiden lisdysten suhteen merkitsevd péaiva el
patentoitavuusarvioinnissa kaytettdva paiva on myohemman hakemuksen tekemispaiva, eli
etuoikeuspyyntt kattaa vain etuoikeusasiakirjasta ilmenevét osat. Etuoikeuspdaiva voi siis olla eri
paiva eri vaatimuksille tai samaan vaatimukseen siséltyville eri vaihtoehdoille.

Tunnettuun tekniikan tasoon kuuluva materiaali voi olla tullut tunnetuksi kirjoitettuna tai muun
esitystavan kautta, esimerkiksi julkisen kaytdon kautta (ks. E.2.1). Jos tekniikan tason tieto esitetaan
esteeksi patenttihakemukselle, on voitava osoittaa, etta tieto on ollut julkisesti saatavissa.

Merkitysta ei ole silla, miten, milla kielelld tai missa pdin maailmaa julkistaminen on tapahtunut.
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Ennen kasiteltdvan hakemuksen tekemispdaivaa (etuoikeuspdivad) julkiseksi tullut patentti- tai
hyodyllisyysmallihakemus on, siihen sisaltyvine asiakirjoineen, uutuus- ja keksinnéllisyysarvioinnin
suhteen samanlainen tunnettuun tekniikan tasoon kuuluva julkaisu kuin muutkin ennen hakemuksen
tekemispaivaa (etuoikeuspdaivad) julkiseksi tulleet julkaisut.

Hakemuskasittelyn yhteydesséa esille tuleva tekniikan taso muodostuu hakijan itse esittamasta
materiaalista ja uutuustutkimuksessa esille tulleesta materiaalista.

E.2.1 Julkinen kaytto

Julkisen kaytdn on oltava tarkasti esitetty ja dokumentoitu, jotta se voidaan ottaa huomioon ennen
hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspaivaa julkiseksi tulleena tunnettuna tekniikan tasona. Julkiseen
kayttdon vedottaessa on selvitettava:

¢ milloin ja missa julkinen kaytté on tapahtunut,

¢ mitka seikat aikaansaavat kayton julkisuuden,

o yksityiskohtaisesti selittaen mita julkisen kayton kautta on ilmennyt,
o kuka asian on julkistanut sek&

¢ muut mahdolliset asiaan liittyvat nakdkohdat, kuten esimerkiksi asiaa koskevat osapuolten
sopimukset.

PRH arvioi esiin tuodun julkisen kayton estevaikutuksen samoin kuin muunkin tekniikan tason
estevaikutuksen hakemusta kasitellessdan. PRH ei voi kuitenkaan kuulla todistajia.

E.2.2 Yleistiedot

Alan ammattilaisen yleistiedoiksi (common general knowledge) katsotaan kaikki, mita kyseisen alan
ammattilaisen (ks.E.2) voidaan olettaa tietdvan. Yleistiedot eivat normaalisti liity mihinkaan tiettyyn
julkaisuun, eika kaikkia yleistietoja ole valttamatta edes esitetty kirjallisesti.

Perusoppikirjat ja peruskasikirjat esittdvat yleensa alan yleistietoja.

Yksittainen patenttijulkaisu tai tieteellinen julkaisu ei tee tiedosta yleistietoutta. Nopeasti kehittyvilla
tekniikan aloilla saatetaan yleistiedot kuitenkin joutua arvioimaan patenttijulkaisuista tai tieteellisista
julkaisuista.

PRH:n ei tarvitse todistaa, etta tieto kuuluu alan ammattilaisen yleistietoihin, ellei kukaan aseta tata
kiistanalaiseksi.

E.3 Uutuus

E.3.1 Uutuuden arvioinnista
Tekniikan tason selvittamisen jalkeen (ks. D.1 ja D.2) arvioidaan keksinnon uutuus.

Patenttivaatimuksessa esitetyn keksinndn on oltava uusi ennen hakemuksen tekemispaivaa
(etuoikeuspaivad) julkiseksi tulleeseen tekniikan tasoon (ks. E.2) ndhden sekd mydhemmin
kappaleessa E.3.2 lueteltaviin aikaisempiin hakemuksiin ndhden (PatL 2 § 1 ja 2 mom.).

Jos patenttivaatimuksessa esitetyn keksinndn kaikki tekniset piirteet ilmenevat yhtena
kokonaisuutena jostakin julkaisusta, julkaisu on uutuudeneste patenttivaatimukselle. Vaatimukselta
puuttuu siis uutuus, ellei ainakin yksi sen tunnetusta tekniikasta erottavista piirteisté ole tekninen (ks.
markkinaoikeuden paatés MAO:132/20; paatoksessa vitataan myoés EPOnN laajennetun
valituslautakunnan paatbkseen G 2/88). Tekninen piirre on sellainen piirre, joka patenttivaatimuksen
kontekstissa maarittdd teknistd ratkaisua tekniseen ongelmaan. Teknisella piirteella on siten
tekninen vaikutus patenttivaatimuksen kontekstissa. Monimutkaisissa tapauksissa piirteiden
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mahdollinen osallistuminen teknisen ongelman ratkaisuun voidaan vaihtoehtoisesti kasitella
arvioitaessa olennaisen eron olemassaoloa. Patenttivaatimus luetaan kokonaisena yhdistaen
johdannon ja tunnusmerkkiosan maaritteet. Jos patenttivaatimus siséltaa keskendan vaihtoehtoisia
ratkaisuja, yhdenkin vaihtoehdon I6ytyminen kokonaisuudessaan jostakin julkaisusta vie uutuuden
patenttivaatimukselta.

Kutakin julkaisua verrataan yksitellen tutkittavaan hakemukseen. Erillisia julkaisuja ei uutuutta
arvioitaessa kéasitella yhdessa. Mydsk&aan yhden julkaisun erillisistd sovellutusmuodoista ei voi
yhdistella piirteita, ellei julkaisussa téallaista ehdoteta. Poikkeuksen muodostaa tapaus, jossa julkaisu
viittaa eksplisiittisesti toiseen julkaisuun ja kertoo tamén antavan lisatietoa tietyistd ensimmaisen
julkaisun piirteistd. Talldin toisen julkaisun opetusten katsotaan siséltyneen ensimmaiseen
julkaisuun taman julkiseksitulopaivana, jos toinen julkaisu on ollut tuolloin julkisesti saatavilla.

Jokaisen teknisen piirteen on ilmettavd uutuudenesteesta joko eksplisiittisesti, eli suoraan
ilmaistuna, tai implisiittisesti, eli piirretta ei ole suoraan ilmaistu mutta sen voidaan yksiselitteisesti ja
varmasti paatella sisadltyvan estejulkaisuun. Jos julkaisun teknisen toteutuksen méaarittely on
sellainen, ettd toteutus valttdamatta tarvitsee jonkin piirteen, jota ei ole eksplisiittisesti esitetty
julkaisussa, julkaisun tulkitaan implisiittisesti k&sittdvan my6s taman piirteen. Jos piirteen
sisdltyminen julkaisussa esitettyyn ratkaisuun ei ole varmaa, julkaisu ei ole uutuudeneste, ja
julkaisua taytyy tarkastella mahdollisena keksinnéllisyyden esteena. Mydskaan ekvivalenttiset
ratkaisut eivat muodosta estetta uutuutta arvioitaessa, vaan ne kuuluvat keksinndllisyystarkasteluun.

Yleinen maininta ei yleensa poista sen piiriin kuuluvan erityisen toteutustavan uutuutta, toisin pain
kyllakin. Esimerkiksi jos julkaisussa mainitaan vain yleisesti kaytettavan metallia, kuparin kayttd on
silloin uutta. Kupari tunnettuna toteutusmuotona on puolestaan uutuudeneste metallille yleisesti
maadriteltynd, mutta ei jollekin muulle nimetylle metallille.

Julkaisua tulkitaan alan ammattilaisen yleistiedoin. Niinpa esimerkiksi alalla yleisesti kaytettyja
hakuteoksia voi kayttdd julkaisussa mainitun termin selittdmiseksi. Téllainen hakuteos voidaan
merkita tutkimusraportissa A-julkaisuksi yhdessa termin sisaltavan X-julkaisun kanssa (ks. D.3).

Kunkin itsendisen patenttivaatimuksen kohteena olevan keksinndn uutuus arvioidaan erikseen.
MyoOs vaatimuksessa mahdollisesti esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisut otetaan huomioon. Jos
itsenainen vaatimus on uusi, siihen viittaavat epaitsenaiset vaatimukset ovat uusia. Jos itsendinen
vaatimus osoittautuu tunnetuksi, kunkin siihen viittaavan epaitsendisen vaatimuksen uutuus
tutkitaan erikseen.

Tunnettuun tekniikan tasoon (ks. E.2) kuuluvaa julkaisua tulkitaan niin kuin kyseisen alan
ammattilainen ymmarsi sen julkaisun julkistamisajankohtana. Hakemusta, joka ei ole ollut julkinen
kasiteltavan hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspaivana (ks. E.3.2) tulkitaan niin kuin alan
ammattilainen tulkitsi sen kyseisen hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspaivand. Tulkinta-
ajankohdalla on merkitysta nopeasti kehittyvilla tekniikan aloilla.

E.3.2 Aikaisempi hakemus esteena

Patenttihakemuksessa esitetyn keksinnbn uutuutta arvioitaessa otetaan huomioon ennen
patenttihakemuksen tekemispaivdd (etuoikeuspédivdd) Suomessa tehdyt patenttihakemukset ja
hyodyllisyysmallihakemukset, vaikka ne eivat olisi tutkittavan patenttihakemuksen tekemispaivana
(etuoikeuspaivand) viela julkisia, silla aikaisemman hakemuksen sisaltd katsotaan tunnetuksi, jos
aikaisempi hakemus tulee julkiseksi. Keksinnélta ei kuitenkaan vaadita olennaista eroa eli
keksinnéllisyytta naihin hakemuksiin n&hden (PatL 2 § 2 ja 3 mom., 70 m §, 70 f § 4 mom., PatM 44
8).

Tallainen aikaisempi hakemus, jossa Suomi on suojan kohdevaltiona, ja jonka sisaltoén nahden
keksinnoélta vaaditaan uutuus mutta ei keksinnollisyytté, on (PatM 44 §):

1) suomalainen patentti- tai hyodyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 8:n tai
HmL 18 &:n nojalla,
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2) suomalaiseksi patentti- tai hyodyllisyysmallihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia
koskeva hakemus (EP-hakemus), joka on tullut julkiseksi PatL 22 &:n tai HmL 18 §:n nojalla,

3) kansainvélinen hakemus, jota on jatkettu Suomessa PatL 31 8:n tai HmL 45 d §:n mukaan
tai joka on otettu kasiteltdvéksi PatL 38 §:n mukaan ja joka on tullut julkiseksi PatL 22 8:n tai
HmL 18 8:n nojalla,

4) EP-hakemus, joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen (EPC) mukaisesti, ja

5) kansainvalinen hakemus (PCT), kun sita on jatkettu EPO:ssa ja se on julkaistu EPC 153
artiklan mukaisesti.

Jos kohdan 4 tai 5 mukainen hakemus on tehty ennen 13.12.2007, Suomen on oltava nimettyna
maana EP-hakemuksessa tai PCT-hakemuksessa EP-hakemuksen kautta, ja Suomen nimeamisen
on oltava vahvistettu tai tultava vahvistetuksi. 1.7.1997-12.12.2007 voimassa olleen artiklan 79(2)
mukaisesti ilmestyneista EP-hakemusjulkaisuista ei viela selvid, onko nimeamismaksu Suomen
osalta maksettu, vaan nimeamismaksu tulee erikseen tarkastaa esim. EPOn rekisterista. 13.12.2007
tai sen jalkeen tehdyn EP-hakemuksen nimeamismaksun tarkastaminen ei en&é ole tarpeen, vaan
kaikki EP-hakemukset, jotka tulevat julkisiksi, katsotaan uutuudenestevaikutukseltaan Suomea
koskeviksi.

Suomalaisen patentti- ja hyodyllisyysmallihakemuksen sekd Suomessa jatketun kansainvélisen
hakemuksen, katsotaan muodostavan uutuudenesteen etuoikeuspaivastaan lahtien siltd osin kuin
hakemus vastaa etuoikeusasiakirjaa. Muilta osin se muodostaa uutuudenesteen hakemuksen
tekemispaivasta lahtien.

EP-hakemuksen tai EPOssa jatketun PCT-hakemuksen selitys piirustuksineen ja
patenttivaatimukset sellaisina kuin ne ovat hakemusta tehtéaessa tai PCT-hakemusta jatkettaessa
rinnastetaan patenttihakemuksen perusasiakirjoihin, kun arvioidaan, milté osin hakemuksen sisaltd
katsotaan tunnetuksi etuoikeus- tai tekemispaivasta lahtien.

Tiivistelm& ja muut asiakirjat kuten selitykseen tehdyt lisdykset, vastauskirjelmat seka
etuoikeusasiakirja muodostavat uutuudenesteen siita paivasta lahtien, jolloin asiakirjat tulevat
julkisiksi.

Julkiseksi tulleen suomalaisen tai Suomessa jatketun PCT-hakemuksen peruuttaminen tai EP-

hakemuksen jo vahvistetun Suomea koskevan nimeamisen peruuttaminen ei poista hakemuksen
uutuudenestevaikutusta.

Jos aikaisemmin tehtya kansainvélistd hakemusta ei ole jatkettu Suomen osalta tai ennen
13.12.2007 tehdysséa EP-hakemuksessa Suomen nimeéamista ei ole vahvistettu, hakemus katsotaan
mahdolliseksi patentoitavuuden esteeksi vasta julkaisemispaivastaan lukien.

Jos aikaisempi viela salassa pidettavd hakemus osoittautuu teknisen asiasisaltonsa puolesta
esteeksi myohemmalle hakemukselle, PRH ilmoittaa mythemmalle hakijalle, ettd on olemassa
hakemus, joka mahdollisesti julkiseksi tullessaan on este tédlle hakemukselle. Mythemman
hakemuksen kasittelya jatketaan vasta, kun aikaisempi hakemus tulee julkiseksi tai on lopullisesti
ratkaistu. Hakemuksen ké&sittelyd voidaan kuitenkin jatkaa heti, jos aikaisempi julkaisu ei ole en&a
relevantti esimerkiksi muutettujen vaatimusten takia.

Jos aikaisempi julkinen hakemus osoittautuu teknisen asiasisalttnsa puolesta esteeksi
myOdhemmalle hakemukselle mutta estehakemuksen jatkaminen Suomen osalta tai Suomen
nimeamisen voimaansaattaminen ei ole vield varmistunut, myéhemmalle hakijalle annetaan tiedoksi
estehakemus ja sen mahdollinen estevaikutus. Mydohemman hakemuksen kasittelyé jatketaan, kun
estehakemuksen jatkaminen Suomessa tai Suomen nimeé&misen vahvistaminen on selvinnyt.

Hakemukselle saattaa olla myos esteenéd etuoikeudella jatetty hakemus, jonka tekemispéiva on
vajaan vuoden myodhaisempi kuin kasiteltdvan hakemuksen tekemispaiva, mutta etuoikeuspéiva on
aikaisempi. PCT- ja EP-hakemuksista PRH saa tiedon yleensd vasta niiden tullessa julkisiksi
puolitoista vuotta tekemis- tai etuoikeuspaivasta. Niiden mahdollisen estevaikutuksen tarkastaminen
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tehdaan talloin hakemuksen edettyé jatkokasittelyvaiheeseen. Silloin selvitetdan myos tarvittaessa,
onko Suomen nimeaminen vahvistettu tai onko Suomessa jatkettu kyseistda hakemusta (ks. D.2.2).

E.3.3 Tuotteeseen, menetelmaén ja kayttéon kohdistuvat vaatimukset

Keksinnon maarittelya patenttivaatimuksissa on kasitelty kappaleessa B.4. Vaatimukset voidaan
jakaa toisaalta tuotteeseen tai laitteeseen ja toisaalta menetelmdan tai kayttéén kohdistuviin
vaatimuksiin (PatM 14, 16, 17 8).

Tuotetta tai laitetta koskevissa vaatimuksissa rakenteen tai koostumuksen piirteet maarittelevat
keksinnén. Tuote- tai laitevaatimuksessa esitetty kayttotarkoitus, joka ilmaistaan esimerkiksi
muodossa “laite ... varten” tai "laite ... menetelman suorittamiseksi’, tulkitaan siten, etta laite
soveltuu kyseiseen kayttotarkoitukseen. Nain ilmaistu kayttétarkoitus ei ole sindnsa tunnetusta
tekniikasta erottava piirre. Kayttotarkoitus otetaan kuitenkin huomioon rakenteen piirteiden
tulkinnassa. Jos laitteessa muuten on kaikki tutkittavassa vaatimuksessa esitetyt piirteet mutta se
olisi sopimaton vaatimuksessa esitettyyn tarkoitukseen, laitetta ei tulisi pitdd uutuudenesteena.
Esimerkiksi "muotti sulaa terastd varten” asettaa tiettyja rajoituksia muotille. Muovinen
jadkuutiomuotti ei kay uutuudenesteeksi téllaiselle vaatimukselle. Jos tunnetusta tekniikasta 16ytyy
laite, jota voitaisiin kayttaa laitevaatimuksessa mainittuun kayttotarkoitukseen, kyseessa on
uutuudeneste, vaikka kayttda ei olisi mainittu.

Tuotteeseen kohdistuvassa vaatimuksessa kayton ilmoittaminen tarkoittaa, ettd tuote on sopiva
siihen kayttéon. Jos tunnettu tuote on sindnsa sama kuin vaatimuksessa maaritelty tuote mutta se
on sellaisessa muodossa, etta se ei sovi esitettyyn kayttéon, tunnettu tuote ei ole uutuudeneste. Jos
taas tunnettu tuote sopii esitettyyn kayttoon, vaikka tata kayttoa ei sen yhteydessa olekaan mainittu,
se on uutuudeneste tuotetta koskevalle vaatimukselle.

Esimerkki 1: "Yhdiste X katalyyttind kayttéa varten” ei ole uusi, jos samaa yhdistetta kaytetaan
variaineena, ja variaineena kaytettdva yhdiste on sellaisessa muodossa, ettd sitd voisi kayttaa
katalyyttind ilman muutoksia. Jos kuitenkin katalyyttind kayttdé vaatisi yhdisteeseen muutoksia,
tallaiset piirteet pitaisi uutuuden arvioinnissa ottaa huomioon, vaikka niita ei olisi eksplisiittisesti
mainittu.

Esimerkki 2: "Tuholaistorjunta-aine, joka sisaltda yhdisteet A, B ja C.” Vaatimus ei rajoitu vain
tuholaistorjunta-aineisiin vaan kaikkiin yhdisteet A, B ja C sisaltaviin kemiallisiin aineisiin. Vaatimus
pitdd siis lukea muodossa: "Tuholaistorjunta-aineena kaytettavaksi soveltuva aine, joka siséltéa
yhdisteet A, Bja C.”

Jos keksinto liittyy tuotteen tai laitteen kayttdon toisen laitteen yhteydessa, on usein mahdollista
ilmaista vaatimuksessa kayttotarkoituksen sijasta laitteiden muodostama kokonaisuus sopivalla
sanavalinnalla siten, ettd vaatimuksen kohde on uusi. Esimerkiksi "polkupydra, joka kasittada
voimansiirron...” voi olla uusi, vaikka "voimansiirto polkupyéraa varten...” tai "voimansiirto, jota
voidaan kayttaa polkupyorassa...” ei olisi uusi.

Tuote voidaan maaritella myds ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product by process)
tarvittaessa yhdessa muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa, jos tuotteen méaarittely muutoin
on huomattavan vaikeaa (PatM 14 8). Tuotteessa on kuitenkin valmistusmenetelméan seurauksena
oltava jokin rakenteellinen ero tunnettuihin tuotteisiin ndhden. Pelkdstd&n uusi valmistusmenetelma
ei takaa tuotteen uutuutta.

Tunnetut aineet tai seokset, joita ei ole ennen kaytetty kirurgiassa, terapiassa tai
taudinmaarityksessa, joka kohdistetaan ihmisiin tai eldimiin, voivat saada tuotesuojan tallaiseen
kayttdon rajoitetulla tuotevaatimuksella (PatL 2 § 4 mom., PatM 15 §). Tatd vaatimusmuotoa
nimitetaan ensimmaiseksi laaketieteelliseksi kaytoksi (ks. B.4.3.3).

Aineet tai seokset, joiden kayttd tunnetaan jossakin PatL 1 8:n 3 momentissa tarkoitetussa
menetelmassa, voivat saada tuotesuojan rajoitettuna kayttoon tietyssa PatL 1 8:n 3 momentissa
tarkoitetussa menetelmassa, jos aineen tai seoksen kayttd ei ole tunnettu tassa tietyssa
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menetelméssa (PatL 2 § 5 mom.). Tatd vaatimusmuotoa nimitetdan toiseksi ladketieteelliseksi
kaytoksi (ks. B.4.3.3).

Menetelm&a tai kayttod koskevat vaatimukset kohdistuvat toimintaan. Menetelmévaatimuksessa
keksinnélle tunnusmerkillisia piirteitd ovat menetelmassa esitettyjen laitteiden tai tuotteiden
rakenteellisten piirteiden lisaksi toimenpiteita tai toimintoja koskevat tiedot. Kayttdvaatimuksessa
iimoitetaan se erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai menetelmaa kaytetdéan. Toisin kuin laite- ja
tuotevaatimuksissa, menetelmévaatimuksessa ilmaistu  menetelman  kayttétarkoitus ja
kayttdvaatimuksessa ilmaistu tuotteen kayttétarkoitus rinnastetaan toiminnalliseksi piirteeksi, joka
maarittdd keksintda (vrt. EPOnN valituslautakunnan paatdés T 848/93). Jos kuitenkin menetelméan
kayttotarkoitus ilmaisee ainoastaan sellaisen teknisen vaikutuksen, joka seuraa vaistamatta muiden
menetelmavaiheiden suorittamisesta, taméa tekninen vaikutus ei rajoita vaatimuksen kohdetta.
Uutuudenesteeksi kay silloin julkaisu, joka kuvaa kyseisen teknisen vaikutuksen aikaansaamiseen
soveltuvan menetelman (vrt. EPOnN valituslautakunnan paatokset T 1931/14 ja T 304/08). Jos
menetelméavaatimus kohdistuu tuotteen valmistusmenetelmaan, menetelméa on uusi, jos lahtdaine,
lopputuote tai ainakin jokin menetelmavaihe eroaa tunnetun tekniikan mukaisessa menetelmassa
esitetysta. Tallaisessa vaatimuksessa esitetty lopputuotteen kayttétarkoitus ei kuitenkaan rajaa
vaatimuksen suojapiiria kuin siltéa osin, etté lopputuotteen tulee soveltua kyseiseen kayttoon.

Esimerkki: Vaatimuksen kohteena on “Menetelmd@ korroosiolta suojaavan pinnoitteen
valmistamiseksi termisesti ruiskuttamalla lahtdainetta A”. Menetelmalla valmistettavan tuotteen
kayttotarkoitukseksi on vaatimuksessa ilmoitettu "korroosion suojaus”. Talldin uutuudenesteen
muodostaa menetelmé, jossa termisesti ruiskuttamalla lahtbainetta A valmistetaan pinnoite, joka
soveltuisi korroosion suojaukseen, vaikka tata kayttétarkoitusta ei olisikaan erikseen mainittu.

E.3.4 Valinnan uutuus

Yleinen maininta tunnetussa tekniikassa ei yleensd poista sen piiriin sisaltyvan erityisen
toteutustavan uutuutta (metalli vs. kupari, ks. E.3.1). Uutuuden arviointi ei kuitenkaan ole nain
suoraviivaista, jos vaatimus kohdistuu valintaan tunnetussa tekniikassa esitetyista luetteloista tai
parametrialueista. Valintakeksinndissa on valittu aikaisemmin tunnetuista rajallisesta maarasta
vaihtoehtoja yksi tai useampia, tai on valittu suppeampi parametrialue, joka on aikaisemmin tunnetun
parametrialueen sisélla tai osittain paallekkainen taman kanssa. Téllaisissa tapauksissa uutuutta
joudutaan arvioimaan tilannekohtaisesti.

Jos valinta tehdéan valitsemalla vaihtoehto tunnetussa tekniikassa esitetysta luettelosta, jossa
vaihtoehto on esitetty, uutuusehto ei tayty. Luettelolla katsotaan yleensa olevan "kohtuullinen
pituus”, jos sen pituus on vahintaan kaksi tai kolme elementtia. Tapauskohtaisesti paatetaan, onko
luettelon pituus kohtuullinen. Kun valinta kohdistuu yhdistelm&én, johon on valittu vaihtoehdot
kahdesta kohtuullisen pituisesta luettelosta, ja tata yhdistelmaa ei ole erityisesti esitetty tunnetussa
tekniikassa, uutuusehto tayttyy (kahden luettelon periaate). Toisaalta, jos tunnetussa tekniikassa on
viittaus yhdistelmaan, yhdistelmd ei ole uusi. Vastaavasti pelkka luetteloiden lyhentaminen ei
yleensa tuo uutuutta, ellei luetteloiden pituus lyhene vaaditun kohtuullisen pituuden alle.

Kahden luettelon periaatetta sovelletaan samalla tavalla keksint6ihin, joissa on valittu laajemmasta
numeerisesta parametrialueesta useampi osa-alue. Tassa yhteydessd osa-alueella tarkoitetaan
sellaista aluetta, joka on kokonaan ennestdan tunnetun parametrialueen sisalla tai osittain
paallekkdinen ennestddn tunnetun alueen paatepisteen kanssa. Yksittdisen alueen valinnasta
poiketen uutuutta ei riitd viemaan se, ettd tunnetusta tekniikasta 16ytyy jokaiselle vaatimuksessa
maaritellylle alueelle erikseen alueen sisdén osuva erityinen arvo tai vélin paatepiste. Toisin sanoen,
jos mitaan viitteita tiettyjen osa-alueiden yhdistelmaan ei ole, useiden osa-alueiden valinta on uusi
laajempiin alueisiin n&hden. Jos tunnetussa tekniikassa esitetty konkreettinen esimerkki ja& hieman
vaatimuksessa maéariteltyjen alueiden ulkopuolelle, on arvioitava, harkitsisiko alan ammattilainen
vakavasti tyoskentelya kaikkien maariteltyjen alueiden sisalla. Jos usean osa-alueen valinnat
koskevat keskenddn vuorovaikutuksessa olevia elementtejd, kuten yleensa seosten ja seosten
ainesosien kohdalla, eri valintoja ei pida tarkastella erikseen vaan yhdessa (T 261/15).
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Tarkastellaan esimerkiksi tilannetta, jossa tunnetun tekniikan julkaisu esittdd yhdisteen yleisen
rakennekaavan, joka siséaltaa kahta substituenttia R1 ja R2, ja mahdolliset substituenttivaihtoehdot
on esitetty luetteloina. Tall6in yksittainen yhdiste, jolla on sama yleinen rakennekaava mutta tietyt
luetteloista valitut substituentit R1 ja R2, on uusi tunnettuun tekniikkaan nahden.

Laajemmasta parametrialueesta valittua suppeampaa parametrialuetta pidetdén uutena, jos
1) alue on kapea verrattuna tunnettuun alueeseen,
2) alue on riittdvan kaukana tunnetussa tekniikassa esitetyista yksittaisista esimerkeista.
Kriteerien "kapea" ja "riittavan kaukana" merkitys on arvioitava tapauskohtaisesti.

Tassa yhteydessd on arvioitava, harkitsisiko alan ammattilainen tunnetun tekniikan opetuksen
perusteella vakavasti tyoskentelyd valitulla suppeammalla parametrialueella (ks. esim. EPOn
valituslautakunnan paatés T 1571/15). Jos voidaan kohtuudella olettaa, ettd harkitsisi, valittu
suppeampi parametrialue ei ole uusi. Uutuus puuttuu myds, jos ennestddn tunnetussa tekniikassa
esitetddn eksplisiittisesti lukuarvoja tai yksityiskohtainen esimerkki valitulta suppeammalta
parametrialueelta. Uutuuden aikaansaamiseen ei mydskaan riitd, ettd tietyt uutuuden vievéat
lukuarvot suljetaan ennestaan tunnetun tekniikan mukaisen parametrialueen ulkopuolelle.

"Vakava harkinta" poikkeaa perustavanlaatuisesti keksinnéllisyyden arviointiperiaatteesta, jossa
pohditaan, onnistuuko alan ammattilainen kohtuudella yrityksessa kuroa umpeen tekninen ero
tarkasteltavan patenttivaatimuksen ja tunnettua tekniikkaa edustavan julkaisun valilla. Uutuuden
puutteen todentamisessa téllaista eroa ei voi olla.

Osittain paallekkaisille alueille patevat samat sdédnndt. Uutuus puuttuu, jos tunnetussa tekniikassa
mainitaan eksplisiittisesti aikaisemmin tunnetun parametrialueen paétepiste, joka osuu osittain
paallekkaiselle parametrialueelle, jos tunnetussa tekniikassa mainitaan osittain paallekkaiselle
alueelle osuvia lukuarvoja tai siind esitetdan yksityiskohtainen esimerkki osittain paallekkaiselta
alueelta. Ei myodskaan riitd, etta tietyt uutuuden vievat lukuarvot suljetaan ennestddn tunnetun
tekniikan mukaisen parametrialueen ulkopuolelle. Lisaksi on arvioitava, harkitsisiko alan
ammattilainen teknisten seikkojen ja alan yleisen tietamyksen perusteella vakavasti tunnettua
tekniikkaa edustavan julkaisun teknisen opetuksen soveltamista paallekkaiselle osalla
parametrialuetta.

Valintakeksinndn keksinnéllisyys taytyy arvioida erikseen (ks. E.4.4.4).

E.4 Keksinnollisyys

Patentti myonnetééan ainoastaan keksintddn, joka on uusi siihen verrattuna, mikéa on tullut tunnetuksi
ennen patenttihakemuksen tekemispaivaa (etuoikeuspaivad), ja lisdksi olennaisesti eroaa siita.
Keksinnollisyys edellyttaé siis olennaista eroa (PatL 2 § 1 ja 2 mom.).

Keksinnollisyytta arvioitaessa keksint0a verrataan tunnettuun tekniikan tasoon (ks. E.2).

Patenttilaki ja -asetus eivat anna tasmaéllisid ohjeita siitd, milloin keksinté eroaa olennaisesti
aikaisemmin tunnetusta. Keksinnollisyyden arviointi voidaan kaytdnnossa suorittaa erilaisia
analyysimalleja apuna kayttden. PRH:ssa pyritdan kayttdmaan ongelma-ratkaisumenetelmaad, joka
on kaytdssa mm. Euroopan patenttivirastossa.

E.4.1 Alan ammattilainen

Suomen patenttikaytdnndssa keskivertoammattilaisen tietoihin ja taitoihin perustuvaa analyysimallia
kaytetdan arviointikeinona ratkaistaessa, onko hakemuksessa esitetty keksintd keksinndllinen.

Keskivertoammattilainen voidaan rinnastaa tavalliseen kaytdnndn harjoittajaan, joka on tietoinen
olemassa olevasta tunnetusta tekniikasta hakemuksen tekemispdivan (etuoikeuspéaivan)
ajankohtana. Hanella myos on saatavilla kaikki olemassa olevaan tekniikan tasoon liittyva tietous, ja
hanella on kaytettavissaan tavanomaiset valineet ja kyvyt rutiininomaiseen tyéhon ja kokeiluun seka
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kyky hyddyntda tunnettua tekniikkaa kyseiselle alalle tyypillisella tavalla. Hanen katsotaan myds
pystyvan yhdistamaan viitejulkaisuista esille tulleen tiedon alansa yleistietoihin, esimerkiksi hyvin
tunnettuun kasikirjasta ilmenevaan tekniseen opetukseen.

Tarkeda on kuitenkin todeta, ettei keskivertoammattilaisella tarkoiteta alan huippuspesialistia.
Mydskaan PRH:n tutkijainsinddri ei ole analyysimallin tarkoittama ammattilainen.

Toisinaan on tarkoituksenmukaisempaa ajatella ammattilainen paikalle ihmisryhmaa, esimerkiksi
tutkimus- tai tyoryhmaa, kuin yksittaistd henkiloa. Tata saatetaan soveltaa esimerkiksi tietyissa
korkealle kehittyneissd teknologioissa (tietokoneala), ja pitkalle erikoistuneissa prosesseissa
(integroidut piirit, kemiallisten yhdisteiden kombinaatiot).

Keksintd on keksinnollinen, jos se ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle tunnettu tekniikan taso
huomioiden. Keksinndllisyysarvioinnin peruskysymys kuuluu: olisiko hakemuksessa esitetyn
keksinndn tekemispaivan (etuoikeuspdivan) ajankohtana, kun keksintda verrataan tunnettuun
tekniikan tasoon tuolta ajalta, alan ammattilaiselle ollut ilmeista p&astd keksintda kuvaavan
vaatimuksen suojapiirin sisdlle osuvaan ratkaisuun. Jos nain on, vaatimuksessa esitetty keksinté ei
ole keksinndllinen. Termi “ilmeinen” tarkoittaa sellaista, mika ei ylitda normaalia tekniikan kehitysta
vaan seuraa suoraan ja loogisesti tunnetusta tekniikasta. Siis sen aikaansaamiseen ei selvasti
vaadita alan ammattilaisen taidot ja kyvyt ylittdvaa suoritusta.

E.4.2 Ongelma-ratkaisumenetelma

Arvioitaessa keksinndllisyyttd objektiivisesti ja ennustettavalla tavalla tulisi normaalisti soveltaa
ongelma-ratkaisumenetelmdd. Ongelma-ratkaisumenetelman mukainen lahestymistapa sisaltaa
viisi vaihetta:

1) Lahimman tekniikan tason maarittdminen

2) Teknisten piirteiden erojen maarittaminen vaatimuksen ja lahimman tekniikan tason julkaisun
valilla

3) Vaatimuksen ja lAhimméan tekniikan tason julkaisun erojen aikaansaaman teknisen
vaikutuksen maarittaminen

4) Obijektiivisen teknisen ongelman maarittaminen

5) Vastaaminen kysymykseen: onko alan ammattilaiselle ilmeistd paatya ratkaisemaan
objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetylld tavalla kayttamalla
l&htokohtana lahinté tekniikan tasoa?

Kaytadnnossa tatd mallia on syyté laajentaa kuusivaiheiseksi sellaisten keksintéjen kohdalla, jotka
sisadltavat piirteita, joilla on tekninen vaikutus, ja piirteita, joilla teknista vaikutusta ei ole. Laajennettu
malli perustuu EPOnN valituslautakuntien paatosten T 0641/00 (Comvik), T 0258/03 (Hitachi) ja T
0154/04 (Duns) linjauksiin, ja silla halutaan korostaa teknisen keksinndllisyyden vaatimusta.
Keksinndllisyytta arvioitaessa tarkastellaan ainoastaan niita piirteita, jotka ovat osallisina keksinnon
ailkaansaamaan tekniseen vaikutukseen. T&lla varmistetaan se, etta patenttia ei tulla myontamaéan
PatL 1 §:n poissulkulistaan sisaltyvin perustein.

PRH:n keksinnollisyysarviossa laajennettu malli on seuraava (MAO:132/20):

1) Niiden piirteiden maarittdminen, joilla on tekninen vaikutus patenttivaatimuksen kontekstissa.
Piirteet, jotka eivat osallistu teknisen vaikutuksen aikaansaamiseen patenttivaatimuksen
kontekstissa, jatetdan tarkastelun ulkopuolelle.

2) Lahimman tekniikan tason julkaisun maarittdminen kohdassa 1 maaritettyjen vaatimuksen
teknisten piirteiden perusteella.

3) Patenttivaatimuksen ja lAhimman tekniikan tason julkaisun valisten erottavien piirteiden
tunnistaminen. Erottavien piirteiden teknisyys arvioidaan tarkastelemalla, onko niilla teknista
vaikutusta patenttivaatimuksen kontekstissa.
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a. Jos vaatimuksen ja lahimméan tekniikan tason julkaisun valilla ei ole eroa tai ero
selvasti ei ole tekninen, vaatimus ei ole uusi (ks. E.3.1).

b. Jos teknista eroa on olemassa, jatketaan kohtien 4—6 mukaisesti.

4) Patenttivaatimuksen ja lahimman tekniikan tason julkaisun erojen teknisen vaikutuksen
maarittaminen. Jos selkeda teknistda vaikutusta ei voi maarittaa, ei patenttivaatimus
mydskaéan uskottavasti ratkaise teknistd ongelmaa, eik& vaatimuksessa ole olennaista eroa
l&himpéaan tekniikan tasoon.

5) Obijektiivisen teknisen ongelman maarittdminen patenttivaatimuksen ja lahimman tekniikan
tason julkaisun erojen teknisen vaikutuksen perusteella. Tarkastelun ulkopuolelle kohdissa 1
ja 3 jatetyt epatekniset piirteet ja hakemuksen selitysosassa esitetyt epatekniset paamaarat
voidaan ottaa huomioon objektiivista teknistéd ongelmaa maaritettaessa.

6) Vastaaminen kysymykseen: onko alan ammattilaiselle ilmeistd paatya ratkaisemaan
objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetylld tavalla kayttamalla
l&htokohtana l&hinté tekniikan tasoa?

EPONn tutkimusohjeet (EPO GL G-VII, 5.4.2) siséltavat esimerkkeja koskien ongelma-
ratkaisumenetelman laajennetun mallin kayttod EPOssa, kun keksinndssd on seka teknisia etta
epateknisia piirteita.

E.4.2.1 Lahin tekniikan taso

Lahinta tekniikan tasoa edustaa julkaisu, josta tunnetaan sellainen yhdistelma keksinnon piirteista,
ettd se muodostaa lupaavimman lahtokohdan kehitystydssa, joka voisi johtaa keksintdon. Lahimman
tekniikan tason tulisi palvella samaa tarkoitusta tai saada aikaan sama vaikutus kuin vaatimuksen
kohteena oleva keksinto tai edustaa ainakin samaa tai laheista tekniikan alaa. Kaytanndssa lahin
tekniikan taso on yleensa se, joka palvelee samanlaista kayttotarkoitusta kuin keksintd ja vaatii
vahiten rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia keksintéon paatymiseksi. Usein lahintd tekniikan
tasoa edustaa julkaisu, josta kay ilmi suurin maara yhteisia teknisia piirteita. Lahin tekniikan taso on
arvioitava alan ammattilaisen nakékulmasta hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspaivaa edeltavana
paivana. Lahimman tekniikan tason arvioinnissa otetaan huomioon hakijan oma kuvaus ennestaan
tunnetusta tekniikasta hakemuksen selityksessa ja patenttivaatimuksissa. Sen, minkd hakija
hakemuksessa sanoo olevan tunnettua, uskotaan olevan tunnettua, ellei hakija téata korjaa.

Jos useampi kuin yksi julkaisu soveltuu lahimman tekniikan tason julkaisuksi, saattaa joskus olla
tarpeen tarkastella kutakin julkaisua erikseen ongelma-ratkaisumenetelmalla. Talléin ei kuitenkaan
tarvitse arvioida, mika julkaisuista edustaa kaikkein lahinté tekniikkaa. Patenttivaatimukselta puuttuu
keksinndllisyys, jos ongelma-ratkaisuanalyysi osoittaa sen ilmeiseksi yhdenkin julkaisun perusteella.
Lisdesimerkkeja lahimman tekniikan tason valinnasta 16ytyy EPO GL G-VII, 5.1.

E.4.2.2 Keksinnon ero lahimpaan tekniikan tasoon nahden

Hakemuksen (tai patentin) ja lahinta tekniikan tasoa edustavan julkaisun vertailu suoritetaan
patenttivaatimuksen ja lahimmé&n tekniikan tason julkaisun rakenteellisten tai toiminnallisten
piirteiden avulla. Keksinnoéllisyystarkastelussa ei oteta huomioon sellaisia piirteitd, joiden ei voida
katsoa tuottavan teknista vaikutusta erikseen tarkasteltuna tai yhdessa muiden piirteiden kanssa.
Na&in on esimerkiksi siind tapauksessa, etta piirre osallistuu ainoastaan epatekniselld alueella olevan
ongelman ratkaisuun.

E.4.2.3 Eron aikaansaama tekninen vaikutus

Tekninen vaikutus voi olla mikd hyvansd hakemuksen perusasiakirjoista johdettavissa oleva
patenttivaatimuksen ja l&himméan tekniikan tason eron aikaansaama vaikutus. Muotoilussa voidaan
myds nojautua vaikutuksiin, jotka kayvat ilmi hakijan hakemuksen ké&sittelyn aikana toimittamista
asiakirjoista, jos alan ammattilaisen mielesta vaikutukset ovat johdettavissa alkuperaisissa
asiakirjoissa esitetysta teknisesta ongelmasta tai liittyvat siihen.



https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_vii_5_4_2.html
https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_vii_5_1.html
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E.4.2.4 Objektiivinen tekninen ongelma

Paamaarana on lahimman tekniikan tason muuntaminen tai sovittaminen siten, etta saadaan aikaan
ne tekniset vaikutukset, jotka patenttivaatimuksen mukaisen keksinndn ja lahimman tekniikan tason
valinen tekninen ero saa aikaan. Muuntamiseen tai sovittamiseen liittyvda teknistd ongelmaa
kutsutaan nimella objektiivinen tekninen ongelma.

Talla tavoin johdetun objektiivisen teknisen ongelman ei valttamatta tarvitse olla sama kuin hakijan
hakemuksessaan maarittelema tekninen ongelma. Hakijan maarittelema tekninen ongelma voidaan
joutua maarittelemdan uudelleen siitd syystd, etta objektiivinen tekninen ongelma perustuu
tutkimuksessa esiin tulleeseen tekniikan tasoon, mika voi erota hakijan tiedossa hakemuksen
tekopaivana olleesta tekniikan tasosta. Tutkimusraportissa esiin tuotujen julkaisujen valossa
keksintd voi nayttaa erilaiselta verrattuna siihen, mika kay ilmi pelkastaan hakemuksesta itsestaan.

Objektiivinen tekninen ongelma ei saa sisaltdd viittauksia patenttivaatimuksessa esitettyyn
ratkaisuun  (jalkikateispaattely, ex post facto). Tastd sddnndstda on poikkeuksena
patenttivaatimukseen sisédltyva epateknisella alueella oleva paamaard, joka voi sisaltya
objektiiviseen tekniseen ongelmaan, vaikka se tulisi esitetyksi vasta patenttihakemuksessa
(esimerkiksi liilketoimintamenetelma).

Termi "tekninen ongelma” on ymmarrettava laajasti: ratkaisun ei tarvitse valttdmatta olla parannus
ennestaan tunnettuun tekniikkaan. Tekninen ongelma voi myds etsia vaihtoehtoa tunnetulle laitteelle
tai menetelmalle, silla voi olla samoja tai samanlaisia vaikutuksia tai se on kustannustehokkaampi.

Jos lahinta tekniikan tasoa edustavasta julkaisusta ei |0ydy kaikkia patenttivaatimuksen tarjoamia
teknisia vaikutuksia, objektiivinen tekninen ongelma on:

e Miten muuntaa tai sovittaa lahintd tekniikan tasoa, jotta patenttivaatimuksen mukainen
tekninen vaikutus saavutetaan?

Jos lahinta tekniikan tasoa edustavasta julkaisusta kayvat ilmi kaikki patenttivaatimuksen tekniset
vaikutukset mutta eri tavalla saavutettuina, objektiivinen tekninen ongelma on:

e Miten muuntaa tai sovittaa lahintd tekniikan tasoa, jotta patenttivaatimuksen mukainen
tekninen vaikutus saavutetaan vaihtoehtoisella tavalla?

E.4.2.5 Keksinn6n mukaisen ratkaisun ilmeisyys

Paamaarand on arvioida, ratkaisisiko alan ammattilainen objektiivisen teknisen ongelman
patenttivaatimuksessa maaritellyllda tavalla ennestddn tunnetun tekniikan perusteella tarvitsematta
missaan vaiheessa kekselidisyytta.

Keksinnollisyystarkastelun viidennessa vaiheessa arvioidaan, pdaatyisikd alan ammattilainen
objektiivista teknistd ongelmaa ratkaistessaan muokkaamaan lahintd tunnettua tekniikkaa
ennestdan tunnetusta tekniikasta saatavan opetuksen mukaisesti siten, etta lopputulos on
patenttivaatimuksessa maéaritellyn suojapiirin sisalla.

Tarkeinté ei siis ole, olisiko alan ammattilainen hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspéaivana voinut
paatyad patenttivaatimuksen mukaiseen ratkaisuun, vaan se, olisiko alan ammattilainen todella
paatynyt patenttivaatimuksen mukaiseen ratkaisuun objektiivista teknista ongelmaa ratkaistessaan
siksi, etta ennestaan tunnetun tekniikan perusteella hanelld on syy edetd patenttivaatimuksessa
edetyn ratkaisun suuntaan.

E.4.3 Useiden julkaisujen yhdistaminen

Alan ammattilaisen voidaan olettaa pystyvan paatymaan uuteen ratkaisuun yhdistamalla tunnettua
tietoa useasta eri lahteesta.

Keksinndllisyytta arvioitaessa on sallittua yhdistaa kaksi tai useampia julkaisuja tai osia julkaisuista,
eri osia samasta julkaisusta tai muita tekniikan tason viitteitd, mutta vain siin& tapauksessa, etta
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yhdistaminen olisi ollut ilmeista alan ammattilaiselle tutkittavan hakemuksen tekemis- tai
etuoikeuspaivan ajankohtana.

Arvioitaessa ammattilaisen kykya yhdistaa kahta tai useampaa erillistéa julkaisua otetaan huomioon
seuraavaa:

1) ovatko julkaisujen sisallét sellaisia, ettd niiden perusteella ammattilaiselle olisi ollut
todennédkdista yhdistaa ne paastakseen keksinnén mukaisen ongelman ratkaisuun

2) ovatko yhdistettavat julkaisut samalta, viereisilta, tai kaukaisilta tekniikan aloilta
3) julkaisujen lukumaara, joita tarvitsee yhdistaa.

Kahden tai useamman dokumentin tai saman dokumentin osan yhdistdminen on ilmeista, jos
ammattilaiselle olisi luonnollista yhdistdd namé osat toisiinsa. Keksinndllisyyden arvioinnissa on
voitava osoittaa jokin syy, miksi alan ammattilainen olisi kayttanyt tiettyja julkaisuja yhdessa
etsiessaan ongelmaansa ratkaisua, ja miten ilmeista yhdistdminen on. Yleisesti ottaen on ilmeista
yhdistaa kaksi julkaisua ainakin, jos jommassakummassa on selkeé viittaus toiseen.

Jos alan ammattilainen tarvitsee tutkittavan vaatimuksen mukaiseen ratkaisuun paatymiseen lahinta
tekniikan tason edustavan julkaisun liséksi toisen julkaisun, julkaisut muodostavat yhdessa esteen
keksinnéllisyydelle, ja molemmat julkaisut esitetdan tutkimusraportissa (ks. D.3) Y-julkaisuina. On
mahdollista liittdd yhteen useampiakin Y-julkaisuja, mutta toisaalta, jos ratkaisuun paatymiseen
tarvitaan useampia julkaisuja, tama alkaa olla jo merkki keksinnollisyydesta.

Jos tutkittava vaatimus koostuu ratkaisuista useisiin erillisiin  keskenaan riippumattomiin
osaongelmiin eika ratkaisuilla ole uutta ja yllattavad yhteisvaikutusta, jokaista osaongelmaa on
tarkasteltava erikseen. Talldin voi olla perusteltua esittda kunkin osaongelman ratkaisulle omat
esteensa, jolloin siis Y-julkaisuja tarvitaan useita.

Jos alan ammattilainen tarvitsee ratkaisuun paatymiseen lahinta tekniikan tasoa edustavan julkaisun
lisdksi pelkastddn alan ammattilaisen yleistietoja (common general knowledge), julkaisu muodostaa
yksindan esteen keksinnéllisyydelle, ja julkaisu esitetddn tutkimusraportissa X-julkaisuna. X-
julkaisun lisdksi on mahdollista esittaa yleistietoja kuvaavia A-julkaisuja. Alan ammattilaisen
yleistietoa ei kuitenkaan tarvitse todistaa kirjallisten I&hteiden avulla, jos kukaan ei kiista asiaa.

E.4.4 Keksintdlajeja
Keksintdja voidaan luokitella sen perusteella, milla tavoin keksinndllisyys niista ilmenee.
E.4.4.1 Havaintokeksinto

Keksintdon on paadytty tehdyn havainnon perusteella. Kun havainto on tehty, sen tekninen sovellus
voi olla keksinndllinen, vaikka se havainnon jalkeen saattaa vaikuttaa hyvinkin ilmeiselta. Esimerkiksi
tietyn yhdisteen lisaéaminen margariiniin saattaa perustua voin analysointiin ja sen yhteydessa
tehtyyn havaintoon, etta pieni maara kyseista yhdistetta saa aikaan voin hyvan maun.

E.4.4.2 Yhdistelmakeksintd

Keksintd saattaa muodostua yhdistelmasta teknisia piirteitd, jotka sindnsa ovat tunnettuja tai alan
ammattilaiselle ilmeisid. Jotta yhdistelm& voisi olla keksinndllinen, teknisilla piirteilla on oltava
tekninen yhteisvaikutus, joka on erilainen kuin yksittaisten piirteiden teknisten vaikutusten summa.
Yksittaisilla piirteilla on siis oltava synerginen vaikutus. Jos synergista vaikutusta ei ole, vaatimus on
pelkastaan erillisten piirteiden luettelo, joka ei ole keksinnéllinen.

Keksinndllisyyttd puoltaa, jos vaatimuksessa mainittujen piirteiden tekninen yhteisvaikutus on
yllattava. Yllattava vaikutus tulisi olla kuvattu tdsmaéllisesti. Jos kuitenkin kyseisen tekniikan alan
kehitys on kulkemassa vaihtoehdottomasti tiettyyn suuntaan (one-way street), yllattavakin vaikutus
on pelkkd bonus, joka ei tuo keksinnoéllisyytta.
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E.4.4.3 Kayttokeksinto
Keksinnon sisaltama tekniikka on sindnsa tunnettu, mutta kohdistuu taysin uuteen kayttétapaan.

Uusi kayttétapa on keksinndllinen, jos kyseessa on aikaisemmin tuntematon toiminta eikd uudesta
kayttdtavasta ole viitteita olemassa olevassa tekniikan tasossa. Myoskaan tunnetun tekniikan kaytto
uudella alalla ei saa olla ilmeinen alan ammattilaiselle.

Esimerkki: Uusi hiustenhoitokoostumus sisaltda tunnettua kopolymeeria lujittavana ainesosana
kyseisessa kayttokohteessa, kuten hiusten muotoiluvaahtona. Tekniikan taso taas tuntee vastaavan
kopolymeerin, mutta aikaisemmin kopolymeerin kayttéa on sovellettu pelkastadn rakennuslevyissa
paallysteena ja liima-aineina levyrakenteiden valissa. Nain ollen katsotaan, ettd kyseinen
kayttdkohde on taysin uusi, eikd alan ammattilaisen voida katsoa osaavan yhdistdd nain erilaisia
tekniikan aloja.

E.4.4.4 Valintakeksinto

Keksinndn perustana on ennalta rajattu maara vaihtoehtoja, joista valinta suoritetaan.
Valintakeksinn6t ovat tyypillisia kemian alalle: esimerkiksi keksija valitsee koostumukseen jonkun
tietyn aineen laajemmasta aineryhmasta, johon ryhméaén kuuluvat aineet ja nilden ominaisuudet ovat
yleisesti tunnettuja. Vastaavasti valinta tapahtuu esimerkiksi prosessiin sisaltyvan tietyn lampdatila-
alueen tai paineen maarittamisessa, tai prosessissa kaytettavan liuottimen valitsemisessa.

Valinnalla on kuitenkin aikaansaatava uusi ja yllattava vaikutus, jotta sita pidetdan keksinndllisena.

Valintaa ei pideta keksinnéllisend, jos voidaan katsoa alan ammattilaisen l6ytavan edullisimman
ratkaisun kohtuullisen rutiininomaisen kokeilun kautta. Mytskaan kyseessa ei saa olla pelkka valinta
samanarvoisista vaihtoehdoista.

Valintakeksintéa patenttivaatimuksissa kuvaavien parametrien on oltava suppealta alueelta, joka on
rittdvan kaukana tunnetussa tekniikassa nimetyista tai esimerkein perustelluista parametreista.
Valintakeksinndn kohteena oleva alue ei saa olla mielivaltaisesti valittu osa tunnetusta, siis ei
pelkastddn tunnetun laajasti kuvatun keksinnon yksi edullinen sovellutusmuoto. Sen on oltava
suunnattu valinta ja itsessaan uusi keksinto.

Valintakeksinnon uutuutta kasitellaan kappaleessa E.3.4.

E.4.5 Keksinndllisyytta puoltavia seikkoja

Usein hakija voi hakemuksessa vedota keksintdnsa keksinnéllisyytta puoltaviin seikkoihin. Naita on
esimerkiksi pitkdaikaisen tarpeen tyydyttdminen ja olemassa olevien ennakkoluulojen poistaminen.
Hakija voi osoittaa, etta keksinnon alalla ovat useat ammattilaiset turhaan yrittaneet ratkaista alaan
littyvaa teknista ongelmaa, jonka nyt hakija on pystynyt ratkaisemaan. Jos tarve on esiintynyt kauan,
mutta ongelmaa ei ole aikaisemmin voitu ratkaista tyydyttavasti, keksinnén ei voida katsoa olevan
helposti aikaansaatavissa.

Hakija voi myds osoittaa, etta hanen keksintdnsé on aikaansaatu taysin vastoin sitd kaytantod, mita
on pidetty mahdollisena keksinnon toteuttamiseksi. Tekniikan alalla olemassa olevien
ennakkoluulojen vuoksi alan ammattilainen ei ole edes kokeillut keksinnén mukaista ratkaisua
yhtena vaihtoehtona. Hakijan on osoitettava, ettd ennakkoluulo oli olemassa. Jos keksinto vaikuttaa
joissain tilanteissa ilmeiselta, voidaan myds kysya, miksi ratkaisu ei ole tullut esille aikaisemmin.

Aikaisemmin vallitsevan kasityksen kumoaminen tai kuvitellun vaikeuden voittaminen sisaltaa
yleensa keksinnollisyyttd. TA&ma puuttuu kuitenkin silloin, jos aikaisemmin vallitseva kasitys perustuu
vaaraan oppiin, joka voidaan todeta alan normaalin tuntemisen avulla.

Jos keksintd aikaansaa teknista edistysta verrattuna tekniikan tasoon, se puoltaa keksinnollisyytta,
ja se tulisi mainita hakemuksessa. Edistysaskel tai parannus puhtaasti teknisessa mielessa ei
kuitenkaan ole edellytys patentoitavuudelle. Keksinndlla saattaa olla muita etuja, esimerkiksi
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ympadristénsuojelun kannalta. Parhaimmillaan téllainen keksintd luo tunnettuun tekniikkaan
verrattuna ammattipiireihin uusia kysymyksenasetteluja, jotka vievat tekniikan kehitysta eteenpain.

Vaikka PatA 14 § ja PatM 12 § maarittelevat vaatimuksen periaatteellisen rakenteen, on myés
huomattava, ettd esitettyd keksintdd on tarkasteltava kokonaisuutena. Tarkasteltaessa esim.
laitteeseen kehitettyd uutta osaa, vaikka se tuntuisi vahapatdiseltd tunnettuun tekniikkaan
verrattuna, laite voi olla keksinnéllinen, kun otetaan huomioon osan koko vaikutus laitteen
toimivuutta ajatellen. Jos pieni muutos tunnetussa laitteessa aikaansaa suuren vaikutuksen, tama
on osoitus keksinndllisyydesta.

E.5 Teollinen kayttékelpoisuus

Patentin voi saada mihin tekniikan alaan tahansa liittyvalle keksinnélle, jota voidaan kayttaa
teollisesti. Sana "teollinen” ymmarretaan laajasti, esimerkiksi kaytté maataloudessa kuuluu sen
piiriin. "Teollinen” tarkoittaa mitd tahansa fyysista toimintaa, jolla on tekninen luonne, eikd se
valttamatta edellyté jonkin koneen kayttoa tai tuotteen valmistusta.

Teollisesti kayttokelpoiseksi ei katsota keksintda, joka ei voi toimia ja jota ei sen vuoksi voida kayttaa
mihinkdan. Teollisesti kayttokelpoiseksi keksinnoksi ei voida katsoa esimerkiksi laitetta tai
menetelm&d, jonka vaitetd&n toimivan luonnonlakien vastaisesti, kuten ikiliikkujaa.

Ainakin hakemuksen selityksesta on ilmettava, kuinka keksintda voidaan kayttaa teollisesti (PatM 4
8). Useimmiten kayttokohde ilmenee jo itse patenttivaatimuksesta.

E.6 Keksinndn tekninen luonne

Patenttilain 1 8:n 2 momentissa esitetddn esimerkkeja sellaisista henkisista aikaansaannoksista,
joita ei voida katsoa patentilla suojattaviksi keksinnoiksi. Esitetty lista ei ole tyhjentava (ks.
hallituksen esitys patenttilaiksi 139/1979; EPO GL G-ll, 1). Keksinndksi katsottavan
patenttivaatimuksen kohteen on oltava konkreettinen ja siihen taytyy liittya tekninen vaikutus (EPOn
oikeuskaytannodssa kaytetdan kasitettd "technical character”). Teknisen vaikutuksen kasite pitaa
sisallaédn sen, etta keksintd liittyy johonkin tekniikan alaan, se liittyy jonkin teknisen ongelman
ratkaisemiseen ja ratkaisu on tekninen (ks. EPO GL G-I, 2 ja G-Il, 1).

Harkittaessa, katsotaanko patenttivaatimuksen kohde PatL 1 8§:n 2 momentin mukaiseksi
keksinnoksi, tarkastellaan kahta seikkaa. Ensiksikin PatL 1 8:n 2 momentissa mainitut kohteet
suljetaan pois patentoitavuuden piirista vain, jos patenttivaatimus kohdistuu niihin sellaisenaan.
Toiseksi keskitytd&n vaatimuksen sisaltdon ja selvitetddn, minka vaikutuksen vaatimuksessa esitetty
keksintd kokonaisuutena saa aikaan. Jos tama vaikutus ei ole teknista laatua, PatL 1 8:n 2 momentin
mukaan ei ole kyse keksinndsta.

PatL 1 &n 2 momentin mukainen keksintbarviointi on oma tarkastelunsa, joka on riippumaton
teollisen kayttokelpoisuuden, uutuuden ja keksinnéllisyyden arvioinneista. Keksintfarvioinnissa ei
oteta huomioon ennestaan tunnettua tekniikkaa.

On kuitenkin huomattava, ettéa teknisyyden arviointi jatkuu, vaikka patenttivaatimus kokonaisuutena
maarittelisikin PatL 1 §:n 2 momentin mukaan keksinnén. Koska patenttivaatimus voi sisaltda seka
teknisid ettéd epateknisia piirteitd, jokaisen piirteen kohdalla arvioidaan, onko piirteelld teknista
vaikutusta patenttivaatimuksen kontekstissa. Talla on merkitystd uutuuden ja keksinnéllisyyden
arvioinnissa (ks.E.3, E.4).

Perustapaukset ovat siten seuraavat:

1) Patenttivaatimuksessa maaritelty keksintd rajautuu pois patentoitavuuden piiristéa, koska
vaatimus ei sisélla lainkaan teknisid piirteitd vaan koskee PatL 1 8:n 2 momentissa
tarkoitettuja seikkoja sellaisenaan.



https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_ii_1.html
https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_i_2.html
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2) Patenttivaatimuksessa on maaritelty keksintd, joka liittyy tekniikkaan mutta ei sisélla
tekniikan alaan kuuluvaa uutuutta tai keksinndllisyyttd. Talléin vaatimus ei ole
hyvéaksyttavissa uutuuden tai keksinndllisyyden puutteen takia.

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan PatL 1 8:n 2 momentissa lueteltuja piirteita sisaltavien
keksintdjen patentoitavuutta yksityiskohtaisemmin.

E.6.1 L6ydot ja tieteelliset teoriat

Havainto tunnetun materiaalin tai kappaleen uudesta ominaisuudesta on pelkka I6yt6, jos havaittua

ominaisuutta ei hydédynneta jollain teknisella tavalla. Tallainen 16yt6 ei ole PatL 1 §:n tarkoittama
keksintd eiké nain ollen patentoitavissa, koska vaatimus teknisesté vaikutuksesta ei toteudu. PatL 1
8:n tarkoittamasta keksinndsta voi kuitenkin olla kyse silloin, kun l6ydettya ominaisuutta liséksi
hyotdynnetaan jollain teknisella tavalla.

Esimerkiksi havainto tunnetun materiaalin suuresta iskunkestavyydesta katsotaan pelkéaksi 16ydoksi.
Kuitenkin tasta materiaalista valmistettu ratapdlkky voi olla PatL 1 §:n tarkoittama keksintd.

Luonnosta havaittu uusi aine katsotaan PatL 1 §:ssa tarkoitetuksi [6ydoksi, jos sille ei voida esittda
teollista kayttoa. Keksinndsta voi kuitenkin olla kyse, jos léydetty aine voidaan eristaa
ymparistostaan tai sita voidaan tuottaa muulla teknisella menetelmalla ja 16ydetylle aineelle esitetaan
jokin teollinen kayttd. Tallainen teollinen kayttd voi olla esimerkiksi aineen kayttd laakkeen
valmistuksessa.

Vastaavasti luonnosta ldydetty ja eristetty geeni voi olla patentoitavissa, jos samalla esitetdan sen
teollinen kayttd (esimerkiksi geenin kaytto tietyn polypeptidin valmistuksessa tai diagnostisessa
testissa).

Tieteellisiin teorioihin pétevat samat perusperiaatteet kuin I0ytoihin. Esimerkiksi puolijohteiden
fysikaalinen teoria ei ole PatL 1 8:n tarkoittama keksintd, eikéd nain ollen olisi patentoitavissa. Sen
sijaan uusi puolijohteita kayttava laite ja sellaisen tuotantomenetelma voisivat olla patentoitavissa.

E.6.2 Matemaattiset menetelmat

Pelkat matemaattiset menetelmat eivat ole patentoitavissa abstraktisuutensa vuoksi. Nain ollen
esimerkiksi nopeutettu menetelma jakolaskun suorittamiseksi ei ole patentoitavissa PatL 1 8:n
nojalla.

Jotta patenttivaatimus ei kohdistuisi pelkdstaan matemaattiseen menetelmaan, silla on oltava jokin
tekninen vaikutus. Jos patenttivaatimus liittyy tekniseen prosessiin, jossa matemaattista
menetelmaa kaytetddn, silla voidaan katsoa olevan tekninen vaikutus, koska tallainen
patenttivaatimus rajoittuu matemaattisen menetelman kayttoon jollain tekniikan alalla.
Matemaattisen menetelmé&n menetelméavaiheiden syoétteiden ja lopputulosten tulee olla hyvin
maaritellyssa kausaalisessa yhteydessa tekniseen vaikutukseen (ks. EPO GL G-, 3.3).

Esimerkiksi jos audioinformaation koodausmenetelma kommunikaatiojarjestelmassa vahentaa
kanavan hairion indusoimaa vaaristymaa, ei kyseinen menetelma ole pelkdstddan matemaattinen
menetelm&. Samalla tavoin menetelma kryptaamiseksi tai kryptauksen purkamiseksi katsotaan
tekniseksi menetelméksi, vaikka se perustuu oleellisilta osiltaan matemaattiseen menetelmaan,
kuten on todettu esimerkiksi EPOnN valituslautakunnan paatdksessa T 1326/06. Sen mukaan
elektronisten viestien lahettdmisen ja vastaanottamisen turvallisuus on tekninen vaikutus.
Vastaavasti tAman vaikutuksen aikaansaamiseen liittyva ongelma on tekninen ongelma.

Matemaattisissa tietojenkasittelyjarjestelmissa pelkastdadn datan luonteen maaritteleminen ei
sellaisenaan ole riittdvad tuomaan menetelmalle teknista luonnetta (ks. EPOn valituslautakunnan
paatokset T 2035/11, T 1029/06 ja T 1161/04). Esimerkiksi matemaattinen menetelma tietueiden
luokittelemiseksi ei olisi tekninen pelkastaén silla perusteella, etta tietueissa oleva data on keratty
tietoliikenneverkon tapahtumista, jos luokittelulla ei ole teknista tarkoitusta.



https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_ii_3_3.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061326du1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t112035eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061029eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t041161eu1.html
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Sen sijaan tietokoneella toteutettu matemaattinen menetelma elektronisena signaalina tallennetun
kuvadatan kasittelemiseksi katsotaan osaksi teknista prosessia, jos se saa aikaan tietyn muutoksen
kuvassa (esimerkiksi kuvan laadun parantaminen).

Menetelman tehokkuuden parantaminen parannetun matemaattisen algoritmin seurauksena ei
sinansa ole riittdva peruste sille, ettd menetelmalla olisi tekninen luonne. Nopeus ja tehokkuus voivat
olla ominaisia seka teknisille ettd epateknisille menetelmille. Esimerkiksi huutokauppasaéanttjen
mukaisten askelien aiheuttama tehokkaampi hinnan maaraytyminen ei valttaméattad saa aikaan
teknista vaikutusta (ks. EPOn valituslautakunnan paatés T 258/03).

Jos matemaattinen menetelma on suunniteltu kayttdmaén teknisen jarjestelmén teknisia
ominaisuuksia, voi matemaattinen menetelma talléin aikaansaada teknisen vaikutuksen, kuten
esimerkiksi parannuksen tallennuskapasiteetissa tai verkon kaistanleveydessa (ks. EPO GL, G-Il
3.3 ja EPOnN laajennetun valituslautakunnan paatds G 1/19).

Simulointi-, suunnittelu- ja mallinnusmenetelmat nojaavat tyypillisesti myds matemaattisiin
menetelmiin. Tietokoneella toteutettujen simulointi-, suunnittelu- ja mallinnusmenetelmien
patentoitavuusarvioinnissa kaytetddn samoja kriteereita kuin muidenkin tietokoneella toteutettavien
keksintGjen kohdalla (ks. EPO GL G-ll, 3.3.2 ja EPOn laajennetun valituslautakunnan paéatés G
1/19).

Lisdesimerkkeja tekniikan aloista, joissa matemaattisella menetelmavaiheella voi olla tekninen
tarkoitus, 16ytyy Euroopan patenttiviraston tutkimusohjeista (ks. EPO GL G-II, 3.3).

E.6.2.1 Tekoaly ja koneoppiminen

Tekodly ja koneoppiminen perustuvat laskennallisiin malleihin ja luokittelualgoritmeihin. Kyseiset
laskennalliset mallit ovat sellaisenaan luonteeltaan abstrakteja ja matemaattisiin menetelmiin
perustuvia riippumatta siitd, ettd niitd voidaan opettaa opetusdatalla. Patenttivaatimuksessa
esiintyvat ilmaisut kuten "tukivektorikone” tai "neuroverkko” voivat viitata epateknisiin abstrakteihin
malleihin eivatka sellaisenaan valttamatta sisalla vihjetta teknisen vélineen kaytosta.

Esimerkkeja tekoalyyn ja koneoppimiseen liittyvista teknisyystarkasteluista:

o Neuroverkkojen kaytolla sydamen toimintaa seuraavissa laitteissa sydamen epanormaalin
toiminnan havaitsemiseksi ja samalla vaarien positiivisten halytysten valttdmiseksi katsotaan
olevan tekninen kayttttarkoitus (ks. EPOnN valituslautakunnan paatés T 598/07).

o Digitaalisten kuvien, videoiden, &éani- tai puhesignaalien luokittelu matalan tason piirteiden
kuten esimerkiksi digitaalisen kuvan pikselitiedon avulla ovat esimerkkeja
luokittelualgoritmien teknisista sovelluksista (ks. EPOn valituslautakunnan paatés T
1148/05).

o Tekstidokumenttien luokittelulla tekstin siséllon perusteella ei kuitenkaan katsota olevan
teknista tarkoitusta, koska luokittelu perustuu Kkielitieteellisiin seikkoihin (ks. EPOn
valituslautakunnan paatds T 1358/09).

o Abstraktien tietueiden tai telekommunikaatioverkon tietueiden luokittelulla ei ole teknista
tarkoitusta, jos luokittelulla ei ole teknista kayttokohdetta, vaikka luokittelualgoritmi parantaisi
laskentatehokkuutta (ks. EPOn valituslautakunnan p&atés T 1784/06).

E.6.3 Taiteelliset luomukset

Taiteellinen luomus tarkoittaa kappaletta (esim. maalausta tai patsasta), jossa on muita kuin teknisia
nakokohtia ja jonka arvostus on olennaisesti subjektiivista. Jos kuitenkin kappaleessa on teknisia
piirteita, se voi olla patentoitavissa.

Luomuksen taiteellisuus viittaa muihin kuin teknisiin ominaisuuksiin, ja taiteellisuuden arviointi on
oleellisilta osiltaan subjektiivista. Tekniselld, patentoitavissa olevalla keksinnélla voi kuitenkin
luonnollisesti olla myds esteettisia piirteita (esimerkiksi renkaan kulutuspinta).
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Esteettinen vaikutus ei kuitenkaan ole patentoitavissa, oli kysymyksessa tuote tai valmistusprosessi.

Esimerkiksi kirja, joka on maaritelty patenttivaatimuksessa yksinomaan sisaltonsa taiteellisten
vaikutusten avulla, ei ole patentoitavissa. Sama patee maalaukseen méaariteltynd kohteensa
taiteellisen arvon, varien komposition tai tyylin avulla.

Jos taiteellinen vaikutelma saadaan aikaan teknisella rakenteella tai muuten teknisten vélineiden
avulla, nama vélineet voivat olla patentoitavissa, vaikka esteettinen vaikutelma sindnsa ei olekaan.
Esimerkiksi kankaalle voidaan saada aikaan kiinnostava ulkonaké kerrosrakenteella, jota ei ole
aikaisemmin kaytetty tdhan tarkoitukseen. Tallainen kangas voi olla patentoitavissa.

Samoin kirja maariteltyna seldn sidontaa kuvaavien teknisten piirteiden avulla voi olla
patentoitavissa, vaikka silla teknisen vaikutuksen liséksi samanaikaisesti on my@s esteettinen
vaikutuksensa. Sama patee maalaukseen, joka on maaritelty pohjakankaan, variaineen tai
sidosaineen avulla.

Taiteellisen luomuksen tuotantomenetelméa voi siséltaa teknisia piirteitd, ja voi nain ollen olla
patentoitavissa. Esimerkiksi timantille voidaan maaritella erityisen kaunis muoto, joka ei sindnsé ole
patentoitavissa. Kuitenkin tallaisen timantin tuotanto- tai hiontamenetelma voi olla patentoitavissa.
Vastaavasti kirjan painomenetelmd, joka tuottaa esteettisesti edullisen ulkoasun, voi olla
patentoitavissa, samoin kuin tuotantomenetelman lopputuloksena oleva kirja.

Teknisten piirteiden avulla maaritelty aine tai yhdiste erityisen maku- tai hajuvaikutuksen
aikaansaamiseksi (esimerkiksi maun pitkakestoisuus) voi olla patentoitavissa.

E.6.4 Suunnitelmat, sdannot ja menetelmat alyllista toimintaa, pelia tai
liiketoimintaa varten

Suunnitelmat, saannét tai menetelméat Aalyllista toimintaa, pelia tai liiketoimintaa varten on
sellaisenaan suljettu pois patentoinnin piirista.

Esimerkiksi menetelma kielen oppimiseksi, nimien muistamiseksi, ristisanatehtavan ratkaisemiseksi,
tydntekijoiden valitsemiseksi tai liiketoiminnan jarjestamiseksi ilman teknisia apuvalineita eivat ole
patentoitavissa. Sama patee peliin maariteltyna pelin saantéjen avulla.

Jos patenttivaatimuksessa tuodaan esiin laite tai tekninen menetelma ainakin suunnitelman osan
toteuttamiseksi, suunnitelma (ja kyseinen laite tai tekninen menetelma) on PatL 1 §:ssa tarkoitettu
keksinto.

Jos patenttivaatimuksessa erityisesti maaritellaén, ettd suunnitelma tai sen osa toteutetaan
tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai tietokoneohjelmaa kayttden, patenttivaatimus tutkitaan
tietokoneella toteutettuna keksinténa (ks. E.7).

Virtuaalisessa pelimaailmassa toteutetut videopelit seuraavat monimutkaisia saantéja ja
kerronnallisia elementtej, jotka maaréaavat pelin etenemisen, mukaan lukien pelihahmojen ja tarinan
kehittymisen seka vuorovaikutuksen pelaajan tai useamman pelaajan kanssa. Vaikka nama
elementit ovat monimutkaisia ja paljastuvat valikoidusti pelin etenemisen mukaan, niiden katsotaan
olevan pelin sdéntoja (ks. EPOnN valituslautakunnan pdatds T 12/08). Pelin sdannéilla itsessaan ei
ole teknista luonnetta eikd niiden uutuus tai automaatio voi tuoda keksinnéllisyytta. Pelin
kompleksisuuden vahentdminen esimerkiksi pelaajamaaran rajoituksella (eli séantéjen muutoksella)
muistikapasiteetin, verkon kuormituksen tai laskentatehon pienentamiseksi ei ratkaise teknista
ongelmaa vaan kiertda sen.

Pelin sdantodjen on tarkoitus tehda pelista viihdyttava, jannittava, yllattava ja palkitseva ja nain pitaa
ylla pelaajan kiinnostusta. Kiinnostus voi riippua pelaajan pisteista tai pelaajien keskindisesta
paremmuudesta, ja ndiden maarittAmiseksi kaytetyt matemaattiset menetelmat ovat
kompleksisuudestaan huolimatta epateknisid. Lisaksi ylla mainitut psykologiset vaikutukset ovat
epateknisia.
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MydOs pelin ohjaamiseksi tehdyt sydtteet ja niitd vastaavat toiminnot pelissa rinnastetaan pelin
saantoihin, jotka pelin ohjelmoija on pelid suunnitellessaan valinnut.

Hallinnollisia toimenpiteita tai liiketoimintamenetelmid kuvaavat piirteet kuten laskutus, kirjanpito,
mainostaminen, tekijanoikeuksien hallinnointi, henkiléstdon johtaminen, ennusteiden laadinta,
suunnittelu, logistiikka tai toiminnan optimoiminen paatdksenteon helpottamiseksi katsotaan
epateknisiksi. Jos patenttivaatimuksessa on mukana seka ylla mainittuja epéateknisia piirteité etta
tekniseen toteutukseen liittyvia teknisia piirteitd, keksinnollisyytta arvioitaessa otetaan huomioon
patenttivaatimuksen ja lahimméan tekniikan tason teknisen eron aikaansaama tekninen vaikutus
(ks.E.4.2). Liiketoimintaa tai hallinnollisia toimintoja kuvaavat menetelmévaiheet, jotka kiertavat
teknisen ongelman, eivat voi tuoda keksinnollisyytta (ks. EPO GL G-VII, 5.4.1 ja EPOn
valituslautakunnan paatos T 258/03). Lisaa esimerkkeja 16ytyy EPON tutkimusohjeista (ks. EPO GL
G-, 3.5.3ja G-VII, 5.4.2).

E.6.5 Tietojen esittdminen

Tietojen esittdmisella tarkoitetaan tiedon valittdmista kayttajalle. Se liittyy seka esitetyn tiedon
kognitiiviseen sisdltoon ettd tiedon esittAmistapaan. Tietojen esittdminen ei rajoitu visuaaliseen
informaatioon, vaan se kattaa myts muunlaisia esitystapoja, kuten aani-informaation ja haptisen
informaation.

Tiedon esittdminen maariteltyna yksinomaan tiedon Kkognitiivisen sisallon avulla ei ole
patentoitavissa. Tama patee seka siind tapauksessa, ettd 1) patenttivaatimus koskee tiedon
esittamista itseaan, etta siina tapauksessa, etta 2) patenttivaatimus koskee menetelmaa tai laitetta
tiedon esittdmiseksi. Kohdasta 1 mainitaan esimerkkeind akustiset signaalit, puhutut sanat,
visuaalinen esittaminen, kohteen mukaan maaritellyt kirjat, musiikkikappaleen mukaan maaritellyt
aanilevyt, varoitussignaalin mukaan maaritellyt liikennemerkit.

Jos tiedon esittdmiseen kuitenkin liittyy teknisid piirteitd, se voi sisaltdd patentoitavissa olevan
keksinnon (esimerkiksi tallennusvéline tai menetelm& tai laite tiedon esittamiseksi). Tiedon
esitystapa voi niin ikdan sisaltaa patentoitavissa olevan keksinnon.

Esimerkkeja tapauksista, joissa teknisia piirteitd on mukana, ovat seuraavat:

o tiettya koodia merkkien esittdmiseksi kayttava viestintalaite (esimerkiksi pulssikoodaus-
modulointi),

e mittausinstrumentti, joka on sovitettu tuottamaan tietynlainen kuvaaja mitatun signaalin
esittamiseksi,

e aanilevy, jossa on tietynlainen uurre stereoaéanityksen mahdollistamiseksi,

o tietorakenne, joka on maaritelty tietorakennetta kayttdvan tietokoneohjelman teknisten
piirteiden avulla (olettaen siis, etté tietokoneohjelma on patentoitavissa).

Tiedon esittdminen koskee seka esitettavan tiedon kognitiivista sisaltdd, ettd kyseisen tiedon
esittamistapaa. Tietoa voidaan esittda niin visuaalisesti kuin myds danen (audio) tai kosketuksen
avulla (haptic).

Teknisten laitteiden keskindiseen kommunikaatioon liittyvia tietorakenteita, tiedon koodausta tai
sahkdisida kommunikaatioprotokollia esittdvaa funktionaalista tietoa ei luokitella tiedon esittamiseksi.

Arvioitaessa, maarittddko patenttivaatimus PatL 1 8:n mukaisen keksinndn otetaan huomioon
vaatimus kokonaisuudessaan. Vaatimus, joka kohdistuu tekniselld valineelld toteutettuun tiedon
esittdmiseen maarittda keksinndén. Samoin tuotevaatimus, jossa on mukana kayttbohje tai ohje
tiedon analysoimiseksi, muttei kuitenkaan ko. ohjeen tuomaa teknistd lisdvaikutusta, maarittaa
keksinndn, silla vaatimuksen teknisena piirteend on tuote, jolla on jokin koostumus.

Patentoitavuutta arvioitaessa tutkitaan, tuottavatko patenttivaatimuksen tiedon esittdmista kuvaavat
piirteet jonkin teknisen vaikutuksen. Teknisen vaikutuksen madarittamiseksi selvitetdaan vaatimuksen
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mukaisen keksinnon kayttajan suorittamat tehtavat ja se, onko tassa yhteydessa tiedon esittamisella
teknista tarkoitusta.

Tiedon esittamiseen liittyvat patenttivaatimuksen piirteet tuottavat teknisen vaikutuksen, jos ko.
piirteet avustavat kayttdjdad suorittamaan teknisen tehtédvan koneen ja ihmisen jatkuvan ja/tai
opastetun vuorovaikutuksen avulla (ks. EPOn valituslautakuntien paatdkset T 336/14 ja T 1802/13).
Tassa tiedon esittamiseen liittyvien piirteiden pitaa olla objektiivisesti, luotettavasti ja kausaalisesti
yhteydessa saavutettavaan tekniseen vaikutukseen. N&in ei ole, jos vaitetty tekninen vaikutus
riippuu kayttajan henkilokohtaisista mieltymyksista tai subjektiivisesta kokemuksesta. Joillekin
kayttajille esimerkiksi numeerisen tiedon ymmartaminen on helpompaa kuin erilaisin varein esitetty
tieto, aanitiedon ymmartadminen voi olla toiselle kayttajalle helpompaa sanoin ja toiselle musiikin
keinoin. Tallaisten tyylivalintojen tai kayttdjan tekemien esitettdvan tiedon valintojen tai
esittAmistapojen valintojen ei katsota tuottavan teknista vaikutusta (ks. EPOnN valituslautakunnan
paatdos T 1567/05).

Tiedon esittdmiseen liittyvien piirteiden voidaan ajatella maarittavan

1) tiedon kognitiivisen sisallon eli sen "mita” esitetaan; tai
2) tavan, jolla tietoa esitetdan eli sen "miten” tietoa esitetaan.
Molemmat kategoriat voivat esiintya tiedon esittdmista kuvaavassa patenttivaatimuksen piirteessa.

Mitd tietoa esitetddn? Jos esitettavan tiedon kognitiivinen sisalto liittyy teknisen jarjestelman
sisdiseen tilaan ja auttaa kayttajaa kayttamaan teknisté jarjestelmad, silloin esitetyn tiedon sisaltd
tuottaa teknisen vaikutuksen. Teknisen jarjestelmén tila voi liittyd toiminnan tilaan tai tapahtumaan,
joka liittyy jarjestelman sisaiseen toimintaan, ja se voi muuttua dynaamisesti ja se voidaan edelleen
automaattisesti havaita. Sisaiseen tilaan liittyva esitys (tietokoneen kayttdliittymalld) voi pyytaa
kayttajdd toimimaan, jotta teknisiltd virhetoiminnoilta tai -tiloilta valtyttaisiin (ks. EPOnN
valituslautakunnan paatos T 528/07).

Teknisen laitteen staattisen tilan tai ennalta maaratyn teknisen tiedon, ominaisuuksien tai
kayttbohjeiden ei katsota kuvaavan laitteen siséista tilaa. Jos edella mainittujen tietojen on tarkoitus
auttaa kayttajaa epateknisissa tehtavissa, jotka edeltavat teknisia tehtavia, eivat ne tuota teknista
vaikutusta. Esimerkiksi se, ettd kayttdjan ei tarvitse opetella ulkoa nappainyhdistelmia, ei tuota
teknista vaikutusta.

Kasinopeliin, liiketoimintaprosessiin tai abstraktiin simulaatiomalliin liittyva epatekninen tieto on
suunnattu kayttajan subjektiiviseen paatdoksenteon avuksi eika ole siten suoraan kytketty tekniseen
tehtavaan eika teknisen jarjestelman sisaiseen tilaan.

Miten tietoa esitetaan? Tyypillisesti tiedon esittamistavoissa kuvataan missa muodossa (esim.
diagrammit jne.) tai milla ajoituksella tietoa esitetdan kayttgjalle. Aanisignaalien tai kuvien
muodostamiseen liittyvat tekniset piirteet eivét liity tiedon esittdmiseen.

Tiedon visualisointiin liittyvat piirteet kuten diagrammit tai asettelu eivat aikaansaa teknista
vaikutusta, vaikka niiden katsottaisiin valittavan tietoa intuitiivisella, loogisella tai muuten esteettisesti
miellyttavalla tavalla.

Esimerkiksi rajallisen ruututilan optimaalinen kayttd katsotaan tiedon esittdmisen tyyliin liittyvaksi
valinnaksi eiké silla ole teknista vaikutusta. Laitteen naytolla esitettdvan kayttdliittyman tyhjan tilan
tayttdminen sopivalla sovellusikkunoiden asettelulla on rinnastettavissa sanomalehden sivun
suunnitteluun, jossa kuvia ja tekstia pitda asetella sopivalla tavalla, eika talla katsota siis olevan
teknista tarkoitusta.

Jos tiedon esittamisen tapa edistaa uskottavasti teknisen tehtavén suorittamista mahdollistamalla
jatkuvan ja ohjatun kayttajan ja teknisen laitteen valisen vuorovaikutuksen, kyseinen tapa aikaansaa
teknisen vaikutuksen (ks. EPOn valituslautakuntien paatokset T 1143/06, T 1741/08 ja T 1802/13).

Esimerkkeja:
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e Usean kuvan samanaikainen nayttdminen vierekkain alemmalla resoluutiolla, yhden kuvan
valitseminen ja valitun kuvan nayttaminen suuremmalla resoluutiolla kasittavat teknisen
tyokalun, joka mahdollistaa tehokkaamman interaktiivisen kuvien hakemisen tietokannasta.
Tekninen vaikutus syntyy, kun kuvat tallennetaan eri resoluutioilla, ja nain useampia kuvia
voidaan nayttdd samanaikaisesti (ks. EPOnN valituslautakunnan paatds T 643/00). Lisaksi
kayttajan tekema kuvan valinta ei olisi muuten mahdollinen kuin talla menetelmalla. Téassa ei
mydskaan puututa haluttavan kuvan valintaan tai helpoteta kayttajan ymmartamista,
oppimista, lukemista tai ulkoa opettelua.

o Jalkapallovideopelissa lahimméan ruutundkyman ulkopuolella olevan oman joukkueen
pelihahmon sijainti osoitetaan n&kyman laidalla olevalla nuolella. Kayttajan ja teknisen
laitteen valistd vuorovaikutusta helpotetaan, kun kuvaa pystytddn suurentamaan
yksityiskohtien erottamiseksi ja samanaikaisesti saadaan tietoa isommalta alueelta, joka ei
kuitenkaan mahdu nayttdruudulle (ks. EPOn valituslautakunnan paatés T 928/03).

o Kirurgin tydn helpottaminen visuaalisella apukeinolla, joka nayttdd nykyisen
pallonivelimplantin asennon ja ndin avustaa implantin tarkemmassa sijoittelussa, katsotaan
tekniseksi.

Jos tiedon esittamisen tapa aiheuttaa fysiologisen vasteen, joka ei siis riipu psykologisista tai
subjektiivisista tekijoistd vaan mitattavissa olevista hyvin méaaritellyista fysikaalisista parametreista,
on ko. tavalla tekninen vaikutus. Nayttdmalla varoitus jollekin kayttajan nakokentassa olevista
naytoistd voidaan olla varmoja, ettd kayttaja ndkee tdman heti toisin kuin, jos varoitus ilmestyy
sattumanvaraisesti mille tahansa isommalle joukolle nayttoja, joista kaikki eivéat ole kayttajan sen
hetkisessa nakokentassa. Toisaalta pelkdstaan kiireellisten varoitusten nayttaminen kaikkien sijaan
perustuu psykologisiin tekijoihin eikd aikaansaa teknista vaikutusta (ks. EPOn valituslautakunnan
paatos T 862/10). Kuvavirta, jossa perdkkaisten kuvien vélinen vaihtuva viive ja sisaltd perustuvat
katsojan nakokyvyn fysikaalisiin ominaisuuksiin tasaisen siirtyman takaamiseksi, katsotaan
tekniseksi (ks. EPOnN valituslautakunnan paatés T 509/07).

Jos tieto, esimerkiksi visuaalinen tai &aniarsyke, esitetdén henkildlle mitattavan fysiologisen reaktion
aikaansaamiseksi, katsotaan ko. tiedon esittaminen tekniseksi.

Jos esitetyn tiedon tai tiedon esittdmistavan on tarkoitus helpottaa ihmisen paattksentekoa, ts.
tekemaan epatekninen paatds kuten ostettavan tuotteen valinta esimerkiksi tuotteesta esitettyjen
tietojen perusteella, ei teknista kontribuutiota ole.

E.6.5.1 Kayttoliittymat

Kayttoliittymat ja erityisesti graafiset kayttoliittymat sisaltavat tiedon esittamiseen liittyvia piirteita ja
syltteiden vastaanottamista kayttgjan ja tietokoneen vdlisen vuorovaikutuksen tuloksena. Piirteet,
jotka kuvaavat kayttajasyotteen vastaanottamisen, vaativat yhteensopivuuden koneen ennalta
maaratyn protokollan kanssa ja ovat todennakdisemmin teknisia kuin pelkan tiedon ulostuloon ja
nayttamiseen liittyvat piirteet, jotka maaraytyvat paaosin kayttajan mieltymysten mukaan. Valikon
graafinen esitystapa, jonka maarittavat esteettiset asiat, kayttajan mieltymykset tai hallinnolliset
saannoét, ei aikaansaa teknista vaikutusta.

Piirteet, jotka kasittavat mekanismeja kayttajasyotteen vastaanottamiseksi, kuten tekstin
syottadmiseksi, valinnan tekemiseksi tai komennon lahettamiseksi, katsotaan teknisiksi. Esimerkiksi
graafisen kayttolittyman oikopolut, kuten dokumentin raahaaminen tulostuskuvakkeen paalle,
aikaansaavat teknisen vaikutuksen. Kayttdjan paatoksenteon helpottaminen, kuten avustaminen
syotevalintapaatoksessa, on kuitenkin epateknista (ks. EPOn valituslautakunnan paatés T 1741/08).

Ennakoiva tekstinsyo6tto katsotaan tekniseksi, mutta saannoét ko. syotteen generoimiseksi perustuvat
kielitieteeseen ja ovat siten epateknisia.

Jos keksinnon aikaansaama vaikutus, esimerkiksi kayttajan ja tietokoneen valisten vuorovaikutusten
vahentaminen kaytén nopeuttamiseksi, riippuu yksinomaan kayttdjan kyvyista tai mieltymyksista,
vaikutus ei voi olla pohjana tekniselle ongelmalle.
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Eleet tai ndppainpainallukset yms. tavat syotteiden antamiseksi eivéat aikaansaa teknista vaikutusta,
jos ne perustuvat pelkastaan kayttdjan mieltymyksiin. Sen sijaan parannukset eleiden
havaitsemisessa, kuten nopeuden tai tarkkuuden lisddmisessa tai tiedonkasittelykuorman
vahentymisessa tunnistusta suoritettaessa, aikaansaavat teknisen vaikutuksen.

E.7 Tietokoneohjelmien patentointi

Patenttilain 1 § 2 momentin mukaan tietokoneohjelman ohjelmalistaukset eivét ole patentoitavissa,
mutta tama ei esta tietokonekeksintGjen patentointia. Tietokonekeksintdihin patee samat yleiset
edellytykset kuin muihinkin keksintéihin.

Tietokoneohjelmaa suojaa tekijinoikeus, jos se ylittaa teoskynnyksen. Tekijanoikeus suojaa
kuitenkin ~ vain  ilmiasun, erityisesti ohjelmalistauksen, l&dhde- tai kohdekoodin ja
suunnittelumateriaalin, ei ohjelman taustalla olevaa keksinnéllista ajatusta, jota toteuttamaan
ohjelma on tehty. Patentti tai hyddyllisyysmalli suojaa keksintta sellaisena kuin se rajataan annetun
suojan laajuuden maarittavassa patenttivaatimuksessa tai suojavaatimuksessa.

Patentoitu keksintd voidaan panna taytantdéon toisistaan poikkeavien ohjelmien avulla, jotka kaikki
ovat saman patenttisuojan alaisia mutta joilla samalla on kullakin oma tekijdnoikeussuojansa.
Patenttisuoja ja tekijanoikeus eivét siten ole toisiaan poissulkevia tietokoneohjelmien suojamuotoja
vaan voivat esiintya samanaikaisesti.

E.7.1 Tietokoneisiin liittyvat innovaatiot

Keksinnon koskiessa tietokoneiden rakennetta, esim. prosessoreita, muisteja, nayttdja, tulostimia tai
tiedonsiirtolaitteita, ei ole vaikeuksia patentoitavuuden tulkinnassa. Ne ovat selvasti PatL 1 8&:n
mukaisia keksint6ja ja patentoitavissa. Nain on yleensa myos silloin, kun tietokoneohjelma on vain
osa keksinnon toteuttavaa konkreettista jarjestelmaa. Kysymys siitd, kuinka PatL 1 §:a on tulkittava,
tulee eteen silloin, kun keksintd on kokonaisuudessaan toteutettu tietokoneohjelmalla.

E.7.2 Tietokoneohjelmia sisaltavien keksintojen tekninen luonne

Tietokoneen ja tietokoneohjelman avulla toteutettu tietojenkasittelymenetelma voidaan, ainakin
teoriassa, toteuttaa myods sopivilla loogisilla piireillda. Jos loogisilla piireilla toteutettu keksintd on
patentoitavissa eli se on luonteeltaan tekninen, on sama keksinté ohjelmalla toteutettuna myds
patentoitavissa. Kumpi toteuttamismuoto kulloinkin valitaan, riippuu taloudellisista tai kaytannollisista
syista.

Kuitenkaan tavanomaisten tietojenkasittelyvalineiden kayttdé ei pelkastaan riitda takaamaan
patentoitavuutta, jos tietokoneohjelma tietokoneessa suoritettuna ei saa aikaan muita kuin
normaaleja fyysisia vaikutuksia, esim. sahkdvirran kulkua. Siten ei PatL 1 §:ss& lueteltuja,
patentoitavuuden ulkopuolelle tarkoitettuja toimintoja voida tehda patentoitaviksi lisaamalla
patenttivaatimuksiin teknisid maaritteitd, jos ndilla ei saavuteta muita teknisia vaikutuksia, kuin mika
on normaalia tietokoneella tai muulla tietojenkasittelylaitteella tapahtuvassa tietojenkasittelyssa.

Esimerkkeja teknisen luonteen omaavista tietokoneella toteutetuista keksinndistd ovat
teollisuusprosessin ohjaus, fysikaalisia suureita edustavan tiedon kasittely tai tietokoneen itsensa tai
sen liitantapiirien toiminnan ohjaus tietokoneohjelman avulla. Vaikutus, joka keksinndélla tuolloin
aikaansaadaan, voi ilmeta esimerkiksi prosessin tehokkuuden tai turvallisuuden lisdantymisena ja
tietokoneen toiminnan tai tiedonsiirron nopeutumisena.

Jos keksintd on patenttivaatimuksessa maaritelty teknisten véalineiden avulla, esim. siséltaen
tietokoneen, tietokoneiden verkon, tietokoneella luettavissa olevan tallennusvélineen jne., on
kyseessa PatL 1 8:n mukainen keksinto, vaikkakin nama valineet olisivat yleisesti tunnettuja.

Jos patenttivaatimusten mukainen keksintd ei ensi nakemalta omaa teknistéd luonnetta, tulee asia
ratkaista PatL 1 8:n perusteella. Muussa tapauksessa tulee paatds keksinnén patentoitavuudesta
tehdd, kuten muidenkin tekniikan alojen hakemuksia tutkittaessa, uutuuden (ks.E.3) ja
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keksinndllisyyden (ks. E.4) arvioinnin perusteella. Nain on esimerkiksi asianlaita, jos on kyse
tietokoneen avulla toteutettavasta liiketoimintamenetelmasta tunnettuja tietoteknisia valineita
kaytettdessa (ks. E.6.4).

E.7.3 Tietokoneohjelmia koskevat patenttivaatimukset

Jos tietokoneohjelmalla toteutettu keksintd omaa teknisen luonteen, ts. se saa tietokoneessa
suoritettuna aikaan teknisen vaikutuksen, joka on enemman kuin mika ilmenee tavanomaisessa
tietojenkasittelyssa mité tahansa tietokoneohjelmaa suoritettaessa, on se patentoitavissa. Keksintd
voidaan maaritella  patenttivaatimuksissa menetelmand, laitteena tai lisdksi  myos
tietokoneohjelmana.

Patenttivaatimuksessa keksintd on maariteltdva niiden erityispiirteiden avulla, jotka ovat
valttamattomat tarkoitetun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Vaatimukset eivat saa sisaltda
ohjelmalistausta.

Esimerkkeja hyvaksyttavissa olevista tietokoneohjelmaa koskevista patenttivaatimuksista, kun
hakemus  koskee tietojenkasittelymenetelmasa, joka  kokonaisuudessaan  toteutetaan
tietokoneohjelmalla:

Tietokoneohjelma, tunnettu siitd, etta se kasittdd ohjelmakoodivélineet, jotka on jarjestetty
suorittamaan jonkin patenttivaatimuksissa 1-N maaéritellyn menetelman kaikki vaiheet
suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa.

Tietokoneohjelmatuote, tunnettu siitéa, ettd se kasittda ohjelmakoodivalineet tallennettuna
tietokoneella luettavissa olevalle tallennusvalineelle, jotka ohjelmakoodivalineet on jarjestetty
suorittamaan jonkin patenttivaatimuksissa 1-N maaritellyn menetelmén kaikki vaiheet, kun
tietokoneohjelma suoritetaan tietokoneessa.

Tietokoneella luettavissa oleva tallennusvaline, jolle on tallennettu tietokoneohjelma, tunnettu
siitd, etta tietokoneohjelma kasittaa ohjelmakoodivalineet, jotka saavat tietokoneen suorittamaan
jonkin patenttivaatimuksissa 1-N maadritellyn menetelmén kaikki vaiheet, kun mainittu
tietokoneohjelma suoritetaan tietokoneessa.

Tietokoneohjelmaa tai tietokoneohjelmatuotetta koskevat vaatimukset ovat hyvaksyttavissa
edellyttéden, ettd menetelmévaatimukset 1-N ovat hyvaksyttavissa.

Periaatteena on se, ettd tietokoneohjelmaa itseaan tai tallennevalineelld tai signaalin muodossa
olevaa tietokoneohjelmaa koskevassa patenttivaatimuksessa keksintd maaritellddn siten, etta
tietokoneohjelma tietojenkasittelylaitteessa suoritettuna saa aikaan samanlaisen teknisen
vaikutuksen kuin mikéd saadaan aikaan samassa hakemuksessa olevalla vastaavalla menetelma- tai
laitevaatimuksen mukaisella keksinnoélla.

Jos hakemuksen menetelméa- tai laitevaatimukset ovat sellaiset, ettd haetun patenttisuojan laajuus
ei kay vyksiselitteisesti selville pelkastdén viittaamalla niihin tietokoneohjelmaa koskevassa
patenttivaatimuksessa, ei ndita vaatimuksia voida laatia ylla mainitussa esimerkissé esitetylla tavalla
vaan keksintd on ilmaistava patenttivaatimuksissa taydellisesti (ks. B.4.3.1). N&in on esimerkiksi
silloin, kun menetelméa- tai laitevaatimukset siséltavat myos sellaisia ominaispiirteitd, joita ei voida
toteuttaa tietokoneohjelmalla.

Monilla tekniikan aloilla erilaiset laitteet vaihtavat tietoa tietokonejarjestelmien kanssa ja ovat
jonkinasteisessa tietokoneella suoritettavassa ohjauksessa. Menetelméavaatimukset voivat kasittaa
esimerkiksi ladketieteellisia mittauslaitteita, teollisen prosessiautomaation komponentteja ja
sahkdmekaanisia koneita, joita ohjataan ainakin osittain yleiskayttdisilla tietokoneilla. Yleensa
tallaisten menetelmien kaikkia vaiheita ei kuitenkaan voi pelkéastaan yleiskayttdinen tietokone
suorittaa.

EPON tutkimusohjeissa (ks. EPO GL F-1V, 3.9.2) on kaksiosainen esimerkki koskien
happisaturaation mittaamista verestd. Ensimmaisessd vaatimusasetelmassa itsendisessa
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menetelmavaatimuksessa (vaatimus 1) happisaturaation maéarityksen suorittaa pulssioksimetrin
elektromagneettinen  detektori.  Tietokoneohjelmavaatimuksen (vaatimus 3) mukaisen
tietokoneohjelman suorituksen pitaa siis tapahtua erityiskayttdisessa (special purpose hardware)
tietokoneessa eika tavallisessa yleiskayttoisessa tietokoneessa. Siksi tietokoneohjelmavaatimus 3
viittaa laitevaatimukseen 2, jonka kohde on pulssioksimetri ja siihen siséltyva elektromagneettinen
detektori.

Toisen vaatimusasetelman menetelmévaatimuksessa (vaatimus 1) happisaturaation mittaamiseen
tarvittava tieto vastaanotetaan yleiskayttbisessa tietokoneessa eikd happisaturaation
maarittamisessa tarvita erityiskayttoisia tietokoneita. Kyse on siis tiedon jatkoprosessoinnista ja —
laskennasta. Laitevaatimus 2 edelleen maaéarittdd yleisen tietokoneen. Vaatimus 3 kasittda
tietokoneohjelman, joka viittaa pelkastaan menetelmévaatimukseen 1. Tama muotoilu on riittava,
koska happisaturaation maarittdmisen suorittaa yleiskayttdinen tietokone vastaanottamansa
mittausdatan perusteella.

Tietokoneella toteutettu jarjestelma voi olla my6s hajautettu. Esimerkiksi kayttajan paatelaite kuten
alypuhelin voi olla tietoverkon valityksella yhteydessa palvelinjarjestelmaan. Liséksi jarjestelmat,
jossa paatelaitteilla on paasy pilvessa oleviin laskentaresursseihin ja tietokantaan, vertaisverkossa
olevat laitteet, jotka jakavat verkon yli tiedostoja, lisatyn todellisuuden jarjestelma, jossa
virtuaalilaseilla ollaan yhteydessa virtuaaliymparistéon, autonomisten kulkuvalineiden keskindinen
kommunikointi tietoverkon yli tai lohkoketjujarjestelmat ovat esimerkkeja hajautetuista jarjestelmista.

Hajautettujen jarjestelmien vaatimusasetelmassa jokaisella yksikélla ja/tai jarjestelmalla voi olla
omat vaatimuksensa ja samoin vastaavat menetelméavaatimukset. Patentoitavuuden
saavuttamiseksi jokaisen vaatimuksen pitda kuitenkin tayttda kriteerit uutuudesta,
keksinnollisyydesté ja selvyydesta. Liséksi vaatimusasetelman pitaé olla yhtenéinen.

Eri yksikoiden véliset vuorovaikutukset tulee kuvata, jotta kaikki tekniset ominaispiirteet kayvéat
vaatimuksista ilmi. Samalla vaatimusten pitaa olla selvia. Jos menetelmavaiheet suoritetaan eri
yksikoissa, selvyyden takaamiseksi vaatimuksista pitdd kayda ilmi, mitk& menetelmévaiheet kukin
yksikko suorittaa.

Esimerkkeja koskien hajautettuja jarjestelmia 16ytyy EPOnN tutkimusohjeista (ks. EPO GL F-1V, 3.9.3).

E.8 Muita rajoituksia patentoitavuuteen

E.8.1 Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmat

PatL 1 8:n 3 momentissa suljetaan pois patentoitavuuden piirista kirurgista tai terapeuttista kasittelya
tai diagnoosia tarkoittavat menetelmat, jotka kohdistetaan ihmiseen tai eldimeen. Yksinoikeuksia ei
ole haluttu myo6ntaa sellaisille menetelmille, joita laakéari kayttaa tutkiessaan ja hoitaessaan potilasta.

Nama patentoitavuuden rajoitukset koskevat ainoastaan elavaan ihmiseen tai eldimeen kohdistuvia
kirurgisia, terapeuttisia ja diagnostisia menetelmia eivatka estéa patentin myontamisté tuotteeseen,
aineet ja seokset mukaan lukien, jota kaytetd&n joissain ndista menetelmista. Esimerkiksi
ladkeaineet ja dialyysilaitteet ovat siten patentoitavissa. Samoin kuolleeseen ihmiseen tai eldimeen
kohdistuvat kasittelymenetelmat voivat olla patentoitavissa.

E.8.1.1 Kirurgiset menetelmat

Kasittelymenetelman kirurgisuus riippuu menetelman luonteesta, ei sen tarkoituksesta. Kirurgisen
menetelméan yhteydessa ei siten ole merkitsevaa, onko silla terapeuttinen tarkoitus. Esimerkiksi
kirurginen menetelmé& kosmeettiseen tarkoitukseen tai alkion siirtdmiseksi ei ole patentoitavissa.
Menetelmd katsotaan kirurgiseksi, jos sen yksikin vaihe siséltaa kirurgisen toimenpiteen.

Menetelman kirurgisuutta arvioitaessa kiinnitetddn huomiota mm. siihen, edellyttddké menetelman
suorittaminen laéketieteellista erityisosaamista, liittyyk6 menetelmdn suorittamiseen merkittavia
terveysriskeja seka kuinka monimutkainen ja potilaaseen kajoava menetelma on. Menetelmét, jotka
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eivat vaadi erityista ladketieteellista osaamista ja joihin liittyy vain pienia terveysriskeja, kuten
tatuointi- ja lavistysmenetelmét, ihon mikrohionta ja ihokarvojen poisto laserin avulla, voivat olla
patentoitavissa.

EPOn laajennetun valituslautakunnan paatés G 1/07 koskee kirurgisia menetelmia.
E.8.1.2 Terapeuttiset menetelmat

Terapia merkitsee sairauden tai kehon virhetoiminnan parantamista tai ennaltaehkaisya. Myos
oireiden lievittaminen ilman parantavaa tarkoitusta on terapiaa. Menetelma katsotaan
terapeuttiseksi, jos menetelman yksikin vaihe sisaltdd ihmiseen tai eldimeen kohdistuvan
terapeuttisen toimenpiteen.

Muut kuin terapeuttiset, eldimeen tai ihmiseen kohdistuvat kasittelyt, esimerkiksi "menetelma
lampaiden kasvun edistamiseksi, lihan laadun parantamiseksi tai villatuotannon lisaamiseksi", voivat
olla patentoitavissa.

Menetelmd, joka koskee eldvaan ihmiseen tai eldimeen yhteydesséa olevan terapeuttisen laitteen
toimintaa, voi olla patentoitavissa, jos kyseisen menetelmén ja laitteen terapeuttisen vaikutuksen
valilla ei ole mitaan toiminnallista yhteytta.

Kehosta poistettujen kudosten tai nesteiden kasittelymenetelma on patentoitavissa, jos kudoksia tai
nesteita ei palauteta samaan kehoon. Esimerkiksi menetelma veren kasittelemiseksi varastoitaessa
veri veripankkiin voi olla patentoitavissa, kun taas veren kasittelymenetelma dialyysisséa, jolloin veri
palautetaan samaan kehoon, ei ole patentoitavissa.

E.8.1.3 Diagnostiset menetelmat
Diagnostiseen menetelmaén sisaltyy nelja paavaihetta:
e tutkimusvaihe, johon sisaltyy tietojen kerddminen,
¢ tietojen vertaaminen standardiarvoihin,
o merkittdvan poikkeaman/oireen l6ytaminen vertailussa ja
e paattelyvaihe, jossa poikkeama yhdistetaan tiettyyn kliiniseen kuvaan (diagnoosi).

Jos diagnostiseen menetelméaéan kohdistuvasta patenttivaatimuksesta puuttuu jokin naista vaiheista,
se voidaan pyytdd lisaéamaan patenttivaatimukseen, jotta patenttivaatimus olisi PatL 8 8:n 2
momentin mukaisesti riittavan tadsmallisesti maaritelty.

Diagnostinen menetelma suljetaan PatL 1 §:n 3 momentin perusteella pois patentoitavuuden piirista
vain siina tapauksessa, ettd menetelmén tutkimusvaihe edellyttaa tutkittavan ihmisen tai elaimen
lasnaoloa. Siten diagnostiikassa kaytettavat in vitro -menetelmét, kuten veri- ja virtsanaytteiden
analyysimenetelmat, ovat patentoitavissa.

Menetelmd on diagnostinen, jos pdaattelyvaiheen seurauksena voidaan paattaa tarpeellisista
hoitotoimenpiteistd. Sen sijaan patentoitavissa voivat olla menetelmat, joilla saadaan ainoastaan
maarallistd mittausarvotietoa elavasta ihmisesta tai eldimesta ja jotka eivat mahdollista tarpeellisesta
hoitotoimenpiteesta paattdmista. Tallaisia valillisia tuloksia tuottavia menetelmia voivat olla
esimerkiksi verenpaineen mittaus ja rontgentutkimukset.

Arvioitaessa menetelméan diagnostista luonnetta ei ole merkitysta silla, sisaltaako
menetelmévaatimus edella esitettyjen vaiheiden lisdksi muita piirteitd tai kaytetdanko
menetelmavaiheissa teknisid apuvalineitd. Diagnostista menetelméd valmistelevien tai siihen
valillisesti liittyvien menetelméavaiheiden, kuten tutkimuslaitteen sdatadmisen tutkimusta varten, ei
katsota sisaltyvan tutkimusvaiheeseen.

EPOn laajennetun valituslautakunnan paatds G 1/04 koskee diagnostisia menetelmia.
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E.8.2 Kasvilajikkeet, elainrodut ja olennaisesti biologiset
jalostusmenetelmat

Kasvilajikkeet, elainrodut ja olennaisesti biologiset menetelmét kasvien tai elainten jalostamiseksi
eivéat ole patentoitavissa (PatL 1 8 4 ja 5 mom.). Tamé& koskee myo6s geenimuunneltua kasvilajiketta
tai eldinrotua. Kasvilajikkeiden suojausta varten on olemassa UPOV-oikeussuojajarjestelma
(International Union for the Protection of New Varieties of Plants, kasvinjalostajanoikeus), jota
Suomessa Yllapitaa Ruokavirasto. Elainroduille ei ole omaa teollisoikeudellista suojamuotoa.

Vaikka yksittaista kasvilajiketta tai elainrotua ei voida patentoida, voi keksinnon kohteena olla kasvi
tai elain, jos keksint0 voidaan toteuttaa rajautumatta tiettyyn kasvilajikkeeseen tai elainrotuun (PatL
§ 4 mom.).

Tekniset menetelmat kasvien ja eldinten jalostamiseksi ovat patentoitavissa, mutta patenttia ei
mydnneta olennaisesti biologiseen jalostusmenetelm&én. Kasvien tai eldinten jalostusmenetelmaé
pidetaan olennaisesti biologisena, jos se sisaltdd luonnollisiin ilmitihin, kuten risteytykseen tai
valintaan, perustuvan vaiheen (PatL 1 § 5 mom.).

EPOn laajennetun valituslautakunnan paatokset G 2/07, G 1/08, G 2/12, G 2/13 ja G 3/19 koskevat
kasvien ja eldinten patentoitavuuden tulkintaa.

E.8.3 Yleisen jarjestyksen ja hyvien tapojen vastaisuus

Mika tahansa keksintd, jonka kaupallinen hyddyntaminen on yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen
vastaista, on erityisesti poissuljettu patentoitavien keksintdjen joukosta (PatL 1 b §). Taman tarkoitus
on, ettei suojaa myonneté keksinndille, jotka johtaisivat rikolliseen tai muutoin yleisesti loukkaavaan
kayttaytymiseen. Keksinnon kaupallista hyddyntamista ei kuitenkaan voi pitéda yleisen jarjestyksen
tai hyvien tapojen vastaisena pelkastaan silla perusteella, etta se on kielletty laissa tai asetuksessa.
Esimerkiksi Suomessa kayttokieltoon asetettua tuotetta voidaan silti valmistaa Suomessa (ellei
valmistustakin ole kielletty) ja vied&d maihin, joissa tuotteen kaytté on sallittua.

Jos keksintda voi kayttad seka hyvaksyttavalla etta PatL 1 b §:n vastaisella tavalla, ei hakemus saa
sisaltda erityista viittausta yleisen jarjestyksen vastaiseen kayttoon. Esimerkki tallaisesta
keksinndsta voisi olla menetelmé lukittujen kassakaappien avaamiseksi, joka murtovarkaan
kayttamana on PatL 1 b 8:n vastainen, mutta lukkosepan kayttdmana hatatilanteessa hyvaksyttavaa.

Biotekniikan alaan sisaltyy keksint6ja, joiden ei katsota olevan patentoitavissa eettisista syista. PatL
1 a 8n 1 momentissa ja 1 b 8:n 3 momentissa luetellaan keksint6ja, jotka erityisesti eivat ole
patentoitavissa. Na&itd ovat muodostumisensa ja kehityksensa eri vaiheissa oleva ihmiskeho,
pelkastaan ihmiskehon ainesosaa koskeva l6ytd, ihmisen kloonaamismenetelmat, menetelmat, joilla
muutetaan ihmisen sukusolujen geneettista identiteettia, ihmisalkioiden kaytto teollisiin ja kaupallisiin
tarkoituksiin ja menetelmat, joilla muutetaan eldainten geneettistd identiteettia ja jotka todennakoisesti
aiheuttavat elaimille karsimyksia ilman, ett& niistd on huomattavaa la&ketieteellistéa hyotya ihmiselle
tai elaimelle, seké tallaisilla menetelmilla tuotetut elaimet.

Pelkastaan ihmiskehon ainesosaa koskeva loytd, esimerkiksi geenin sekvenssi tai osasekvenssi ei
ole patentoitavissa (PatL 1 a § 1 mom). Ihmiskehosta eristetty tai muuten teknisella menetelmalla
valmistettu ainesosa, geenin sekvenssi tai osasekvenssi mukaan lukien, voi kuitenkin olla
patentoitavissa, jos patentoitavuuden edellytykset muutoin tayttyvét (PatL 1 a § 2 mom.).

Biotekniikan alaan liittyvid eettisia kysymyksid tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissa 98/44/EY bioteknologian keksint6jen oikeudellisesta suojasta
(annettu 6.7.1998).



https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g070002ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080001ep1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g120002ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g130002ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g190003ep1.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0044
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F. Patentoitavuustutkimuksen vaiheet

F.1 Yleista patentoitavuustutkimuksesta

Kun muodollisessa tarkastuksessa (ks. C.2) on todettu kansallisen patenttihakemuksen olevan
muotoseikkojen osalta kunnossa, hakemus siirtyy tekniseen tutkimukseen. Teknisessa
tutkimuksessa PRH tekee hakemukselle uutuustutkimuksen (ks. D) ja tutkii, toteutuvatko
patentoitavuuden edellytykset (ks. E). Tassa osassa tarkastellaan kansallisen patenttihakemuksen
patentoitavuustutkimuksen vaiheita. PRH:ssa patentoitavuustutkimuksen tekee tutkijainsindori.

PRH:n pyrkimyksend on saada patenttihakemus kasitellyksi loppuun mahdollisimman lyhyessa
ajassa. Jos hakemus on sdannbsten mukaisesti laadittu ja keksintd tayttaa
patentoitavuustutkimuksen perusteella patentoinnin edellytykset, patentin mydntamiseen on
mahdollista edetad vain kahden PRH:n antaman kirjallisen yhteydenoton kautta. Useimmiten
asianlaita ei kuitenkaan ole nain, vaan hakemuskasittely edellyttdd useamman valipaatoksen,
iimoituksen tai paatdksen laatimista ja lahettamista hakijalle.

Hallintolain mukaan viranomaisen on esitettdva perustelut paatokselleen (hallintolaki 45 8).
Kansallisen patentin myontamismenettely perustuu patenttilakiin (PatL), patenttiasetukseen (PatA)
ja patenttimaarayksiin (PatM). Kun PRH ottaa valipaatoksessa tai muussa kirjeenvaihdossa kantaa
keksinnén patentoitavuuteen, se samalla ilmoittaa, mihin sddddskohtaan kannanotto, kehotus tai
ratkaisu perustuu.

Valipaatds on asiakirja, jossa patentinhakijalle ilmoitetaan hakemusta koskevista seikoista ja hakijaa
kehotetaan maéaraajassa (ks. A.9) ryhtym&an asianmukaisiin toimenpiteisiin (PatL 15 8).
Valipaatoksista puhuttaessa on niiden asiasisallon mukaan tapana kayttaa seuraavia nimityksia:

e muodollinen valipaatos (ks. F.2),

e tekninen valipaatos (ks. F.3) ja

e hyvaksyva valipaatos (ks. F.4).
Kun hakemus tayttda patentoitavuuden edellytykset, PRH antaa patenttilain 19 §:n mukaisen
ilmoituksen (ks. F.5) ja tekee paatoksen patentin myontamisesta (ks. F.7).

Jos hakija ei maaraajassa (ks. A.9) vastaa PRH:n valipaatdkseen tai suorita asetettua maksua,
hakemus jaa sillensa (ks. F.9). PRH ottaa sillensa jaaneen hakemuksen uudelleen kasiteltavaksi
(ks. F.10) vain tiettyjen ehtojen tayttyessa.

Jos hakemus ei taytd patentoitavuuden edellytyksia ja hakijalla on ollut mahdollisuus korjata
puutteellisuudet, PRH hylk&& hakemuksen (ks. F.8).

Hakemuskasittelyn aikana kuka tahansa voi ilmoittaa PRH:lle asioista, jotka han haluaa
huomioitavan hakemuksen kasittelyssa. Tallaisesta ilmoituksesta kaytetdan nimitysta muistutus (ks.
F.12).

F.2 Valipaatos muodollisten puutteiden johdosta

PRH voi antaa patentoitavuustutkimuksen eri vaiheissa ja eri syista muodollisen valipaatoksen.
Hakemuksen muodollista tarkastusta ja sen yhteydess& mahdollisesti annettavia muodollisia
valipaatoksia kasitellaan kappaleessa C.2.

Jos keksintda ei ole maaritelty hakemuksessa riittavan selvasti ja tasmallisesti (ks. B.4.1), PRH:n ei
aina ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista ryhtya edes osittaiseen uutuustutkimukseen (ks.
D.1.1). Tallaisessa tilanteessa PRH antaa ennen uutuustutkimusta muodollisen valipaatoksen, jossa
selostetaan havaitut puutteet ja kehotetaan hakijaa ryhtyméaan tarvittaviin toimenpiteisiin.




84

Muodollisella valipaatéksella PRH voi huomauttaa hakijalle myds puutteista, jotka koskevat
pelkastaddn hakemuksen tiivistelmaa ja sen yhteydessa julkaistavaa kuviota.

Jos hakemukseen toimitetaan sen tekemisen jalkeen lisaa patenttivaatimuksia ja vaatimusten maéara
taman seurauksena ylittda niiden vaatimusten maaran, joista hakemusmaksu on suoritettu, PRH
pyytaa muodollisella valipaatoksella lisamaksua.

PRH voi pyytdd muodollisella valipaatoksella hakijaa toimittamaan muilta patenttiviranomaisilta
saamiaan tutkimustuloksia keksinndn uutuudesta ja patentoitavuudesta (PatL 74 8 3 mom.)

Jos hakija on muuttanut hakemusta siten, etté patenttia haetaan johonkin, mika ei ole kaynyt selville
hakemuksesta, kun hakemus on tehty (PatL 13 §, PatA 19 §), asiasta voidaan huomauttaa hakijaa
muodollisella valipaatoksella. Patenttihakemukseen tehtavia muutoksia ja niiden hyvaksyttavyyden
arviointia kasitellaédn tarkemmin kappaleessa H.3.

Muodollisella valipaatoksella hakijaa voidaan pyytaa korjaamaan hakemuksen muodollisia puutteita
myos sen jalkeen, kun keksinnén patentoitavuus on tutkittu ja patenttivaatimusten on asiasisaltonsa
puolesta todettu olevan hyvaksyttavissa. Muodollisella valipaatokselld hakijaa voidaan pyytaa
esimerkiksi toimittamaan patenttivaatimusten ja tiivistelman kaannokset (PatL 8 § 5 mom.)

Muodollisen vélipaatoksen sijasta PRH voi ilmoittaa patentinhakijalle puhelimitse hakemuksen
muodollisista puutteista ja sopia puutteiden korjaamisesta. Vapaamuotoinen yhteydenpito (ks. A.4)
soveltuu erityisesti pienista puutteista huomauttamiseen, kuten tiivistelman korjaamiseen.

F.3 Tekniset valipaatokset

F.3.1 Yleista teknisista vélipaatoksista

Kun PRH on tehnyt hakemukselle uutuustutkimuksen (ks. D) ja arvioinut, tayttddké keksinto
patentoinnin edellytykset (ks. E), PRH ilmoittaa perustellun kantansa hakijalle kirjallisesti joko
ensimmaisessa teknisessa valipaatoksessa tai suoraan hyvaksyvassa valipaatoksessa.

Teknisissa valipaatoksissa PRH ottaa kantaa patentoitavuuden edellytysten lisdksi myds muihin
hakemusta koskeviin seikkoihin. Valipdatoksissd tuodaan esille kaikki asiat, jotka saannésten
mukaan ovat esteend hakemuksen hyvaksymiselle.

Tarpeen vaatiessa tekninen valipdatos voidaan antaa senkin jalkeen, kun hakijalle on annettu PatL
19 8&:n 1 momentin mukainen ilmoitus siitd, ettd hakemus voidaan hyvaksya (ks. F.5). Ehdoton
takaraja valipaatoksen antamiselle on se hetki, kun tutkijainsindori paattad hyvaksya hakemuksen
ja myodntaa patentin (PatL 20 8) (ks. F.7).

Kun patentinhakija vastaa tekniseen valipaatokseen, PRH jatkaa hakemuksen kasittelya ja antaa
tapauksesta riippuen seuraavan teknisen valipdatoksen, hyvéksyvan valipaatoksen (ks. F.4),
muodollisen valipaatoksen (ks. F.2) tai hylkaa hakemuksen (ks. F.8).

F.3.2 Ensimmainen tekninen valipaatos

Ensimmaisen teknisen valipdatoksen keskeisin merkitys hakijalle on tieto keksinnén
patentoitavuudesta. Tarkoituksena on, ettd patentinhakija kykenee ensimmaisen teknisen
valipdatoksen perusteella luotettavasti arvioimaan, kannattaako hakemuskasittelyd jatkaa
Suomessa ja kdynnistdd mahdollisesti hakemusmenettely muissa maissa.

Valipaatoksessa kuvataan uutuustutkimuksen kohde siten, ettd on selvaa, mink& vaatimusten tai
minka selityksen osan perusteella tutkimus on tehty. Jos jollekin patenttivaatimukselle ei ole
suoritettu uutuustutkimusta tai tutkimusta on muuten jouduttu rajoittamaan (ks. D.1.1), asia
perustellaan valipaatoksessa.

Valipaatoksessa tarkastellaan uutuutta, keksinnollisyytta ja teollista kayttokelpoisuutta jokaisen
tutkitun vaatimuksen osalta. Naiden patentoitavuuden edellytysten tayttymiseen otetaan kantaa
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myos kaikkien patenttivaatimuksen sisadltamien vaihtoehtojen osalta, ellei vaihtoehtojen suuri maara
tee sitd mahdottomaksi. Patentoivuuden edellytysten arviointia kasitellaén osassa E.

Uutuustarkastelussa kerrotaan, miltd osin kunkin patenttivaatimuksen kohde k&y ilmi niista
tutkimuksessa esille tulleista julkaisuista, joiden katsotaan kuuluvan ennestdaan tunnettuun
tekniikkaan (ks. E.2) (PatL 2 8).

Uutuutta  arvioitaessa otetaan huomioon myds sellaiset aikaisemmat patentti- ja
hyddyllisyysmallihakemukset, jotka eivat ole tulleet julkiseksi ennen tutkittavan hakemuksen
tekemispaivaéd/etuoikeuspaivad mutta jotka todennakoisesti tulevat julkiseksi ja joilla tulee néin ollen
olemaan oikeusvaikutus Suomessa (ks. E.3.2). Jos aikaisempi hakemus on kansallinen hakemus,
joka ei valipdatoksen kirjoitushetkelld ole julkinen, julkaisun tunnistetietoja ja siséltda ei ilmoiteta
valipaatoksessa eikd julkaisun merkitysta voida tarkastella valipaatoksessa. Hakemuksesta ei
myo6skddn tehdd mitddn merkintdada tutkimusraporttiin, Talloin valipaatoksessa ainoastaan
iimoitetaan, ettd on olemassa aikaisempi hakemus, joka ei ole viela julkinen mutta jonka sisalté on
otettava huomioon hakemuksen kohteena olevan keksinndn uutuutta arvioitaessa, jos kyseinen
aikaisempi hakemus tulee julkiseksi. Jos aikaisempi hakemus on vélipaatdsta kirjoitettaessa julkinen
PCT-hakemus, keksinndn patentoitavuuteen ei voida ottaa lopullisesti kantaa, ennen kuin selviaa,
koskeeko julkaisu Suomea. Jos se ei ole selvilla valipaatosta kirjoitettaessa, tdman julkaisun osalta
ei oteta kantaa keksinnén uutuuteen. Julkaisu vain mainitaan valipaatoksessa ja ilmoitetaan, etta
siihen otetaan kantaa mybhemmassa valipaatoksessa, jos julkaisu koskee Suomea.

Olennaisen eron arvioinnin perustana ovat uutuustutkimuksessa esille tulleet tekniikan tason
julkaisut (ks. E.2) ja alan ammattilaisen muu tietdmys ja ammattitaito. Jos PRH katsoo, etta keksint6
ei eroa olennaisesti ennestddn tunnetusta tekniikasta eli sitd ei voida pitda keksinndllisena,
perustellaan asia normaalisti. ongelma-ratkaisumenetelméalla. Keksinndllisyyden arviointia on
tarkasteltu I1ahemmin kappaleessa E.4.

Valipaatoksessa julkaisuja voidaan mainita my6s sen vuoksi, etté ne esittavat yleista tekniikan tasoa
eli keksinnon aihepiiriin liittyvia ennestaan tunnettuja ratkaisuja, jotka eivat kuitenkaan ole esteena
keksinnbn patentoinnille. Sama julkaisu voi olla jonkin patenttivaatimuksen kannalta
patentoitavuuden este mutta edustaa toisen patenttivaatimuksen kannalta yleista tekniikan tasoa.

Patentoitavalta keksinnolta edellytetaan lisaksi, etta sita voidaan kayttaa teollisesti (PatL 1 §). Jotta
keksintba voidaan kayttaa teollisesti, sen tulee toimia tarkoitetulla tavalla. Jos keksinnén
toimintatapa ei vaikuta uskottavalta, pyydetdan hakijaa antamaan asiasta liséselvityksia. Keksinnon
patentoitavuus voidaan evata sen perusteella, etta keksintd ei ndyta toimivan hakijan tarkoittamalla
tavalla, ja hakijalle voidaan ilmoittaa, ettd uutuustutkimus suoritetaan ainoastaan siina tapauksessa,
ettd keksinndn toimivuus pystytdan osoittamaan.

Jos PRH katsoo, ettd hakemuksessa on seuraavien patentoitavuuden edellytysten osalta puutteita,
valipaatoksessa todetaan perustellusti puutteet:

e patenttivaatimus koskee sellaista asiaa, jota ei katsota keksinnoksi tai joka ei ole
patentoitavissa PatL 1, 1 a tai 1 b 8:n perusteella (ks. E.6-E.8),

e patenttivaatimus ei ole uusi ja/tai keksinndllinen (PatL 2 8) (ks. E.3-E.4)
e patenttivaatimuksissa on epatasmallisyytta (PatL 8 8) (ks. B.4.1),

e patenttivaatimuksia ei ole perusteltu selityksessa siten, ettéa alan ammattilainen voisi kayttaa
selityksen avulla kayttaa keksintéa (PatL 8 8) (ks. B.3.1),

e hakemus on epayhtenainen (PatL 10 8) (ks. H.1),

e patenttia haetaan johonkin, mika ei ole kynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty
(PatL 13 8) (ks. H.3).

Ensimmaisessa teknisessa valipaatoksessa PRH voi lisdksi huomauttaa hakemuksen muotoilua ja
ulkoasua koskevista puutteista koskien esimerkiksi patenttivaatimusten kaksiosaisesta muotoa tai



http://www.prh.fi/fi/patentit/lainsaadantoa/patenttilaki.html#8p
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asiakirjojen kaannoksia. Patenttihakemuksen osien muoto- ja ulkoasuavaatimuksia kasitellaan
kappaleessa B.8.

F.3.3 Muut tekniset valipaatokset

Ensimmaisessé teknisessa valipdatoksessa pyritddn patentinhakijalle antamaan selked kuva
keksinnbn patentoitavuudesta ja toimintaohjeet puutteiden korjaamiseksi siten, ettei uusia
valipaatoksia tarvita.

Toinen tekninen valip&datds kuitenkin annetaan, jos:

e PRH:n tietoon on tullut ensimmaisen teknisen valipaatoksen antamisen jalkeen uusia
julkaisuja, joilla on merkitysta keksinnén patentoitavuuden arviointiin,

e hakemus sisaltdd patentoitavissa olevan keksinntn, mutta patenttivaatimuksia ei voida
nykyisessa muodossa viela hyvéksya tai

o keksintd ei edelleenkddn ole patentoitavissa, mutta hakija on esittdnyt lausumassaan
seikkoja, jotka vaativat PRH:n kannanottoa, taikka muuttanut patenttivaatimuksia siten, etta
PRH:n on arvioitava patentoitavuutta uudestaan.

Uusia, patentoitavuuden arvioinnin kannalta merkityksellisi& julkaisuja voi tulla PRH:n tietoon
esimerkiksi tdydentavan uutuustutkimuksen (ks. D.2.2), muiden patenttiviranomaisten julkiseksi
tulleiden samaa patenttiperhettéa koskevien tutkimustulosten (ks. D.2.3.1) tai kolmannen osapuolen
tekeman muistutuksen (ks. F.12) kautta.

Jos keksinto ei tayta patentoinnin edellytyksia siita huolimatta, ettd patentinhakija on ensimmaisen
teknisen valipaatoksen jalkeen esittanyt kirjallisesti oman nakemyksensa asiasta ja toimittanut
mahdollisesti uudet patenttivaatimukset, PRH esittdd toisessa teknisessa valipaatoksessa
perustellen ne syyt, jotka ovat patentoinnin esteena. Jos hakijan vastauksen perusteella vaikuttaa,
ettd keksintd olisi jollakin tavalla tdsmennettynd patentoitavissa, PRH pyrkii toisessa teknisessa
valipaatdksessa myos osoittamaan, minkalaisia muutoksia patenttivaatimuksiin pitaisi viela tehda.

On verrattain harvinaista, ettd hakemusasiassa annetaan kolmas tai sitd my®6hempi tekninen
valipaatdés. Toisen teknisen valipaatdksen jalkeen annetaan seuraavia teknisia vdlipaatoksia
ainoastaan, jos

e asiassa on tullut esille aivan uusia patentoitavuuden esteitd, joista PRH ei ole ilmaissut
mielipidettaén tai

e hakija on muuttanut patenttivaatimuksia niin merkittavasti, ettd PRH:n on arvioitava
patentoitavuus uudestaan.

¢ hakijan kanssa on paaasiassa paasty yhteisymmarrykseen, mutta patenttivaatimuksiin olisi
tehtava viela muutoksia.

F.4 Hyvaksyva valipaatos

Kun keksintd on suoritetun tutkimuksen perusteella patentoitavissa ja hakemus on sellaisenaan tai
vahaisin korjauksin taikka taydennyksin hyvaksyttavissa, PRH antaa hyvaksyvan valipaatoksen.

Hyvéaksyvan valipaatoksen tarkoituksena on ilmoittaa hakijalle, missd muodossa patentti aiotaan
myo6ntéa, ja pyytda hakijalta maaraajassa vahvistus siitd, etta han todella haluaa taman sisaltdisen
patentin (PatA 29 a §8).

Ehdoton edellytys hyvaksyvan valipdatoksen antamiselle on, ettd patenttivaatimukset ovat
asiasisaltonsa ja sanamuotonsa puolesta hyvaksyttavissa. Hyvaksyvassa valipdatoksessa hakijaa
voidaan pyytaé toimittamaan vaatimusten ja tiivistelméan k&&nnokset. Hakemukseen voidaan my6s
pyytaa tekemdaan vahaisia korjauksia, mutta jos hakemuksessa on runsaasti huomautettavaa,
puutteista ilmoitetaan erillisessd muodollisessa valipaatoksessa.
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Jos hakemus on jo alun perin onnistuttu laatimaan sellaiseen muotoon, etta
patentoitavuustutkimuksen jalkeen on valittbmasti mahdollista antaa hyvéksyva valipaatos,
sisallytetaén hyvaksyvaan valipaatokseen myds ensimmainen tekninen valipaatos.

Hyvéaksyvan vdlipaatoksen mukana hakijalle lahetetddn ne hakemusasiakirjat, joiden esittdmassa
muodossa patentti on tarkoitus myontaa.

Hyvaksyvassa vélipdatoksessa hakijalta kysytdan, haluaako han patenttikirjan paperimuodossa, kun
patentti on myonnetty.

Jos hakemukseen on tarvetta tehda muodollisia korjauksia sen jalkeen, kun hakija on vastannut
hyvaksyvaan valipaatokseen, asiasta voidaan antaa muodollinen vélipaatos tai ilmoittaa hakijalle
puhelimitse. Hakemukseen tehdyt muodolliset korjaukset eivat yleensa edellytd uuden hyvéaksyvan
valipaatoksen antamista.

Jos patenttivaatimuksia joudutaan esimerkiksi muistutuksen (ks. F.12) vuoksi muokkaamaan
hyvaksyvén valipaatoksen jalkeen, voidaan hakemuksen osalta antaa toinen hyvaksyva valipaatos.

F.5 limoitus siitd, etta hakemus voidaan hyvaksya

Kun patentinhakija on vastannut hyvaksyvaan valipaatbkseen maardajassa ja ilmoittanut
hyvaksyvénsa patentin muodon, PRH antaa patenttilain 19 8:n mukaisen ilmoituksen
patentinhakijalle siitéd, etta hakemus voidaan hyvéksya. Edellytyksena tallaiselle ilmoitukselle on
kuitenkin, ettd hakemus on taysin saanndsten mukainen ja hakemuksen hyvaksymiselle ei katsota
olevan estetta.

Kun PRH on antanut patentinhakijalle PatL 19 8:n mukaisen ilmoituksen siita, ettd hakemus voidaan
hyvaksya, ei patenttivaatimuksia saa enaa muuttaa siten, etta patenttisuoja laajenee (PatL 19 § 2
mom.). limoituksen antamisen jalkeen hakemuksesta ei mydskaan saa erottaa uutta hakemusta
jakamalla eikd lohkaisemalla (PatA 22 ja 23 §). Tarkoituksena on estda sellaisten muutosten
tekeminen, jotka pitkittaisivat patentin myoéntdmismenettelya tarpeettomasti.

PRH antaa PatL 19 &:n mukaisen ilmoituksen vasta, kun sen kaytettavissa on julkaisukelpoiset
asiakirjat hakemuksesta.

Kun Kkyseessa on kansallisena patenttihakemuksena jatkettu PCT-hakemus, ilmoitusta
hyvaksymisesta ei voida antaa ennen kuin on kulunut nelja kuukautta PatL 31 §:n 1 momentin
mukaisesta 31 kuukauden maédrdajan paattymisesta, ellei hakija suostu siihen, etta hakemus
ratkaistaan sitd ennen (PatL 34 §, PatA 52 b §).

liImoituksessa patentinhakijaa kehotetaan kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen antamisesta
suorittamaan patenttijulkaisun julkaisumaksu. Tama on ainoa ilmoituksessa esitettava velvoite
patentinhakijalle. Julkaisumaksun suuruus riippuu siitd, onko asiakirjat toimitettu PRH:een
paperimuodossa vai sahkoisesti. Ellei maksua suoriteta maardajassa, hakemus jaa sillensa (F.9)

Keksijan ollessa hakijana han voi hakea vapautusta julkaisumaksusta, jos maksun suorittamisen
katsotaan tuottavan hanelle huomattavia vaikeuksia (PatL 19 §). Pyynnon liitteena tulee olla selvitys
varallisuusoloista. Jos tallaista ei ole, pyydetaan hakijaa valipdatoksella toimittamaan vero- tai
sosiaaliviranomaisen antama selvitys hakijan tulotiedoista, veloista, perhesuhteista ym. seikoista,
joiden voidaan katsoa vaikuttavan hakijan maksukykyyn. Jos pyynt6 hylatdan, on kahden kuukauden
kuluessa hylkéddmisesta suoritettu maksu katsottava suoritetuksi oikeassa ajassa.

IiImoituksessa patentinhakijaa muistutetaan myds mahdollisuudesta lykata patentin myéntamista, jos
patentinhakija ei halua patenttia myonnettavaksi ja keksintda julkistettavaksi ennen kuin hakemus
tulee julkiseksi PatL 22 8§:n perusteella. (ks. F.6).
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F.6 Patentin myontamisen lykkays

Patentin mydntamista voidaan lykata ainoastaan siind tapauksessa, etta patentin mydntaminen
tapahtuisi ennen kuin hakemus tulee julkiseksi PatL 22 8:n perusteella eli 18 kuukauden sisélla
hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspaivasta.

Patentinhakijan pyynndsta patentin myéntamista on mahdollista lykata siihen asti, kunnes on kulunut
18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispaivéasta tai etuoikeuspaivasta, jos hakemuksessa on
pyydetty etuoikeutta (PatA 30 8).

Patentinhakijan on pyydettava patentin myontamisen lykkaysta Kkirjallisesti ja suoritettava
julkaisumaksu kahden kuukauden kuluessa siitd, kun hanelle on annettu PatL 19 8:n mukainen
ilmoitus, jotta lykkayspyynt6 voidaan hyvaksya (PatM 51 §).

Jos PRH hyvaksyy lykkdyspyynnon, patentinhakijalle lahetetddn ilmoitus siita, ettd patentin
myontamistd on lykatty. limoitus l&hetetddn vasta julkaisumaksun suorituksen jalkeen.

F.7 Hakemuksen hyvaksyminen

PRH tekee paatoksen hakemuksen hyvaksymisesta, ellei hyvaksymiselle ole ilmaantunut mitaan
uutta estetta PatL 19 8:n mukaisen ilmoituksen jalkeen. Este hakemuksen hyvaksymiselle voi olla
esimerkiksi se, ettd joku on esittdnyt PRH:lle vaitteen paremmasta oikeudesta keksintoon kuin
hakijalla ja vaatinut hakemuksen siirtdmistd nimiinsa (ks. C.3.5). Hakemusta ei hyvéksyta ennen
kuin siirtovaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 18 8). Este hakemuksen hyvaksymiselle on myds se,
etta tutkijainsindorin tietoon on tullut esimerkiksi PRH:een tehdyssd muistutuksessa (ks. F.12)
esitetty julkaisu, joka osoittaa, etta keksintd ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestéén tunnetusta
tekniikasta.

PRH ei tee paatdstd hakemuksen hyvaksymisestd ennen kuin on kulunut 12 kk hakemuksen
tekemispaivasta tai aikaisimmasta etuoikeuspaivasta. Talloin mahdollisessa vaitekasittelyssa
vaitemateriaalina on mahdollista kayttdad hakemuksen tekemispéaivan jalkeen julkiseksi tulleita
aiempia hakemuksia (ks.E.3.2).

Koska patentinhakijan on mahdollista pyytaa patentin myontamisen Iykkaystd PatL 19 8:n
mukaisessa ilmoituksessa annetun kahden kuukauden maardajan kuluessa, PRH ei tee paatdsta
hakemuksen hyvaksymisesta ennen taman maaraajan umpeutumista, jos hakemus ei ole viela tullut
julkiseksi. Jos patentinhakija toivoo, ettd PRH tekee paatbksen hakemuksen hyvaksymisesta jo
ennen tdman maardajan paattymista, pitaa patentinhakijan erikseen pyytaa sitd PRH:lta ja ilmoittaa,
ettei aio pyytaa myontamisen lykkaysta.

Jos PRH on tehnyt paatoksen hakemuksen myontamisen lykkaamisesta (ks. F.6), paatds
hakemuksen hyvaksymisesta tehdaan vasta, kun on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen
tekemispaivasta tai aikaisimmasta etuoikeuspéaivasta.

Ennen paatosta hakemuksen hyvaksymisesta PRH:n on laadittava patenttijulkaisu (ks. C.5.2), koska
PatL 21 8&:n mukaan patenttijulkaisun on oltava yleisdn saatavana patentin myontamispdaivasta
lukien. PRH laatii patenttijulkaisun mahdollisimman pian sen jalkeen, kun patentinhakija on
suorittanut julkaisumaksun tai hanelle on myodnnetty vapautus sen maksamisesta (PatA 31 §).

PRH ei kuitenkaan laadi patenttijulkaisua, jos hakemuksen vuosimaksun erdpdiva on mennyt
umpeen. PRH laatii patenttijulkaisun vasta, kun puuttuva vuosimaksu on maksettu (ks. C.6).

Paatoksen mukana patentinhakijalle l|Ahetetddn patenttikirja paperimuodossa, jos patentinhakija on
ilmoittanut haluavansa sellaisen. Patenttikirja on saatavissa myds patenttitietopalvelun kautta.

PRH kuuluttaa hakemuksen hyvaksymisesta Patenttiliehdessa. Patentti on myonnetty sind paivana,
jona hakemuksen hyvaksymisesta on kuulutettu (PatL 20 8).

Yhdeksan kuukauden kuluessa patentin myontadmispaivastd kuka tahansa voi tehda vaitteen
myo6nnettya patenttia vastaan. Vaitetta kasitellaén osassa G.



https://patenttitietopalvelu.prh.fi/fi/
https://teollisoikeuslehdet.prh.fi/fi/patentgazette
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F.8 Hakemuksen hylkdaminen

Jos hakemuksen hyvéksymiselle on este vield senkin jalkeen, kun patentinhakija on antanut
lausumansa valipdatoksen johdosta tai muuten ryhtynyt toimenpiteisiin puutteellisuuksien
korjaamiseksi, PRH harkitsee, hylataankdé hakemus vai huomautetaanko puutteista viela kerran
valipaatoksella (PatL 16 §).

Hylkayspaatoksessad PRH esittaa paatoksen perusteena olevat tosiasiat ja sdadokset. Hakemusta
ei hylata sellaisten seikkojen perusteella, joista hakijalle ei ole ilmoitettu valipaatbksesséa ennen
hylkaysta (hallintolaki 34 8). Hakemusta ei mydskaan hylata ennen kuin valipdatoksen vastausaika
on kulunut umpeen, vaikka patentinhakija olisikin jo vastannut valipaatokseen.

Hakemusta ei hylata, jos joku on esittédnyt patenttiviranomaiselle vaitteen, ettéd hanella on parempi
oikeus keksintéon kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtamista nimiinsa, eika tata vaatimusta
ole viela lopullisesti tutkittu (PatL 18 8) (ks. C.3.5).

Kun kyseessa on kansallisena patenttihakemuksena jatkettu PCT-hakemus, hakemusta ei hylata
ennen kuin on kulunut nelja kuukautta PatL 31 &:n 1 momentin mukaisesta 31 kuukauden maaraajan
paattymisestd, ellei hakija siihen suostu (PatL 34 §, PatA 52 b 8).

Patenttihakemuksen hylkaystd koskevaan pdaatokseen on patentinhakijan mahdollista hakea
muutosta markkinaoikeudelta (ks. A.14)

Hylatyn hakemuksen julkisuutta (ks. C.5.1) koskevia erikoistilanteita:

e Jos hakemus on hylatty ennen sen julkiseksituloa eika paatdkseen haeta muutosta,
hakemusasiakirjat eivat tule julkisiksi.

o Jos hakemus on hylatty ennen sen julkiseksituloa ja paattkseen haetaan 18 kuukauden
julkiseksitulopéivana tai sen jalkeen muutosta, hakemusasiakirjat tulevat muutoksenhaku-
paivana julkisiksi.

e Jos hakemus on hylatty ennen sen julkiseksituloa ja paatékseen haetaan muutosta ennen

18 kuukauden julkiseksitulopdivdd, hakemus tulee normaalisti julkiseksi 18 kuukauden
julkiseksitulopéivana, jos hakemus on silloin vireill&.

F.9 Hakemuksen jattaminen sillensa

Patenttihakemus on jatettava sillensa, ellei patentinhakija maaréajassa vastaa valipaatokseen tai
ryhdy toimenpiteisiin valipaatoksessa esitettyjen puutteellisuuksien korjaamiseksi (PatL 15 8§).
Valipdatds voi koskea hakemuksen muodollisia puutteita, se voi olla tekninen valipaatos tai
hyvaksyva valipaatos.

Patenttihakemus on jatettava sillensd myo6s silloin, kun patentinhakija ei suorita mé&éardajassa
patenttijulkaisun julkaisumaksua tai pyyda vapautusta julkaisumaksusta (keksijan ollessa hakijana),
kun hanelle on annettu PatL 19 8:n mukainen ilmoitus siitd, ettd hakemus voidaan hyvaksya (PatL
19 8).

Kolmas syy, jonka johdosta patenttihakemus on jatettava sillensa, on hakemuksen vuosimaksun
maksamatta jattaminen. Vuosimaksuja ja niiden maksamatta jattdmisen seurauksia kasitellaan
yksityiskohtaisemmin kappaleessa C.6.

Patenttihakemuksen sillenséjattd on paatos, johon hakemuksen vireillaolo paattyy. Kun hakemus on
jatetty sillensa valipdatoksessa (ks. F.2-F.4) edellytettyjen toimenpiteiden tai PatL 19 8:n
mukaisessa ilmoituksessa (ks.F.5) edellytetyn julkaisumaksun laiminlydnnin vuoksi, hakemus on
kuitenkin tietyin ehdoin mahdollista ottaa uudelleen kasiteltavéksi. Jos hakemus otetaan uudelleen
kasiteltavaksi (ks. F.10), sen vireilldolo jatkuu. Maksamattoman vuosimaksun vuoksi sillensa
jaéanytta patenttinakemusta ei ole mahdollista saada uudelleen vireille.
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Jos joku on esittanyt patenttiviranomaiselle vaitteen, ettd hanella on parempi oikeus keksinté6n kuin
hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtamista nimiinsd, hakemusta ei saa jattaa sillensa ennen kuin
vaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 18 §). Parempaa oikeutta keksintoon koskevaa vaitetta
kasittelee kappale C.3.5.

Hakemuksen sillensajattd on patenttiviranomaisen lopullinen paatds, johon patentinhakija voi hakea
muutosta markkinaoikeudelta (ks. A.14) Jos kysymyksessa on sillensajattopaatods, johon liittyy
mahdollisuus pyytd& hakemuksen ottamista uudelleen kéasiteltavéaksi (ks. F.10), on tallaisen pyynnon
esittdminen yleensa valitusta helpompi vaihtoehto. Pyynndn hakemuksen ottamisesta uudelleen
kasiteltavaksi voi tehda pidemman aikavalin kuluessa ja maksu uudelleen kasiteltavaksi ottamisesta
on pienempi kuin valitusmaksu. Jos sillensgjattopaatokseen haetaan muutosta, markkinaoikeus
tutkii ainoastaan, onko kyseinen p&aatds tehty saanndsten mukaan oikein. Sen sijaan, kun
patentinhakija pyytaa hakemuksen otettavaksi uudelleen kasiteltédvaksi, hdn voi samalla korjata ne
laiminlydnnit, joiden takia hakemus oli jatetty sillensa.

Jos hakemus on tullut julkiseksi ennen kuin hakemus jatetaan sillensa tai hakemuksen julkiseksitulo
sattuu samalle paivalle sillensdjaton kanssa, asiakirjat ovat julkiseksitulopaivasta lahtien julkisia.

F.10 Hakemuksen ottaminen uudelleen kasiteltavaksi

Patentinhakijan on mahdollista pyytaa, ettd hakemus otetaan uudelleen kasiteltavaksi, jos
patenttihakemus on jatetty sillensa sen vuoksi, etta

1) patentinhakija ei ole maardajassa vastannut vélipdatokseen tai huolehtinut jonkin
puutteellisuuden korjaamisesta, josta valipaatoksessa on huomautettu, tai

2) han ei ole suorittanut patenttijulkaisun julkaisumaksua.

Jos patenttihakemus on jaanyt sillensd maksamattoman vuosimaksun vuoksi, hakemuksen
ottamista uudelleen kasiteltavaksi ei voi enda pyytaa (ks. C.6)

Jotta patenttihakemus voidaan ottaa uudelleen ké&siteltdvaksi, patentinhakijan tulee
sillensajattopaatoksessa esitettyyn maarapaivadn mennessa

1) antaa lausumansa vélipaatoksen johdosta tai korjata siind esille tuodut
puutteellisuudet tai

2) suorittaa patenttijulkaisun julkaisumaksu.

Liséksi patentinhakijan pitdd maksaa erityinen maksu hakemuksen uudelleen kasiteltavaksi
ottamisesta.

Uudelleen kasiteltavaksi ottamista koskevaksi pyynnoksi katsotaan hakijan lausuma valipaattksen
johdosta, valipaattksessa esitettyjen puutteellisuuksien korjaaminen, julkaisumaksun maksaminen
tai sekin, ettéa hakija suorittaa maksun hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltavaksi. Nimen-
omaista pyyntéa ei valttamatta tarvita, mutta sellaisen esittdminen on suositeltavaa. Pyynnon
hyvaksyminen edellyttdd joka tapauksessa edellisessa kappaleessa esitettyjen velvoitteiden
tayttamista.

PRH ratkaisee uudelleen kasiteltavaksi ottamista koskevan pyynnon valittémasti, kun sellainen on
esitetty. PRH ei kuitenkaan tee kielteistd paatdstd pyynnésta ennen kuin neljdn kuukauden
maaraaika pyynnon esittamiseksi on kulunut umpeen.

Kun hakijan pyyntd hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltdvaksi voidaan hyvaksyéa, hakijalle
l&hetetaan asiasta ilmoitus.

Jos pyyntd hakemuksen ottamisesta uudelleen kéasiteltavaksi on tullut méérdajassa, mutta maksu
uudelleen kasiteltavaksi ottamisesta ei, PRH antaa perustellun paatoksen, jolla kyseinen pyyntt
hylataan.
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Jos patentinhakija on suorittanut maksun hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltavaksi
madaraajassa, mutta on myodhastynyt muiden toimenpiteiden osalta tai jattanyt ne tekemattda, PRH
antaa perustellun péaatoksen, jolla pyyntd hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltivaksi
hylataan.

Siind tapauksessa, etta patentinhakija ei ole suorittanut ajoissa maksua hakemuksen ottamisesta
uudelleen kasiteltavaksi eikd myoskaan ajoissa antanut lausumaansa valipdatoksen johdosta,
korjannut siin& esille tuotuja puutteellisuuksia tai suorittanut julkaisumaksua mutta h&n on méaaraajan
jalkeen suorittanut ainakin jonkin pyynnoksi tulkittavan toimenpiteen, PRH antaa perustellun
paatoksen, jonka mukaan pyyntoa ei oteta tutkittavaksi.

Hakijan kannalta kielteiseen uudelleenkasittelypyynttééd koskevaan PRH:n paatokseen voi hakea
muutosta markkinaoikeudelta (ks. A.14).

Kun hakemus on jatetty sillensa eiké sita ole maaréajassa asianmukaisesti pyydetty otettavaksi
uudelleen kasiteltavaksi, hakemus on jaényt lopullisesti sillensa.

Sillensa jatetyn hakemuksen julkiseksituloon (ks. C.5.1) liittyvid erikoistilanteita, kun hakemusta
pyydetaan uudelleen kasiteltavaksi:

e Jos hakemus on jatetty sillensa ennen kuin se on tullut julkiseksi, mutta hakemus pyydetaan
otettavaksi uudelleen kasiteltavaksi, kun hakemuksen tekemispdivasta (etuoikeuspaivasta)
on kulunut 18 kuukautta tai enemman, hakemusasiakirjat tulevat julkisiksi sina paivana, jona
pyyntd on esitetty. Julkiseksitulon ajankohta maaraytyy tassa tapauksessa siis sen mukaan,
milloin pyynt6 katsotaan tehdyksi. Hakemus tulee julkiseksi siitéa rijppumatta, hyvaksytaanko
pyynto, hylataanko se vai jatetaanko se tutkittavaksi ottamatta. Sama vaikutus kuin uudelleen
kasiteltavaksi ottamista koskevalla pyynnolla on hakemuksen julkiseksituloon silla, etta
patentinhakija hakee muutosta sillensgjattopaatokseen markkinaoikeudelta tai tekee PatL 71
a 8:n mukaisen esityksen menetetyn maaraajan palauttamiseksi (ks. C.7).

e Jos hakemus on jatetty sillens& ennen kuin se on tullut julkiseksi ja patentinhakija on pyytanyt
hakemuksen ottamista uudelleen kasiteltdvaksi ennen kuin on kulunut 18 kuukautta
hakemuksen tekemispdivastd (etuoikeuspaivastda), hakemus tulee normaaliin tapaan
ajallaan julkiseksi, jos uudelleen kasiteltavaksi ottamista koskeva pyyntd hyvaksytaan. Jos
pyyntd sen sijaan hylatdan tai sita ei oteta tutkittavaksi paatdkselld, joka tehddén ennen
hakemuksen julkiseksituloa, ja paatods saa lainvoiman, hakemus ei ole vireilla 18 kuukauden
julkiseksitulopéaivana eika sen vuoksi tule julkiseksi.

F.11 Hakemuksen peruuttaminen

Patentinhakijan on mahdollista peruuttaa hakemuksensa kirjallisella pyynndlla, ellei peruuttamiselle
ole PatL 18 8:ssa sdadettya estettéa (PatM 43 8§).

Kukaan muu kuin patentinhakija tai hanen valtuutettu edustajansa (ks. B.7) ei voi peruuttaa
hakemusta. Jos hakemuksessa on useita patentinhakijoita, peruutus voidaan hyvéksya vain siin&
tapauksessa, ettd se tapahtuu kaikkien patentinhakijoiden suostumuksella.

Jos joku on esittanyt patenttiviranomaiselle vaitteen, ettd hanella on parempi oikeus keksinté6n kuin
hakijalla (ks. C.3.5), ja vaatinut hakemuksen siirtdmistd nimiins&, hakemusta ei saa peruuttaa ennen
kuin vaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 18 §).

Hakemus voidaan peruuttaa myods sen sillensgjattoa seuraavan maardajan kuluessa, jona hakemus
olisi vield mahdollista pyytdd otettavaksi uudelleen kasiteltavaksi. Hakemuksen vireilldolon
katsotaan joka tapauksessa péaattyneen sillensgjattopaivana. Peruutuksella on talléin ainoastaan se
vaikutus, etta patentinhakija luopuu mahdollisuudestaan pyytaa hakemus otettavaksi uudelleen
k&siteltavaksi.
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Jos peruutus voidaan hyvaksyéa, hakemus katsotaan peruutetuksi sina paivana, jona peruutuspyynto
on tullut PRH:een. PRH antaa peruutuksen hyvaksymisesta kirjallisen ilmoituksen. Kun
peruutuspyyntd on hyvaksytty, hakemusta ei ole endéd mahdollista saada vireille.

Jos peruutusta ei jostakin syysta voida hyvaksya, asiasta ilmoitetaan peruutuksen tekijalle ja
patentinhakijalle.

Patenttihakemuksen julkiseksitulon (ks. C.5.1) osalta on hyva huomioida, etta

e jos hakemus on peruutettu ennen hakemuksen julkiseksituloa ja peruutus on hyvéksytty,
hakemusasiakirjat eivat tule julkisiksi,

e jos peruutuspyyntd tulee PRH:een hakemuksen julkiseksitulopaivana tai sen jalkeen,
asiakirjat ovat julkiseksitulopaivasta lahtien julkisia, ja

e jos patenttihakemuksen julkiseksitulo halutaan estaa, peruutuspyynto tulee tehda ajoissa,
jotta tieto peruutuksesta ehditddn Kkirjata PRH:n tietojarjestelmééan. Vireillda olevat
hakemukset tulevat julkisiksi verkossa julkiseksitulopaivana

F.12 Tiivistelman tarkastaminen

Kun patenttihakemus tulee julkiseksi PRH laatii hakemusjulkaisun (ks. C.5.2), jonka kansilehdella
on tiivistelma kahdella eri kielelld. Hakemusjulkaisun laatimista varten PRH tarkastaa tiivistelman
asiasisallon ja kddnndksen. Jos hakijan toimittama tiivistelma ei asiasisélloltaan vastaa sdannoksia
(ks. B.6) tai sita ei ole k&éannetty toiselle kotimaiselle kielelle (ks. B.1.2), PRH pyytda hakijaa
korjaamaan puutteet. Tiivistelmaa ja sen kaanndsta koskevat puutteet voidaan esittda hakijalle joko
puhelimitse, antamalla tiivistelmaa koskeva erillinen vdélipdatos tai esittamalla ne teknisen
valipaatoksen yhteydessa.

PRH voi itse tehda hakijaa kuulematta tiivistelmaan pienet, valttamattdmat muutokset (PatL 15 § 1
mom.). PRH voi myds paattaa, mika hakemuksen kuvista julkaistaan yhdessa tiivistelmén kanssa
(PatM 27 8).

Tiivistelméan lopullinen muoto on, jos mahdollista, vahvistettava ennen, kuin hakemus tulee julkiseksi
(PatA 25 8).

Tiivistelm& kuvaa perusasiakirjassa (ks. B.1.3) kuvattua keksintda, eikd sen asiasiséltoa tarkastella
uudelleen tai muokata hakemuskasittelyn aikana esimerkiksi patenttivaatimusten muuttuessa tai
patenttijulkaisua varten.

F.13 Muistutus

Hakemuskasittelyn aikana PRH:n on otettava huomioon kaikki seikat, joilla on merkitysta keksinnén
patentoitavuuden kannalta. Kenen tahansa on mahdollista ilmoittaa PRH:een asioista, jotka h&n
haluaa otettavaksi huomioon hakemuksen kasittelyssa. limoittajalla voi esimerkiksi olla tiedossa
asiakirjoja, jotka osoittavat, ettd keksintd on ollut julkinen jo ennen patenttihakemuksen
tekemispaivaé (etuoikeuspdaivaa).

Jos PRH:een annetaan patenttihakemusta kasiteltdessd hakemuksen tutkimisen kannalta
merkityksellinen kirjelm&, PRH ilmoittaa siitd hakijalle (PatA 26 a 8). Téllaisesta kirjelmastéa kaytetaan
nimitysta muistutus. Muistutus kasitelladn alla selostetulla tavalla edellyttden, ettd muistutus on
saapunut PRH:een ennen kuin pdatds hakemuksen hyvaksymisesta on tehty (ks. F.7).
Patentinhakijalle toimitetaan ilmoituksen liitteend muistutukseen sisaltyneet asiakirjat.
Patentinhakijalta ei edellytetd mitaan toimia muistutuksen johdosta, hanella on kuitenkin oikeus
esittdaa nakemyksensa muistutuksen sisallosta.

PRH selvittaa, onko muistutuksessa esitetty esimerkiksi patentoinnin esteena olevia julkaisuja. PRH
antaa muistutuksen jalkeen teknisen vélipdatoksen, jossa otetaan perustellusti kantaa
muistutuksessa esitetyn aineiston ja perustelujen merkityksestd hakemuksen patentoitavuudelle.
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Jos muistutus on kuitenkin saapunut hyvaksyvan valipaatoksen (ks. F.4) tai PatL 19 8§:n mukaisen
iimoituksen (ks. F.5) antamisen jalkeen, PRH antaa uuden valipdatoksen vain, jos muistutuksen
perusteella on olemassa este patentin myontamiselle.

Jos hakemus hyvaksytaan ja patentti myonnetaan, PRH lahettad muistutuksen tekijalle ilmoituksen
asiasta. PRH lahettaa muistutuksen tekijalle ilmoituksen myds, jos hakemus kasitellaan loppuun
sen johtamatta patenttiin, ts. kun hakemus jatetdan maksamattoman vuosimaksun johdosta sillensa,
hakemus jatetdan laiminlyddyn toimenpiteen johdosta lopullisesti sillensa, hakemus hylatdan tai
hakija peruuttaa hakemuksen.

Muistutuksen voi halutessaan tehda nimettdomana. Talldin muistutus on lahetettava PRH:n
verkkosivuilta 16ytyvalla lomakkeella.

F.14 Paatdoksen poistaminen

Hallintolain 50 § tarjoaa viranomaiselle mahdollisuuden korjata paatbksessa oleva asiavirhe.
Viranomainen voi poistaa virheellisen paattksen ja ratkaista asian uudelleen, jos:

1) paéatds perustuu selvasti virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;

2) paatds perustuu ilmeisen vaaraan lain soveltamiseen;

3) paatosta tehtdessa on tapahtunut menettelyvirhe; tai

4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitysta, joka voi olennaisesti vaikuttaa paatokseen.

Paatoksen korjaamiseen ei tarvita asianosaisen suostumusta, jos paatds korjataan asianosaisen
eduksi. Paatbksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttdd, ettd asianosainen suostuu
paatoksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja
se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelysta. Erityisesti on syyta huomata, ettéd kohdassa 4)
tarkoitetussa tilanteessa paatds voidaan korjata ainoastaan asianosaisen eduksi.

Viranomainen kasittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite
on tehtdva tai vaatimus virheen korjaamiseksi esitettdva viiden vuoden kuluessa paatoksen
tekemisesta (hallintolaki 52 8).

Asiavirheen korjaaminen edellyttaa, etta asia kasitelladn uudelleen ja asiassa annetaan uusi paatos.

Hallintolain 52 §:n mukaan asiavirheen korjaamisesta on tehtava merkinta alkuperéaisen paatéksen
taltiokappaleeseen tai viranomaisen kaytdssa olevaan tietojarjestelmaan.

Hallintolain 53 8:n mukaan paattkseen, jolla viranomainen on hylannyt virheen korjaamista
koskevan vaatimuksen, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Jos korjattavaan paatdkseen on haettu muutosta markkinaoikeudelta, korjaamisasian kasiteltavaksi
ottamisesta on ilmoitettava ja siiné tehty paatos on toimitettava markkinaoikeudelle (hallintolaki 53
8).

Jos patenttihakemusta kasiteltdessd on jostakin syysta annettu sisalléltdan ilmeisen virheellinen
paatds, PRH voi poistaa sen hallintolain 50 8:n perusteella. Kysymyksesséa voi olla esimerkiksi
sillensajattopaatos, joka on annettu puutteellisen selvityksen perusteella, vaikka patentinhakija onkin
maaraajassa ryhtynyt valipaatoksessa edellytettyihin toimiin. PRH voi poistaa myos esimerkiksi
hakemuksen hylkayspaatoksen, joka on annettu ennen valipaatoksen vastausajan umpeutumista.

Paatoksen poistamista koskevassa paéatoksessa PRH esittdé perustelut kyseiselle toimenpiteelle ja
mainitsee patentinhakijan suostumuksesta, jos suostumus on tarpeen.
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G. Vdite, patentin rajoittaminen ja patentin
lakkauttaminen

G.1 Vaite
G.1.1 Yleista

Patentin myontamisen jalkeisend yhdeksan kuukauden aikana, véiteaikana, voidaan myonnettya
patenttia vastaan tehda vaite. Vaitteessa kolmas osapuoli tai patentinhaltija itse vaatii, etta
myodnnetty patentti pitdd kumota kokonaan tai patenttisuojaa pitd& rajoittaa PatL 25 8n 1
momentissa saadetyilla perusteilla. Vaitteen tekeminen antaa kenelle tahansa mahdollisuuden
vaatia patentin kumoamista, jos han katsoo, ettd se on mydnnetty vaarin perustein. Nain voi kayda
esimerkiksi, jos hakemuksen kasittelyvaiheessa kaikkein laheisimmat tekniikan tason julkaisut eivat
ole tulleet esille tai eivat ole olleet saatavilla tai patentin kohteen aikaisempi kaytto ei ole ollut
tiedossa.

Vaitekasittelyn osapuolina ovat yleensa vaitteentekija tai vditteentekijat sekd patentinhaltija.
Véaiteasian kasittelee PRH:ssa yleensa se tutkijainsindori, joka on myontanyt patentin.

Vaitekasittelyn tuloksena patentti kumotaan vaitteen johdosta, vaite hylatdan (patentti pysytetaan
voimassa) tai patentti pysytetddn voimassa muutetussa muodossa.

G.1.1.1 Kielet vaitekasittelyssa

Englanninkielinen hakemuskasittely p&attyy patentin myontamiseen (ks. A.6). Vaitekasittelyssa
kasitelladn suomen- tai ruotsinkielisia patenttivaatimuksia, vaikka hakemuskasittelyn aikana
paatoskielena on ollut englanti. Patentinhaltijalla on mahdollisuus antaa suomen- tai ruotsinkielisista
patenttivaatimuksista korjattu kaannos (PatL 27 b 8). Kun kdanndspyyntd tehdaan vaitekasittelyn
aikana, PRH kuuluttaa korjatun kaannodksen ja jatkaa vaitekasittelya taman jalkeen korjatun
kdannoksen mukaisessa muodossa (ks. C.5.2.) Jos suomen- tai ruotsinkielisia patenttivaatimuksia
muutetaan vaitekasittelyn aikana, muutettujen patenttivaatimusten englanninkielisia kaannoksia ei
tarvitse toimittaa.

Vaite perusteluineen on toimitettava PRH:een suomen tai ruotsin kielella (PatM 52 8). Vaitteen liitteet
voidaan hyvaksyd myds muun kielisina. Jos patentin kumoamisvaatimusta on perusteltu muulla kuin
suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan tai ranskan kielella olevilla julkaisuilla, PRH voi
kehottaa vaitteentekijaa toimittamaan kaannoksen naista julkaisuista, jos niiden katsotaan olevan
merkityksellisia paatoksenteon kannalta. Sama periaate eri kielten kaytésta koskee myds
myOdhemmin vitekasittelyn aikana I|dhetettavaa vaitepdatoksen kannalta merkityksellista
materiaalia. PRH [&hettdd vaitekasittelyyn liittyvat lausumapyynnét, kehotukset, paatdkset ja
vastaavat vaitekasittelyn osapuolille suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, kumpaa kieltd on kaytetty
hakemusvaiheen aikana. Jos hakemuskasittelyssd péaatoskielena on ollut englanti, kaytetaan
suomen tai ruotsin kieltd riippuen siitd, kummalle kielelle patenttivaatimukset ja tiivistelma on
kaannetty.

Kun hakemuskasittely on kayty englannin kielella ja mydnnetyn patentin selitys on laadittu vain
englannin kielelld, kuka tahansa voi véiteaikana pyytaa selityksen kaannettavaksi samalle kielelle,
jolla vaatimusten kaannods on toimitettu. PRH kehottaa patentinhaltijaa toimittamaan selityksen
k&&nnbksen maaréajassa. Jos patentinhaltija ei toimita kd&dnnosta mééardajassa, PRH voi sakon
uhalla velvoittaa patentinhaltijan toimittamaan k&annoksen tai teettdd kaannoksen taman
kustannuksella. Jos PRH havaitsee, ettei englanninkielisestd selityksesta annettu kdannos vastaa
alkuperaista tekstia, patentinhaltijalle annetaan kehotus korjata kddnndksen puutteet maaréajassa.




95

Jos vditepaatoksestd valitetaan markkinaoikeuteen, patentinhaltjan on toimitettava
englanninkielisestd selityksestd kaannds suomeksi tai ruotsiksi (patenttivaatimusten kielelld)
markkinaoikeudelle, jos kdannosta ei ole aikaisemmin tehty.

G.1.1.2 Vaiteperusteet

PatL 25 &:n 1 momentissa on saadetty vaiteperusteet, joiden nojalla mydnnetty patentti voidaan
kumota.

Perusteet vaitteen tekemiselle ovat seuraavat:
1) patentti on myonnetty, vaikka PatL 1, 1 a, 1 b ja 2 8:ssa saadettyja ehtoja ei ole taytetty,

2) patentti tarkoittaa keksintdd, jota ei ole esitetty niin selvasti, ettd ammattilainen voi sen
perusteella kayttaa keksintoa,

3) patentti kasittaa sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sité tehtaessa, tai

4) patenttisuojaa on laajennettu sen jalkeen, kun PatL 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus
on annettu.

Vaiteperusteet eroavat patentin myontamisen perusteista. Keksinndn maarittely epatasmallisesti
myoénnetyissa patenttivaatimuksissa, ei ole vaiteperuste, jos selitys on kuitenkin niin selva, etta
ammattilainen voi sen perusteella kayttda keksintoad (vrt. PatL 8 § 2 mom.). My6skaan keksintdjen
epayhtenaisyys (PatL 10 8) ei ole vaiteperuste.

G.1.1.3 Vaitteen tekeminen
Vaitteessa on ilmoitettava seuraavat tiedot (PatA 33 8§):
1) vaitteentekijan nimi ja osoite,

2) sen patentin rekisterinumero, jota vastaan vaite tehdaan, patentinhaltijan nimi ja keksinnén
nimitys,

3) vaatiiko vaitteentekija patentin kumoamista vai patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin,

4) mihin PatL 25 &:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin véite perustuu ja mitd muita seikkoja
vaitteen perustaksi on esitettavissa, ja

5) jos vditteentekijaa edustaa asiamies, taman nimi, kotipaikka ja osoite.
Jos vaitteentekijad edustaa asiamies, on tdman osoitettava valtuutuksensa (PatA 33 8).
Véitteesta on suoritettava vahvistettu maksu (PatL 24 § 1 mom.).

G.1.2 Vaitekasittelya edeltavat vaiheet

Jos vdite on saapunut selvasti ennen vaiteajan paattymistda, PRH lahettdd vastaanottoilmoituksen
seka vaitteentekijalle etté patentinhaltijalle

G.1.2.1 Vaitteen muodollinen tarkastus

Vaiteajan paatyttyd PRH tarkastaa, tayttaako vaite PatL 24 8:ssa ja PatA 33 §:ssé vditteelle asetetut
edellytykset.

Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi saannodsten mukainen véite, aloitetaan varsinainen
vaitekasittely.

Véitteen on taytettdva seuraavat ehdot vaiteajan kuluessa (PatA 34 § 1 mom.):

1) Vaite on tehtava patenttiviranomaiselle kirjallisesti yhdeksan kuukauden kuluessa patentin
myoéntamispaivasta.

2) Vaitteesta on kaytava selville, mita patenttia vastaan vdite on tehty ja kuka vaitteen on tehnyt.




96

3) Vaitteesta on kaytava selville, mihin PatL 25 §:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin vaite
perustuu ja mita muita seikkoja vaitteen perustaksi on esitettavissa.

Jos véite tayttda kaikki edellisessd kohdassa esitetyt edellytykset, vaitteesta tarkastetaan muut siltéa
vaaditut edellytykset. Jos vdite ei tdytad seuraavia muita vaitetta koskevia saannoksia, PRH kehottaa
vditteentekijad annetun maaraajan kuluessa poistamaan puutteellisuudet (PatA 34 § 2 mom.):

1) Vaitteesta ei ole suoritettu vahvistettua maksua.
2) Vaitteentekijaa edustavalle asiamiehelle annettu valtakirja puuttuu.

3) Vaiteasiakirjasta ei kay ilmi, vaatiiko vaitteentekija patentin kumoamista vai ainoastaan
patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin.

4) Vaiteasiakirjaa (vaite perusteluineen) ei ole toimitettu suomen tai ruotsin kielella (PatM 52 8§).

5) Muulla kuin suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan tai ranskan Kkielella
toimitetusta vaitemateriaalista ei ole kAannosta.

6) Vaitteen tueksi esitettyjen julkaisujen kohtia ei ole yksilBity riittavasti.
7) Kaikkia vaitteen tueksi esitettyja julkaisuja ei ole toimitettu virastoon.

Kohtien 1-4 puutteellisuudet on korjattava ehdottomasti. Kohtien 5-7 puutteellisuuksia asiaa
kasitteleva tutkijainsindori voi pyytaa korjaamaan harkintansa mukaan.

G.1.2.2 Vaitetta ei oteta tutkittavaksi

Jos vdite ei tayta vaiteajan paattymisen jalkeen PatA 34 8:n 1 momentissa esitettyja ehdottomia
edellytyksia (ks. G.1.2.1) vaitetta ei oteta tutkittavaksi. Vaitettd ei mydskaan oteta tutkittavaksi, jos
vaitteentekija ei ole kehotuksen saatuaan Kkorjannut muita vaitteen tutkimisen estavia
puutteellisuuksia (ks. G.1.2.1).

Véitteentekija saa tasta perustellun paatoksen. Paatos lahetetaan patentinhaltijalle tiedoksi yhdessa
vaiteasiakirjojen kanssa, jos naitd ei ole aikaisemmin hénelle toimitettu. Vaitteentekijalla on
valitusoikeus tasta paatoksesta markkinaoikeuteen. (ks. A.14)

Jos vaditteitd on useampia ja niista ainakin yksi otetaan tutkittavaksi, kaikkien vaitteiden materiaali
otetaan huomioon vaitekasittelyssa. Kirjeenvaihto kaydaan kuitenkin vain niiden vaitteentekijdiden
kanssa, joiden véitteet otetaan tutkittavaksi.

G.1.3 Vaitekasittelyssa vaitepaatosta edeltavat vaiheet

G.1.3.1 Kirjeenvaihto vaitekasittelyssa

Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi sddnndsten mukainen vaite, ennen vaiteasian
ratkaisemista sekd patentinhaltijalla ettd vaitteentekijalla tai -tekijoilla on mahdollisuus antaa
lausumansa vaiteasiasta (PatL 24 8§ 4 mom., PatM 54 § 1 ja 2 mom.). Kirjeenvaihdon aikana kaikki
vaitteeseen liittyvat asiakirjat toimitetaan kaikille vaitekasittelyssd mukana oleville osapuolille.

Véiteajan paattymisen jalkeen PRH lahettdd patentinhaltijalle lausumapyynnén vaitteen (tai
vaitteiden) johdosta. Mukaan litetddn ne véiteasiakirjat, joita ei aikaisemmin ole toimitettu
patentinhaltijalle. Jos vaitteessa on korjattavissa olevia puutteita, annetaan lausumapyynto kyseisen
vdaitteen johdosta patentinhaltijalle vasta korjausten tekemisen jalkeen.

Jos patentinhaltija antaa lausumansa vaitteen johdosta, PRH |ahettdd patentinhaltijan lausuman
vaitteentekijalle (vaitteentekijoille) lausuman antamista varten. Jos vaitteentekija antaa lausumansa,
PRH lahettdd sen patentinhaltijalle lausuman antamista varten. Jos patentinhaltija antaa
lausumansa, PRH lahettdd sen tiedoksi vditteentekijalle ilman lausumamaardaikaa. Taman
kirjeenvaihdon jalkeen, tai aikaisemminkin jos jompikumpi kasittelyn osapuoli ei anna lausumaansa,
PRH ratkaisee véiteasian. PRH voi harkintansa mukaan myos jatkaa Kkirjeenvaihtoa ns.
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lisdkirjeenvaihtona ennen vaiteasian ratkaisemista, esimerkiksi jos patentinhaltija on lahettanyt
toisen lausumansa yhteydessa uudet patenttivaatimukset.

Kirjeenvaihdon aikana PRH ei ota kantaa lausumien asiasisaltoon vaan pelkastaan tarkastaa, onko
kirjeenvaihtoa syyta jatkaa tai onko tarvetta jarjestaa suullinen kuuleminen.

Patentinhaltijalle tai vaitteentekijalle voidaan antaa ylimaarainen lausumapyynté asiasta, jonka
selvittdminen tai tietoon saattaminen vaitekasittelyn osapuolille katsotaan paatdksenteon kannalta
tarpeelliseksi (PatA 35 8).

Patentinhaltijalle varataan lahtékohtaisesti viimeisend mahdollisuus antaa lausumansa ennen asian
ratkaisemista. Ylim&araisilla kirjeenvaihtokierroksilla kirjeenvaihto voidaan paattaéa myos
vaitteentekijan lausumaan, jos ei ole syyta jatkaa kirjeenvaihtoa, esimerkiksi kun vain toistetaan
aiemmin esitettyja argumentteja.

G.1.3.2 Patenttivaatimusten muuttaminen vaitekasittelyn aikana

Patentinhaltija  esittda lausumissaan  kantansa  vditteentekijan  esittamiin  patentin
kumoamisperusteisiin. Naihin lausumiin voi liittdd uudet patenttivaatimukset tai mahdollisesti useita
patenttivaatimusasetelmia, joiden pohjalta patentin kumoaminen tai vaitteen hylk&daminen
ratkaistaan.

Vaitekasittelyn aikana patenttiin tehtyjen muutoksien on oltava sellaiset, ettei patentti kdsita sellaista,
mika ei ole kaynyt ilmi hakemuksesta sitd tehtdessa, ja ettei patenttisuojaa ole laajennettu sen
jalkeen, kun PatL 19 &:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu.

Patenttisuoja laajenee, jos patenttivaatimuksesta poistetaan jokin maarite kokonaan. Poistuvan
maadritteen voi kuitenkin korvata perusasiakirjan mukaisella suppeammalla maéaritteelld. Myds jonkin
vaihtoehtoisen méaaritteen voi poistaa ilman, etté patenttisuoja laajenee.

Patenttisuoja voi laajeta kategoriamuutoksien aikana, esimerkiksi muutos menetelmasta
tuotteeseen yleensa laajentaa suojapiiria. Sen sijaan tuotevaatimuksen muuttaminen vaatimukseksi
tuotteen kayttoon tietyn vaikutuksen aikaansaamiseksi yleensé on hyvéksyttavissa.

MybOnnettyjen patenttivaatimusten epatasmallisyys ei ole vaiteperuste. Vaitekasittelyssa muutettujen
patenttivaatimusten tasmallisyys arvioidaan ainoastaan siina tapauksessa, ettd vaatimuksiin on
tuotu piirteita patentin selitysosasta tai kuvioista (MAO:52/21). Jos itsendisiin patenttivaatimuksiin on
vaitekasittelyn aikana tehty muutoksia mydnnetyn vaatimusasetelman epaitsendisten
patenttivaatimusten perusteella, muutettujen vaatimusten tasmallisyyttd ei arvioida uudelleen
(MAQ:94/21).

G.1.3.3 Suullinen kuuleminen vaitekasittelyssa

Suullinen kuuleminen vaitekasittelyssa perustuu hyvaan hallintotapaan ja hallintolain k&aytantdihin
(hallintolaki 37 8). Tarkoituksena on antaa vaitekasittelyn osapuolille mahdollisuus selventaa
vaitekasittelyn aikana annettua materiaalia suullisesti, jos se on tarpeen asian selvittdmiseksi ja
kirjallinen menettely tuottaa asianosaiselle kohtuuttomia vaikeuksia. PRH ei ole tuomioistuin, joten
varsinaista suullista kéasittelya ei voida jarjestaa.

Véiteasiassa sekd patentinhaltijalla ettéd vaitteentekijalla tai -tekijoilla on mahdollisuus pyytaa
kirjallisesti suullista kuulemista (PatM 54 § 3 mom.). Pyyntd on perusteltava ja siina on esitettava,
miksi jotain tiettyd véaitemateriaalin kohtaa halutaan suullisessa kuulemisessa selventaa. Suullista
kuulemista ei voi pyytaa ehdollisena, eikd perusteluksi riitd tulevan paatoksen pyytajan kannalta
mahdollisesti kielteinen lopputulos. PRH p&attaa, onko suullinen kuuleminen tarpeellinen, ja kutsuu
kaikki osapuolet siihen. Kutsun mukana lahetetédén tilaisuuden asialista, joka koostuu pyynnossa tai
pyynndissa esitetyista vaitemateriaalin kohdista. Kaikki asialistalla olevat kohdat kaydaan lapi ynden
kuulemisen aikana. Suullinen kuuleminen jarjestetdan, kun kappaleessa G.1.3.1 esitetty
kirjeenvaihto on kayty. Se voidaan pitdd, vaikka toinen osapuoli ei osallistuisi siihen. Jos PRH
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katsoo, ettei ole mitdan perusteltua syyta jarjestdd suullista kuulemista, lahetetddn tasta kaikille
osapuolille kirje perusteluineen tai asia kasitellaan vaitepaatoksessa.

Suullinen kuuleminen ei ole julkinen tilaisuus.

Suullisessa kuulemisessa voidaan kasitella erityisesti sellaisia seikkoja, joita on vaikea esittaa
kirjallisesti. Tilaisuudessa kasitellaan vain ennestaan kaikkien osapuolten tiedossa olevia asioita,
kuten esimerkiksi asiaan liittyvia julkaisuja. Osapuolilla on mahdollisuus kayttaa kuulemisessa omia
asiantuntijoita. Todistajia, esim. julkista kayttdoa koskien, ei kuitenkaan voida kuulla suullisessa
kuulemisessa.

Suullisessa kuulemistilaisuudessa ei anneta paatosta vaiteasiassa. PRH ei mydskaén ota kantaa
vaiteasiaan mutta voi mahdollisesti tuoda esille ndkemyksensa jostain yksityiskohdasta ja tai esittda
kysymyksia vaitekasittelyn osapuolille.

Suullisessa kuulemisessa ei l&ahtokohtaisesti voi esittda uutta materiaalia eiké vaiteasiassa tehda
lopullista p&atostd sellaisen materiaalin perusteella, joka on tullut esille vain suullisessa
kuulemisessa. Jos tilaisuudessa tulee esille paatoksenteon kannalta oleellista uutta materiaalia, se
on toimitettava kirjallisena virastoon kuulemistilaisuuden jalkeen, jotta materiaali tulee huomioiduksi
vaitekasittelyssa. Kuulemistilaisuudessa voidaan sopia myos mahdollisesti viela tarvittavista uusista
lausumapyynnoistéa. Kirjeenvaihdosta suullisen kuulemisen jalkeen paattaa PRH.

PRH tekee suullisesta kuulemisesta muistion, johon kirjataan mm. vaitteen kohteena olevan patentin
numero, lasnéolijat, kuulemispyynnon esittaja ja sen perustelut, kuulemisessa esille tulleet paaasiat
seka mita tilaisuudessa sovittiin. Muistio annetaan tiedoksi kaikille osapuolille ja se tulee julkiseksi
osana vaiteaineistoa.

Suulliseen kuulemiseen voivat osallistua vaitekasittelyn osapuolet, osapuolten edustajat tai
asiamiehet seka tekniset avustajat. Osallistujien henkildllisyydet ja valtakirjat tarkastetaan ennen
suullisen kuulemisen aloittamista.

Suullisessa kuulemisessa asian asialistalle esittdnyt osapuoli puhuu ensin. Patentinhaltijalle voidaan
antaa tilaisuus vastata valittomasti kunkin puheenvuoron jalkeen. Muilla osapuolilla on mahdollisuus
vastata ja kommentoida my6hemmin.

Kun PRH katsoo, ettd osapuolet ovat tulleet riittavassa maarin kuulluiksi asialistan mukaisissa
vaitemateriaalin kohdissa, tilaisuus paatetaan.

G.1.4 Vaiteasian ratkaiseminen
G.1.4.1 Vaiteasian mahdolliset ratkaisut

Tutkittavaksi otettu vaiteasia ratkaistaan PatL 25 §:n 1-3 momentin perusteella jollakin seuraavista
tavoista:

1) Patentti kumotaan véitteen johdosta. Jos on olemassa PatL 25 8:n 1 momentissa tarkoitettu
este patentin pysyttdmiselle voimassa, patentti kumotaan PatL 25 8§:n 1 momentin nojalla.

2) Vaite hylatdan (patentti pysytetdadn voimassa). Jos ei ole olemassa mitdan PatL 25 §:n 1
momentissa tarkoitettua estetta patentin pysyttamiselle voimassa, vaite hylatdan PatL 25 §:n
2 momentin nojalla.

3) Patentti pysytetddn voimassa muutetussa muodossa. Jos patentinhaltija on vaitekasittelyn
aikana muuttanut patenttia niin, ettei patentin pysyttamiselle voimassa muutetussa
muodossa ole mitdan PatL 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua estettd, patentti pysytetaan
voimassa muutetussa muodossa PatL 25 8:n 3 momentin nojalla.

G.1.4.2 Vaiteperusteiden selvittdminen vaitteesta

PRH ratkaisee vaiteasian ensisijaisesti vain vaitteessa esitetyilla PatL 25 §:n 1 momentin perusteilla.
Esimerkiksi, jos vaiteperusteena on vain se, ettd patentti pitdd sisalladn seikkoja, jotka eivét ole
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perusasiakirjan mukaisia, PRH ei paasaantdisesti tutki patentin kumoamismahdollisuutta muiden
perusteiden osalta.

G.1.4.3 Paatoksen perusteena olevat patenttivaatimukset

Vaitepdatds voi perustua myonnetyn patentin vaatimuksiin tai vaitekasittelyn aikana muutettuihin
vaatimuksiin.

Vaitekasittelyn yhteydessa patentinhaltija voi esittdd useita patenttivaatimusasetelmia tutkimuksen
pohjaksi. Useita vaatimusasetelmia PRH:lle toimittaessaan patentinhaltijan on samalla ilmoitettava,
missa jarjestyksessa ne vaitekasittelyn yhteydessa tutkitaan. Vaatimusasetelmien tutkimusjarjestys
tulisi maaritella laajimmasta suojapiiristd suppeampaan. Jos ensisijainen vaatimusasetelma on
hyvaksyttavissa eli se ei kumoudu esille tulleiden véiteperusteiden johdosta, muita
vaatimusasetelmia ei tutkita ollenkaan. Jos ensisijaisen vaatimusasetelman itsenainen
patenttivaatimus tai itsendiset patenttivaatimukset eivat ole hyvaksyttavissa, siirrytaan arvioimaan
seuraavaa asetelmaa. Jos ensisijaisjarjestyksessa viimeisenkdan vaatimusasetelman itsendiset
patenttivaatimukset eivat ole hyvaksyttavissa, PRH ei arvioi, olisiko patentti mahdollista pysyttaa
voimassa muutetussa muodossa epaitsendisiin vaatimuksiin siséltyvien lisapiirteiden perusteella.

G.1.4.4 Vaiteaineisto

Jos vaitteessa patentin kumoamisperusteena on esitetty olevan uutuuden ja/tai keksinnéllisyyden
(olennaisen eron) puuttuminen, vaitepaatoksessa esitetaan luettelona paatoksen perusteena olevat
viitejulkaisut.

Jos vaitteessa esitetddn sellaisia sinansa relevantteja tai relevanteilta vaikuttavia julkaisuja, joita ei
voida ottaa huomioon patentoitavuutta arvioitaessa, se perustellaan paatdksessa. Tallaisia julkaisuja
ovat esimerkiksi liian uudet julkaisut ja julkaisut, joiden julkiseksi tulosta ei ole nayttoa. Myos jos
julkisesta kaytosta ei katsota olevan riittavaa nayttda, tama perustellaan paatdksessa. Julkisen
kayton riittdvan osoittamisen kriteerit on kerrottu tarkemmin kappaleessa E.2.1.

Patenttilainsdadantd ei edellytd, ettd kaikki vaiteperusteisiin littyvd aineisto on esitettava
vaiteaikana. Nain ollen, kun vaitekasittely on aloitettu, PRH ottaa huomioon kaiken véitteen
ratkaisemiseen vaikuttavan dokumentaation, joka on tuotu PRH:n tietoon hyvissad ajoin ennen
vaiteasian ratkaisemista. Poikkeuksellisesti voidaan ottaa huomioon my6s uusi vaiteperuste, jos
tallainen on esitetty esimerkiksi tutkittavaksi otettavan vaitteen lisdksi tehdyssé toisessa vaitteessa,
jota ei ole otettu tutkittavaksi tai joka on peruutettu. Vaitepaatoksessa muu kuin tutkimuksen
kohteena olevassa vaitteessa tai vaitteissa esitetty vaiteperuste tai aineisto otetaan huomioon
kuitenkin vain, jos jokin patentin kumoamisperuste ilmenee siita selvasti. Ennen kuin vaitepaatds
annetaan, PRH huolehtii siita, ettd kaikki paatoksessa esitettavat julkaisut ja vaiteperusteet ovat
olleet kaikkien osapuolten tiedossa kommentointia varten.

Vaitekasittelyn aikana tutkijainsindori ei tee uutta uutuustutkimusta eika tutki ilman erityista syyta,
tayttaakoé myonnetty patentti muita sille asetettuja edellytyksia kuin mita vaitteissa on esitetty.

G.1.4.5 Kirjallinen vaitepaatos

Vaitepdatoksessd PRH ottaa kantaa kaikkiin vaitteesséd esitettyihin perusteisiin  patentin
kumoamiseksi. Jos itsendiset patenttivaatimukset eivat ole hyvaksyttavissa, paatoksessa ei arvioida,
olisiko patentti mahdollista pysyttdd voimassa muutetussa muodossa epaitsendisiin vaatimuksiin
sisaltyvien lisapiirteiden perusteella. PRH voi ottaa epéitsendisiin vaatimuksiin kantaa esimerkiksi
siina tapauksessa, etta ne sisaltavat sellaista, etta patentti olisi kumottava muullakin kuin itsendista
vaatimusta koskevalla vaiteperusteella.

PRH toimittaa vaitep&atoksen kirjallisesti kaikille osapuolille. Vaitep&datbkseen on liitetty
valitusosoitus, jos paatoksesta voi valittaa (ks. A.14).
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G.1.4.6 Patentin uudelleen julkaiseminen

Kun patentti pysytetdan voimassa muutetussa muodossa, patentti julkaistaan uudelleen paatoksen
saatua lainvoiman. Muutettujen patenttivaatimusten on oltava sek& suomen etta ruotsin kielella tai,
jos hakemus on kasitelty englannin kielelld, joko suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, kummalle
kielelle vaatimukset on kaannetty hakemusvaiheessa. Kun paatds on saanut lainvoiman, PRH
kehottaa patentinhaltijaa tarvittaessa toimittamaan julkaisukelpoiset vaatimukset suomeksi tai
ruotsiksi ja tarvittaessa muutettuja vaatimuksia vastaavan selityksen.

G.1.5 Erikoistapauksia

G.1.5.1 Patentinhaltija vaitteentekijna

Jos patentinhaltija on véitteentekijand ja vaite otetaan tutkittavaksi, vaite ratkaistaan ilman
kirjeenvaihtoa. Jos patenttia vastaan on tehty muitakin vaitteitd, kirjeenvaihto kdaydaan kohdan
G.1.3.1 mukaisesti.

G.1.5.2 Patentit, jotka eivéat ole enaa voimassa
PRH ratkaisee vaitteen, vaikka vaiteasia koskisi patenttia, joka on rauennut.

PatL 24 8:n 5 momentin mukaan véite voidaan ottaa huomioon, jos siihen on erityista syyta, vaikka
patentti on rauennut maksamattoman vuosimaksun takia tai siksi, ettéa patentin voimassaoloaika on
paattynyt. Tallainen erityinen syy on vaitteesta ilmeneva selva vaiteperuste, kuten uutuudeneste.
My0s se, ettd patentinhaltijia on muuttanut patenttivaatimuksia ennen kuin patentti on rauennut,
katsotaan erityiseksi syyksi vaitteen huomioon ottamiseksi. PRH kéasittelee ja ratkaisee véaiteasian
edella esitetyn mukaisesti. Tallin paatds patentin kumoamisesta, vaitteen hylkaamisesta ja patentin
pysyttdmisesta voimassa raukeamispaivaan asti tai patentin pysyttamisesta voimassa muutetussa
muodossa patentin raukeamispaivaan asti perustellaan yksityiskohtaisesti.

Jos patentti on rauennut ja ei ole erityista syyta ottaa vaitettd huomioon eika muita vaitteita ole, PRH
tekee paatdbksen patentin pysyttamisesta voimassa patentin raukeamispaivaan asti. Seka
rauenneen patentin haltija ettd vaitteentekija ovat molemmat osapuolina vaitekasittelyssa ja
molemmilla on samat valitusoikeudet paatoksestd kuin muissa vastaavaan lopputulokseen
paattyvissa paatoksissa.

G.1.5.3 Vaite peruutetaan

Kun vaite peruutetaan, peruutus annetaan valittomasti tiedoksi patentinhaltijalle. PRH voi ottaa
peruutuksesta huolimatta vaitteen huomioon PatL 24 8:n 5 momentin mukaisesti, jos siihen on
erityistd syyta. Tallainen syy on voi olla esimerkiksi vaitteesta iimeneva selva vaiteperuste, kuten
uutuudeneste. Myos se, ettd patentinhaltija on muuttanut patenttivaatimuksia ennen kuin vaite on
peruutettu, katsotaan erityiseksi syyksi vaitteen huomioon ottamiseksi. Talléin paatds patentin
kumoamisesta, vditteen hylkdamisesta ja patentin pysyttamisestd voimassa tai patentin
pysyttdmisestd voimassa muutetussa muodossa perustellaan yksityiskohtaisesti.

Jos vidite on peruutettu ja ei ole erityistd syyta ottaa vaitettda huomioon eikd muita vaitteita ole,
tehddédn paatds patentin pysyttdmisesta voimassa. Peruutetun vaitteen tekija ei ole enaa
osapuolena vaitekasittelyssa, eikd hanelle laheteta paatoksia tai tiedotteita.

G.1.5.4 Tuomioistuimessa vireilla olevat asiat

Jos tuomioistuimessa on nostettu kanne, joka koskee vaatimusta paremmasta oikeudesta patenttiin
(ks. C.3.5), jota vastaan vdite on tehty, PRH ei aloita vaitekasittelya tai vaitekasittely keskeytetaan,
kunnes vaatimus paremmasta oikeudesta on lopullisesti ratkaistu (PatM 55 8).

Tuomioistuimessa voi samanaikaisesti PRH:ssa tapahtuvan vaitekasittelyn kanssa olla vireilla
patentin mitattomaksi julistamista koskeva kanne ja patentin rajoittamista koskeva pyynto (PatL 52
8). Jos tuomioistuin paattaa lykaté asian kasittelyn tai ratkaisemisen siihen saakka, kunnes patenttia
vastaan esitetty vaite on lopullisesti ratkaistu, PRH ratkaisee vaitteen.
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G.1.5.5 Patenttia on rajoitettu tai se on lakkautettu

Véaiteaikana tehty vaite otetaan huomioon, vaikka patenttia olisi ennen véitteen tekemista rajoitettu
PatL 53 d 8:n mukaisesti lainvoimaisella paatoksella (PatL 24 8 5 mom.).

Vaitekasittelyd ei aloiteta tai se lopetetaan, jos patentti on lakkautettu PatL 54 8§:n mukaisesti
lainvoimaisella paatoksella. Koska lakkaamisen oikeusvaikutus on takautuva, patentti ei ole koskaan
ollut voimassa. Vaite ei talldin ole sdanndsten mukainen ja PRH ei ota vaitetta tutkittavaksi.

G.2 Patentin rajoittaminen

G.2.1 Kansallisen patentin tai Suomessa voimaan saatetun
eurooppapatentin rajoittaminen viranomaisessa

Patentin rajoittaminen tapahtuu aina patentin mydntamisen jalkeen, jolloin asianosaisena on
patentinhaltija.

Patentinhaltija voi hakea patentin rajoittamista tekemalla siitda PRH:lle vapaamuotoisen kirjallisen
pyynndn suomeksi tai ruotsiksi ja maksamalla kasittelymaksun. Rajoitetut patenttivaatimukset ja
mahdollisesti muutettu selitys tulee toimittaa silla kielelld, jolla ne ovat olleet alkuperaisessa
patentissa. Jos hakemuksen paatéskieli on ollut englanti, hakijan on toimitettava rajoitetut
vaatimukset my6s suomeksi tai ruotsiksi. Myos rauennutta patenttia voidaan rajoittaa.

Rajoittamispyynndssa tulee olla (PatL 53 a 8):
1) patentinhaltijan nimi ja osoite
2) patentin rekisterinumero
3) rajoitetut patenttivaatimukset seka selitys ja piirustukset, jos niitd on muutettu

4) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tdman nimi, kotipaikka ja osoite seka osoitus
valtuutuksesta

5) maksettu kasittelymaksu

6) patentinhaltijan tai hanen asiamiehensa allekirjoitus.
Rajoittamispyyntdjen maaraa ei ole rajoitettu.
Eurooppapatentin keskitettya rajoittamista voi hakea EPOsta.
G.2.1.1 Rajoittamispyynndn tutkimatta jattaminen

PRH ei ota rajoittamista koskevaa pyyntod tutkittavaksi, jos vaitekasittely on kesken tai
tuomioistuimessa on vireilla PatL 52 §:n mukainen mitatdintikanne (PatL 53 a §). PRH lahettaa
rajoittamisen hakijalle ilmoituksen asiasta seka palauttaa suoritetun kasittelymaksun.

G.2.1.2 Rajoittamismenettelyn lykk&aminen

Jos patentti on ulosmitattu tai riita patentin siirtAmisesta on vireillda, PRH lykk&a rajoittamismenettelya
siihen asti, kunnes ulosmittaus on rauennut tai riita patentin siirtdmisestd on lopullisesti ratkaistu
(PatL 53 c 8).

Jos rajoittamispyynndn hakija on pyytdnyt patentin rajoittamista Euroopan patenttivirastolta,
Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin osalta rajoittamismenettelyd lykatddn PRH:ssa
silhen saakka, kunnes EPO on tehnyt asiassa lopullisen paatoksen (PatL 53 c 8).

G.2.1.3 Rajoittamispyynndn hyvaksyminen

Rajoittamispyynndn mukaisesti rajoitettavan patentin on taytettdva seuraavat ehdot (PatL 53 b 8):
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1) patentti tarkoittaa keksintda, joka on esitetty niin selvasti, ettd ammattilainen voi sen
perusteella kayttaa keksintoa,

2) patentti ei kasita sellaista, mik& ei ole ilmennyt hakemuksesta sita tehtaessa, ja

3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu mydnnetyn patentin tai vaitekasittelyssa hyvaksytyn
patentin kasittamasta suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispaattksen mukaisesta
suoja-alasta.

Patentin rajoittamisen on oltava todellista. Tama merkitsee sitd, ettd patentinhaltija kaventaa
patentin suojapiirid rajoittamalla yhtd tai useampaa patenttivaatimusta. Pelkat vaatimusten
selvennykset eivat ole todellista rajoittamista.

Jos rajoittamisia on useita, jokaisen rajoittamisen taytyy supistaa suoja-alaa mydnnetysta patentista,
vaitekasittelyn jalkeen voimassa pidetysta patentista ja rajoittamisesta virastossa tai
tuomioistuimessa.

PRH ei tutki rajoitettuja vaatimuksia uutuuden ja keksinnéllisyyden suhteen.

Jos rajoittamispyyntd on hyvaksyttavissd, patentinhaltijaa kehotetaan tarvittaessa toimittamaan
patenttijulkaisun valmistamista varten rajoitetun patentin mahdollinen selitys (samalla kielella, joka
on alkuperéisessa patentissa), mahdolliset piirustukset ja rajoitetut patenttivaatimukset (samoilla
kielilld kuin alkuperédisessa patentissa).

Hakijan on annettava vakuutus siitd, etta selitys vastaa mydnnetyn patentin selitysta, tai jos selitysta
on muutettu, miltd osin selitys ei sanatarkasti ole yhtapitava viimeksi annetun selityksen kanssa,
seka misséa suhteessa suoritettu muutos merkitsee, etté jotain asiaan vaikuttavaa uutta on siséllytetty
uuteen selitykseen (PatM 57 §).

Maaraaika ylla mainittujen asiakirjojen toimittamiselle on kaksi kuukautta. Jos naita toimenpiteita ei
suoriteta maaraajassa, katsotaan rajoittamispyyntd peruutetuksi.

PRH kuuluttaa rajoittamisen hyvaksymistd koskevasta paatoksesta ja kuulutuspaivasta lukien
rajoitettu patentti on yleison saatavana patenttijulkaisuna (PatL 53 d §).

G.2.1.4 Rajoittamispyynnon hylkaaminen

Jos rajoittamista koskevassa pyynntssa on puutteita tai rajoitettu patentti ei taytd PatL 53 b &:n
ehtoja, PRH ei hyvaksy rajoittamispyyntdéa. Talldin PRH antaa patentinhaltijalle kehotuksen korjata
puutteet kahden kuukauden méaarédajassa tai esittad lausumansa asiassa. Jos patentinhaltija ei
korjaa puutteita maaréaajassa, rajoittamista koskeva pyyntd hylatdén ja patentti pidetddn voimassa
muuttamattomassa muodossa (PatL 53 d 8). Patentinhaltijalla on oikeus valittaa hylkayspaattksesta
markkinaoikeuteen (ks. A.14).

G.2.1.5 Rajoittamispyynndn peruuttaminen

Patentinhaltijalla on mahdollisuus peruuttaa patentin rajoittamispyyntd (PatL 53 f §). Peruutus on
tehtava Kkirjallisesti. Rajoittamispyynndsta suoritettua kasittelymaksua ei peruutuksen jalkeen
palauteta. Rajoittamispyynt6a ei voi endé peruuttaa, kun PRH on tehnyt rajoittamisen hyvaksymista
koskevan lopullisen paattksen.

G.2.1.6 Rajoittamismenettelyn lopettaminen

Jos patenttia vastaan tehddan vaite ja PRH ei ole tehnyt lopullista rajoittamispdatdsta, niin
rajoittamismenettely lopetetaan (PatL 53 a 8). Patentinhaltijalla on kuitenkin mahdollisuus tehd& uusi
rajoittamispyynt6 vaitekasittelyn jalkeen. Myos oikeudessa nostettu kanne patentin julistamisesta
mitattémaksi on peruste rajoittamismenettelyn lopettamiseksi PRH:ssa. Jos rajoittamismenettely
PRH:ssa lopetetaan, rajoittamispyynnésta suoritettua kasittelymaksua ei palauteta.
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G.2.2 Kansallisen patentin tai Suomessa voimaan saatetun
eurooppapatentin rajoittaminen tuomioistuimessa

Patentin mitattomaksi julistamista koskevan kanteen kasittelyn yhteydessa patentinhaltija voi pyytaa
tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti (PatL 52 § 2
mom.).

Kun PRH on saanut tiedon tuomioistuimen tekemasta lopullisesta rajoittamispaatoksestd, annetaan
patentinhaltijalle 2 kuukauden maaraaika toimittaa patentin selitys, mahdolliset piirustukset ja
rajoitetut patenttivaatimukset julkaisua varten. Patentinhaltijan tulee antaa myds vakuutus siita, etta
selitys vastaa myodnnetyn patentin selitystd, tai jos selitystd on muutettu, miltd osin selitys ei
sanatarkasti ole yhtapitava viimeksi annetun selityksen kanssa seka missa suhteessa suoritettu
muutos merkitsee, etta jotain asiaan vaikuttavaa uutta on siséllytetty uuteen selitykseen.

PRH kuuluttaa rajoittamispaatoksesta ja kuulutuspéivasta lukien rajoitettu patentti on yleison
saatavana patenttijulkaisuna (PatL 55 8§).

G.3 Patentin lakkauttaminen

liImoitus patentin lakkauttamisesta (PatL 54 8) tehd&éan PRH:lle kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi.
llmoitus on vapaamuotoinen. limoituksessa tulee olla seuraavat seikat:

1) patentinhaltijan nimi
2) patentin rekisterinumero

3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, taman nimi, kotipaikka ja osoite sek& osoitus
valtuutuksesta ja

4) patentinhaltijan tai hanen asiamiehensa allekirjoitus.

Kun lakkauttamisilmoitus tayttaa sille asetetut muodolliset edellytykset, PRH hyvaksyy ilmoituksen
ja antaa patentinhaltijalle paatéksen patentin lakkauttamisesta. Lakkauttaminen tulee voimaan
patenttihakemuksen tekemispaivasta lukien. Lakkauttaminen koskee koko patenttia.

Jos lakkauttamisilmoitus ei tayta sille asetettuja muodollisia vaatimuksia eik& patentinhaltija ole
korjannut siin& olevia puutteita PRH:n antamassa méaraajassa, ilmoitus hylatdan. Patentinhaltijalla
on oikeus valittaa hylkayspaatoksesta markkinaoikeuteen (ks. A.14).

Patenttia ei voi lakkauttaa niin kauan kuin patentin ulosmittaus on voimassa, riita patentin
siirtamisesta on vireilla tai panttioikeus on merkitty patenttirekisteriin.

Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin lakkauttamismenettelya lykataan PRH:ssa, jos
patentinhaltija on pyytanyt patentin lakkauttamista EPOlta. Lakkauttamismenettely lykataan siihen
saakka, kunnes EPO patenttivirasto on tehnyt asiassa lopullisen paatoksen.
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H. Patenttitekniset erityiskysymykset

H.1 Yhtenaisyys
H.1.1 Johdanto

Yhtendisyysvaatimuksen taustalla on periaate, jonka mukaan patentti myénnetdan erikseen
jokaiselle keksinnélle tai toisistaan riippuvista keksinndistéa koostuvalle keksintéryhmalle. Siksi
patenttivaatimuksissa saa esittdd vain yhtendisia keksintdja, eli keksintdja, jotka perustuvat
yhteiseen keksinndlliseen ajatukseen. Tavoitteena on myds hakijoiden tasavertainen kohtelu:
patenttivaatimusten yhtendisyys arvioidaan, jotta yhdella maksulla tutkittaisiin ja suojattaisiin vain
yksi keksintokokonaisuus.

H.1.2 Saannokset

PatL 10 §:sséa yhtenaisyysvaatimus maaritellaan seuraavasti: Samassa hakemuksessa ei saa hakea
patenttia kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintdon.

Yhtenaisyyden kasitetta tasmennetddn PatA 16 8:ssé seuraavasti: Jos hakemus kohdistuu useisiin
keksintdihin, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Keksintdjen on katsottava olevan toisistaan
riippuvaisia, jos kaikkien keksintdjen valilla on tekninen yhteys siten, etta niille on yhteista yksi tai
useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisella erityispiirteella
tarkoitetaan sellaista teknistéd ominaisuutta, joka kussakin keksinntssa, keksintéa kokonaisuutena
tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan tasoon verrattuna.

Epayhtenéisyys ei ole patentin kumoamis- tai mitatdintiperuste (PatL 25 §, PatL 52 8).

H.1.3 Yhtendisyyden arviointi

Hakemuksen yhtendisyytta arvioitaessa on selvitettdva, sisaltavatkd vaatimuksissa esitetyt
keksinnot PatA 16 § edellytetyssé suhteessa toisiinsa olevia teknisia erityispiirteitd. Keksinnoissa
teknisten erityispiirteiden taytyy joko olla samoja tai niiden taytyy vastata toisiaan. Piirteet, jotka
esiintyvat vain osassa vaatimuksia, eivat voi olla osa yhteista keksinndéllista ajatusta.

Vastaavanlaisilla teknisilla erityispiirteilld pitd& olla sama vaikutus tai niiden taytyy tarjota ratkaisu
samaan tekniseen ongelmaan. Vastaavanlaisuus voi olla seurausta vaihtoehtoisesta tavasta
aikaansaada sama vaikutus. Esimerkiksi metallijousi ja kumipalikka voivat toimia vaihtoehtoisina
joustavuutta tuovina valineina. Vastaavanlaisuus voi johtua myds piirteiden vuorovaikutuksesta,
kuten pistokkeen ja pistorasian tapauksessa. Myo6s kausaalisuhteessa olevat tekniset piirteet
katsotaan vastaavanlaisiksi. Esimerkiksi tietyn rakennepiirteen aikaansaava valmistusprosessin
vaihe on vastaavanlainen kyseisen rakennepiirteen kanssa.

Yhtenaisyytta arvioidessa vaatimusten yhteisia piirteitd verrataan kasilla olevaan tekniikan tasoon,
jolla tarkoitetaan kullakin hetkella kaytettdvissd olevaa tekniikan tasoa ja joka voi vaihdella
hakemuksen kasittelyn aikana. Ennen uutuustutkimusta kasilla oleva tekniikan taso on pelkka alan
ammattilaisen yleistieto ja mahdollisesti hakemuksessa esitetty tunnettu tekniikka. Tassé vaiheessa
havaitusta epayhtendisyydesta kaytetddn nimitystd epayhtenaisyys a priori. Piirteet, jotka kuuluvat
alan ammattilaisen yleistietAmykseen eivat sellaisenaan voi olla teknisia erityispiirteitd. Jos
selitysosan ja alan ammattilaisen yleistietAmyksen perusteella on selvd&, ettd eri itsendiset
vaatimukset ratkaisevat eri ongelmaa tunnettuun tekniikkaan n&ahden, vaatimusasetelma on
epayhtenainen.

Kun epayhtendisyyttda kasitelladn valipaatoksessa, kasilla oleva tekniikkan taso on tyypillisesti
uutuudeneste tai lahimman tekniikan tason julkaisu uutuustutkimuksen kohteena olleelle
ensimmaiselle itsendiselle vaatimukselle. Epayhtendisyydestd, joka havaitaan uutuustutkimuksessa
I0ydettyjen julkaisujen perusteella, kaytetd&n nimitysta epayhtendisyys a posteriori.
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Yhtendisyytta arvioitaessa taytyy siis

1) maarittdd vaatimusten kohteiden yhteiset tekniset piirteet, eli tekniset piirteet, jotka ovat
samoja tai vastaavia, jos sellaisia on, ja

2) arvioida, ovatko kyseiset piirteet PatA 16 8:n mukaisesti erityisid vertaamalla niitd kasilla
olevaan tekniikan tasoon.

Esimerkiksi samaan itsendiseen vaatimukseen viittaavat epaitsendiset vaatimukset voivat olla
kesken&ddn epayhtenaisia, jos itsendinen vaatimuksen kohde ei ole uusi tai keksinnéllinen ja
epaitsendisten vaatimusten maarittelemat lisapiirteet eivét ratkaise samaa teknistd ongelmaa.

Teknisten erityispiirteiden vastaavuutta arvioitaessa voidaan kayttaa ongelma-ratkaisumenetelmaa
maarittamaan ne objektiiviset tekniset ongelmat, jotka eri keksintdjen lahimmastéa tekniikan tasosta
poikkeavat tekniset erityispiirteet ratkaisevat. Eri keksintdjen teknisten erityispiirteiden valilla pitaa
olla tekninen riippuvuussuhde, ts. esimerkiksi keksintdjen kohdistuessa menetelméan ja laitteeseen
taytyy nimenomaan sellaisten laitevaatimuksen seikkojen, joiden avulla voidaan toteuttaa
menetelm&n uudet ja yllattavat piirteet, olla uusia ja keksinndllisia.

Arvioitaessa, ovatko keksinnét toisistaan riippuvaisia, merkitystéa ei ole silla, onko keksinnot
maaritelty erillisissa patenttivaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessa vaatimuksessa. Yksittaiseen
patenttivaatimukseen sisaltyvilla vaihtoehdoilla taytyy siis myds olla yhteinen tekninen erityispiirre.

Yksittdinen patenttivaatimus ei voi olla epayhtendinen pelkdstaan siksi, ettd se sisaltda joukon
toisiinsa yhdistettyja yksittaisia piirteitd, joiden valilla ei ole sellaista keskinaista vuorovaikutusta, etta
ne yhdessa saisivat aikaan uudenlaisen teknisen vaikutuksen.

H.1.4 ltsendisten vaatimusten yhtendaisyys

Itsendisten vaatimusten jarjestyksella ei ole merkitystd vaatimusyhdistelman yhtendisyytta
arvioitaessa.

H.1.4.1 Samaan ryhma&éan kuuluvat vaatimukset

Hakemuksessa on joissain tilanteissa mahdollista esittdé useita itsenéisia samaan ryhméén kuuluvia
vaatimuksia.

Yhtena esimerkkityyppina vaatimuksista, jotka kuuluvat samaan ryhmaan ja joissa on samanlainen
tekninen erityispiirre, on seuraava:

1) Makeutusseos, tunnettu siitd, etta siin& on laktoosia,
2) Elintarvike, tunnettu siita, etta siina on makeutusseosta, jossa on laktoosia.

Usean itsenaisen samaan ryhmaan kuuluvan vaatimuksen esittaminen voidaan katsoa perustelluksi,
jos vaatimusten tekniset erityispiirteet vastaavat toisiaan ja on ilmeisen vaikeaa méaaritella keksintoja
kyllin tarkasti vaihtoehtoina yhdessa vaatimuksessa (PatM 19 8). Esimerkkin& voidaan mainita
useampivaiheinen menetelm&, jossa vaiheiden jarjestys on erilainen kussakin itsendisesséa
vaatimuksessa, tai laite, jossa voidaan kayttaa samaan tarkoitukseen vaihtoehtoisia osia.

Hakemuksessa on PatM 19 8:n mukaan my®s mahdollista esittdd samaan kategoriaan kuuluvia
itsendaisia vaatimuksia, jos ne koskevat toisiaan tadydentévid tai yhteistoiminnallisia ratkaisuja.
Esimerkkeja tallaisista vaatimuspareista ovat seuraavat:

o |ahetin ja vastaanotin,
e pistoke ja pistorasia,
e palvelimen asiakas ja palvelin,

e kooderi ja dekooderi.
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Vaatimusparin osapuolten taytyy kuitenkin tayttaa yleiset yhtenadisyyden edellytykset, eli niilla taytyy
olla yhteinen tai vastaava tekninen erityispiirre.

Yhteisen tai vastaavan teknisen erityispiirteen liséksi vaatimuksissa voidaan esittdd myos muita
teknisia piirteita, joita ei tarvitse esittéaa kaikissa vaatimuksissa.

H.1.4.2 Eri ryhmiin kuuluvat vaatimukset
Eri rynmiin kuuluvista yhtenéisista vaatimuksista voidaan esittaé seuraavat esimerkit:

1) Tulenestoaine, menetelméa tulenestoaineen valmistamiseksi ja tulenestoaineen kaytto
kankaiden kasittelyyn.

2) Menetelma valmistaa kaapelia kiertamalla koytta tietylla tavalla ja laite, joka on suunniteltu
kiertamaan koytta juuri talla tavalla.

Olennaista on, etta eri ryhmiin kuuluvia vaatimuksia yhdistaa sama keksinnollinen ajatus. Pelkat
vaatimuksissa esitetyt ilmaukset kuten ’erityisesti sovitettu” tai “erityisesti suunniteltu” eivat
valttamatta merkitse, ettd eri vaatimusten vélilla on yhteinen keksinnéllinen ajatus.

Patenttihakemuksen ei voida katsoa kasittavan toisistaan riippumattomia keksintoja (PatA 16 8), jos
se sisaltaa:

1) tuotetta tarkoittavan itsendisen vaatimuksen ohella sellaisen itsendisen vaatimuksen, joka
koskee taman tuotteen valmistamiseksi keksittya menetelmaa ja itsenéisen vaatimuksen,
joka koskee tuotteelle keksittya kayttoa, tai

2) tuotetta koskevan itsendisen vaatimuksen ohella sellaisen itsendisen vaatimuksen, joka
koskee tuotteen valmistamiseksi keksittyd menetelm&a ja itsendisen vaatimuksen, joka
koskee tuotteen valmistamiseksi keksittya valikappaletta, tai

3) menetelmaa tarkoittavan itsenédisen vaatimuksen ohella sellaisen itsenédisen vaatimuksen,
joka koskee menetelméan toteuttamiseksi keksittya véalikappaletta.

Menetelmd on keksitty tuotteen valmistamiseksi, jos se tuottaa luonnostaan tata tuotetta, ja
valikappale on keksitty menetelman toteuttamiseksi, jos valikappaleen tekniikan tason ylittdva osa
vastaa menetelman tekniikan tason ylittdvaa osaa.

Nain ollen menetelmaa pidetaan keksittyna tuotteen valmistamiseen, jos vaatimuksessa esitetty
menetelma luonnostaan tuottaa vaatimuksessa esitettya tuotetta ja vaatimuksessa esitetyn tuotteen
ja menetelman valilld on tekninen riippuvuussuhde. Sanan "keksitty” ei ole tarkoitettu merkitsevan
sita, ettei tuotetta voisi valmistaa myos jollakin toisella menetelmalla. Valmistusmenetelmaan ja silla
aikaansaatavaan tuotteeseen kohdistuvia vaatimuksia ei voida mydskaan pitaa epayhtenaisina
pelkastaan silla perusteella, ettd valmistusmenetelmé ei rajoitu vaatimuksessa esitetyn tuotteen
valmistamiseen.

Myds valikappaletta pidetdéan keksittyna menetelmén toteuttamiseksi, jos vélikappaleen tekniikan
tason ylittdva osa vastaa menetelman tekniikan tason ylittdvaa osaa. Nain ollen ei ole riittdvaa, etta
valikappaletta voidaan kayttdd vaatimuksessa esitetyn menetelman toteuttamiseen. Kuitenkaan
maaritelma "keksitty” ei tarkoita sita, ettei valikappaletta voisi kayttaa jossain muussa menetelméassa
tai ettei menetelmaa voisi toteuttaa kayttaen vaihtoehtoista valikappaletta.

On siis huomattava, etta keksintéjen riippuvuutta toisistaan ei riitd osoittamaan pelkastaén se, etta
menetelma& on keksitty tietyn tuotteen valmistamiseksi tai etta valikappale on keksitty tietyn
menetelmé&n toteuttamiseen. Keksinngilla taytyy olla yhteinen keksinndllinen ajatus.

Menetelmavaatimuksen lisaksi samaan hakemukseen voidaan hyvéksyéa valikappalevaatimus, joka
on keksitty toteuttamaan vain osa vaatimuksessa esitetystd menetelmastd, jos tdmad osa
menetelmévaatimuksesta on riittdva osoittamaan, ettd vaatimuksilla on yhteinen keksinndéllinen
ajatus.
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Edella esitetyssa kohdassa kaytetyn termin "valikappale" on tarkoitus olla késitteena laaja, joten se
voi olla mm. laite, valine, menetelméssa kaytettdva materiaali, kemiallisen tuotteen valmistuksessa
kaytettava valituote jne.

Edella luetellut kolme vaihtoehtoista vaatimusyhdistelmaa eivéat ole ainoat, jotka hakemukseen
voidaan hyvaksya. Myds muut vaatimusyhdistelméat ovat hyvaksyttavissd, jos ne tayttavat
yhtenaisyysvaatimuksen. On kuitenkin huomattava, ettd vaikka edella lueteltujen vaihtoehtojen
mukainen yksittainen itsenaisten vaatimusten yhdistelm& on aina sallittu, useita vastaavanlaisia
itsendisten  vaatimusten  yhdistelmia  voidaan  poikkeuksellisesti  hyvaksya  yhteen
patenttihakemukseen vain, jos ne tayttavat sek& yhtenaisyyden yleiset edellytykset ettéd PatM 19
8:ssa esitetyt erityisedellytykset.

H.1.5 Epéaitsenaisten vaatimusten yhtenaisyys

Epditsendisessa vaatimuksessa esitetty keksintd ei voi olla epayhtenainen siihen itsenéisessa
vaatimuksessa esitettyyn keksintdon nahden, johon epéaitsendinen vaatimus viittaa, koska
epditsendinen patenttivaatimus siséltda aina itsendisen patenttivaatimuksen tekniset piirteet.
Kuitenkin siin& tapauksessa, ettd epditsendinen vaatimus viittaa vaihtoehtoina useampaan kuin
yhteen itsendiseen vaatimukseen, epayhtenaisyytta voi esiintya epaitsendisen vaatimuksen ja jonkin
viitatun itsenéaisen vaatimuksen valilla.

Jos itsendinen vaatimus osoittautuu tunnetuksi tai se ei ole keksinnollinen, pitdd huolellisesti
tarkastella, onko kaikkien tasté itsenadisesta vaatimuksesta riippuvien epaitsenaisten vaatimusten
valilla keksinndllista yhteytta. Jos keksinnéllista yhteytta ei ole, voidaan huomauttaa yhtenaisyyden
puutteesta "a posteriori”.

Epayhtenéaisyydesta ei ole kysymys, jos epaitsenédisessa vaatimuksessa esitetty piirre ei liity suoraan
saman teknisen ongelman ratkaisuun kuin itsendisessa vaatimuksessa esitetty keksintd, jos
itsendisen vaatimuksen maarittelema keksintd on kuitenkin uusi ja keksinnéllinen. Epaitsenaisessa
vaatimuksessa esitetty piirre tulee suojatuksi vain itsendisen vaatimuksen yhteydessa.

H.1.6 Epayhtendisyyttd koskevat virastokaytannot

Jos vaatimukset osoittautuvat epayhtendisiksi, uutuustutkimus rajataan patenttivaatimuksissa
ensimmaisena esitettyyn keksintoon (PatM 36 8). Hakijalle huomautetaan talldin puuttuvasta
yhtendisyydestd teknisen valipdatoksen yhteydessd ja hakijaa kehotetaan poistamaan
hakemuksesta sellaiset patenttivaatimukset, jotka ovat epayhtendisiad uutuustutkimuksen kohteena
olleeseen keksintdon nahden (ks. D.1.1.2).

Hakemus voidaan hylatd epayhtendisyyden takia, jos hakija ei valipdatoksessa esitetysta
kehotuksesta huolimatta poista tutkittuun keksintooén nahden epayhtenéisia patenttivaatimuksia
hakemuksesta tai esitd hyvaksyttdvissa olevia perusteluja vaatimusasetelman yhtendisyyden
puolesta.

Kun hakija rajoittaa patenttivaatimuksia saatuaan PRH:sta puuttuvaa yhtendisyyttd koskevan
huomautuksen, hanen on katsottava saman hakemuksen puitteissa lopullisesti luopuneen niista
keksinnoista, jotka rajoittamalla on erotettu patenttivaatimuksista (PatM 36 8). Mytsk&éan silloin kun
PRH on rajoittanut uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa ensimmaisena esitettyyn keksintoon,
hakijan ei ole enaa sallittua kohdistaa hakemustaan tarkoittamaan keksintdd, joka on riippumaton
tastd keksinnosta. Jos hakija muuttaa uutuustutkimuksen jalkeen vaatimuksia esimerkiksi
selityksesta peraisin olevilla piirteilla siten, etta itsendisen vaatimuksen kohde ratkaisee eri
ongelmaa kuin tutkimuksen kohteina olleissa vaatimuksessa esitetty keksintd, on kyseessa
todennékdisesti aiemmissa vaatimuksissa esitetysta keksinndsta riippumaton keksintd. Edellytyksia
patenttivaatimusten muuttamiseksi uutuustutkimuksen jalkeen kasitelladn laajemmin kappaleessa
H.3.2.6.
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Epayhtenaiskaytantoja jatketussa kansainvélisessda hakemuksessa késitellaan tarkemmin
kappaleessa K.10.3 ja PCT-hakemuksen tutkimuksessa kappaleissa K.6.3.1 ja K.9.3.3.

H.2 Jakaminen ja lohkaiseminen

Jos patenttihakemus siséaltaa useita keksintdja, hakija voi tietyin edellytyksin jakaa tai lohkaista
hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Alkuperaisen hakemuksen (kantahakemus) perusasiakirjassa
esitetty keksintd voidaan jakaa uudeksi hakemukseksi. Kantahakemukseen mythemmin lisétty
keksintd, joka ei ilmene perusasiakirjasta, voidaan lohkaista uudeksi hakemukseksi.

Jaettu tai lohkaistu hakemus pitaa jattdd ennen kuin kantahakemuksessa on annettu PatL 19 8:n 1
momentin mukainen ilmoitus (PatA 22 ja 23 §), (ks. F.5).

Jos kantahakemus on hylatty eika siitd ole annettu PatL 19 8:n 1 momentin mukaista ilmoitusta,
jakaminen tai lohkaiseminen voidaan suorittaa valitusaikana riippumatta siitd, tehdaanké asiassa
valitus. Jos kantahakemus on jatetty sillensa PatL 15 &:n 2 momentin mukaan eiké siita ole annettu
PatL 19 8n 1 momentin mukaista ilmoitusta, jakaminen ja lohkaiseminen voidaan suorittaa
maaraaikana, jonka kuluessa hakemus voidaan ottaa uudelleen kasiteltavaksi, riippumatta siita
otetaanko hakemus uudelleen kasiteltavaksi (PatM 42 §).

Hakemusta ei ole mahdollista jakaa tai lohkaista ennen perusasiakirjan antamista (PatA 22 ja 23 8).
Perusasiakirja on ensiksi annettu joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen selitys piirustuksineen
ja vaatimukset (PatA 21 § 1 ja 2 mom.).

Selitys siihen kuuluvine piirustuksineen ja patenttivaatimukset, jotka annetaan samanaikaisesti
uuden hakemuksen hakemuskirjan kanssa, katsotaan jaetun tai lohkaistun hakemuksen
perusasiakirjaksi (PatA 24 8). Kun taméa perusasiakirja on annettu, hakemukseen ei enda saa lisata
kantahakemuksesta erotettuja seikkoja.

Uusi hakemus katsotaan jakamalla tai lohkaisemalla syntyneeksi vain, jos tdma ilmenee
hakemuksesta sita tehtdessa. Tallaisessa hakemuksessa on ilmoitettava alkuperéinen hakemus.
(PatA 24 § 2 mom)

Jaettaessa tai lohkaistaessa hakijan taytyy ilmoittaa, mitkd kantahakemuksen osat ovat jaetun tai
lohkaistun hakemuksen vaatimusten perustana (PatM 41 8§).

H.2.1 Jakaminen

Jaetun hakemuksen tekemispaivaksi katsotaan kantahakemuksen tekemispéaiva (PatL 11 §, PatA
22 8). Jos kantahakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta, kyseinen
etuoikeus on voimassa jakamalla syntyneen uuden hakemuksen osalta ilman erillista pyyntoa (PatA
10 § 4 mom.). Jaetussa hakemuksessa suojauksen kohteena olevan keksinnon pitdd kayda selville
kantahakemuksen perusasiakirjasta (PatL 11 8§).

H.2.1.1 Vapaaehtoinen jakaminen

Hakija voi halutessaan jakaa hakemuksen, jos sen perusasiakirjassa on esitetty useita keksintdja
(PatA 22 8). Keksintdjen ei tarvitse olla toisistaan riippumattomia. Ne olisi voitu myds sailyttda
yhdessa hakemuksessa. Esimerkiksi tuote-, menetelma- tai kayttoryhmiin kuuluvat keksinnét
voidaan jakaa eri hakemuksiin. Jaetun hakemuksen kohteena voi olla myds pelkastaén
perusasiakirjan selitykseen sisaltyva ratkaisu edellyttden, etté ratkaisu on esitetty PatL 8 8:ssé&
edellytetylla tasmallisyydella.

H.2.1.2 Epayhtendisyydesta johtuva jakaminen

Jos PRH esittdd lausunnossaan, ettd hakemus kasittaa toisistaan rijppumattomia keksint6ja, on
hakijan muokattava patenttivaatimuksia niin, ettd ne tayttavat yhtendisyysvaatimuksen.
Kantahakemuksesta poistetusta osasta hakija voi jattda yhden tai useampia jaettuja hakemuksia.
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H.2.1.3 Kanta- ja jaetun hakemuksen suojapiirien suhde

Korkeimman hallinto-oikeuden paatoksen 3527/2013 perusteella hakemuksen jakaminen ei ole PatL
11 8:n ja PatA 22 §:n mukaista, jos jaetun hakemuksen vaatimusten mukainen keksintd on jo
suojattu kantahakemukselle myodnnetylla patentilla. Nain ollen, jos yhdenkin jaetun hakemuksen
itsendisen vaatimuksen suojapiiri sisaltyy kokonaisuudessaan kantahakemuksen viimeisimman
vaatimusasetelman itsendisten vaatimusten maarittamaan suojapiiriin, ei jakamista voida hyvaksya,
koska kantahakemuksen edetessa patentiksi paadyttaisiin kyseisen péaatbksen kuvaamaan
tilanteeseen. Tallin uuden hakemuksen tekemispaivéaksi tulee se paiva, jolloin hakemus saapui
PRH:een. Jos kantahakemus tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaisesti, se muodostaa uudelle
hakemukselle uutuudenesteen. Jakaminen voidaan kuitenkin hyvéksyd, jos hakija luopuu
kantahakemuksen uutta hakemusta laajemmasta tai sen kanssa identtisesta suojapiiristd. Tama
voidaan tehd& rajoittamalla kantahakemuksen vaatimuksia niin, ettd sisakkaisyys poistuu,
peruuttamalla hakemus tai antamalla sen jaada sillensa.

Jaetun hakemuksen itsendisten vaatimusten suojapiiri saa kuitenkin olla kantahakemuksen
itsendisten vaatimusten suojapiiria laajempi.

H.2.1.4 Keksintojen kuvaus kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa

Jakamalla erotetun keksinnon taytyy olla esitetty kantahakemuksen perusasiakirjassa riittavan
selvasti, ettd alan ammattilainen pystyy sen toteuttamaan perusasiakirjassa esitetyn tiedon
perusteella. Keksinnon pitaa olla perusasiakirjassa yksityiskohtaisesti selitetty ensisijaisesti
sovellutusesimerkein tai sovellutusmuodoin kuvattuna ja mahdollisesti piirustukseen viitaten (ks. osa
B). Jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa esitetty keksintdé voi alun perin olla esitettyna
kantahakemuksen selityksessé tai vaatimuksissa. Jaetun hakemuksen asiasisalto ei kuitenkaan saa
menna kantahakemuksen perusasiakirjan ulkopuolelle. Toisin sanoen, jotta jakaminen voidaan
hyvaksya, jakamalla erotetun hakemuksen vaatimusten lisaksi myds sen selityksen ja piirustusten
tulee perustua kantahakemuksen perusasiakirjaan.

Vaatimuksia muutettaessa selitys saatetaan vastaamaan muuttuneita vaatimuksia.
Kantahakemuksen selitykseen voi kuitenkin joissakin tapauksissa jaada jaettua hakemusta
koskevaa aineistoa ja painvastoin. Selityksen korjaaminen jaa tapauskohtaisesti harkittavaksi.
Kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa esitetyt keksinnét ovat joskus niin laheisia ja
samoin maarittein kuvattuja, etta selityksesta ei voi poistaa kaikkea toiseen hakemukseen kuuluvaa.
Keksinnon kohteen taytyy kuitenkin selvasti kayda ilmi selityksestd, ja toisaalta selitys ei saa antaa
vaaraa kuvaa keksinnon kohteesta.

Hakemuksen patenttivaatimus voi kuitenkin kasittdd toiseen hakemukseen kuuluvan piirteen
yhdessa asianomaisen hakemuksen tunnusomaisen piirteen kanssa. Esimerkkind mainittakoon
tapaus, jossa toinen hakemus kohdistuu keksintoon A seké keksintdjen A ja B yhdistelm&an, joka
nimenomaan toimii yhdistelmana. Talloin toisessa hakemuksessa (jaetussa tai kantahakemuksessa)
on sallittua hakea suojaa yksindan keksinndlle B.

H.2.2 Lohkaiseminen

Lohkaisemisesta on kyse, kun selitykseen tai patenttivaatimuksiin tehdylla lisdyksella tai muulla
tavoin patenttihakemuksessa on esitetty keksintd, joka ei ilmene hakemuksen perusasiakirjoista, ja
tama keksintd tehdaan uuden, eri hakemuksen kohteeksi.

Lohkaistu hakemus katsotaan hakijan pyynndstéa tehdyksi silloin, kun se asiakirja, josta keksintd kay
selville, saapui PRH:een. Lohkaistun hakemuksen tekemispaivd on siis sen aineiston
saapumispaiva, jonka perusteella lohkaistu hakemus on tehty.

Lohkaistussa hakemuksessa voidaan pyytda etuoikeutta kantahakemuksesta, jos uusi aineisto on
jatetty etuoikeusvuoden aikana. Etuoikeuspaiva on talldin kantahakemuksen tekemispaiva.
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Kantahakemuksesta, erityisesti patenttivaatimuksista, on poistettava se, mille lohkaistun
hakemuksen patenttivaatimuksissa haetaan suojaa. Selitystd on korjattava tapauskohtaisesti sekéa
kantahakemuksessa ettéa lohkaistussa hakemuksessa ottaen huomioon selityksesta annetut ohjeet.

H.3 Patenttihakemuksen muutokset

H.3.1 Muutoksia koskevat patenttilain sadnnokset

Patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, etta patenttia haetaan johonkin, mika ei ole kaynyt selville
hakemuksesta, kun hakemus on tehty (PatL 13 §).

Sen jalkeen, kun PRH on antanut patenttilain 19 8:n mukaisen ilmoituksen siita, ettd hakemus
voidaan hyvaksya (ks. F.5), patenttivaatimuksia ei saa muuttaa siten, etta patenttisuoja laajenee.
Jos patentti on myodnnetty, vaikka hakemusta on muutettu vastoin edelld esitettyja saannoksia, sita
vastaan on mahdollista tehda vaite PatL 25 8§:n 1 momentin 3. tai 4. kohdan perusteella (ks. G.1.1.2)
tai nostaa mitatdintikanne PatL 52 §:n 1 momentin 3. tai 4. kohdan perusteella (ks. A.15).

H.3.2 Patenttivaatimusten muutokset

Patenttivaatimuksia voidaan muotoilla uudelleen, rajoittaa, tdsmentda ja laajentaa ja niiden
kategoriaa voidaan muuttaa patenttisaaddsten sallimissa puitteissa. Patenttivaatimusta ei saa
muuttaa siten, ettd se tulee sisaltamaan sellaista, mika ei ilmene perusasiakirjasta (ks. B.1.3).

Kun PRH on jo tehnyt uutuustutkimuksen ja antanut sen johdosta lausunnon, patenttivaatimuksia ei
saa muuttaa koskemaan keksintda, joka on riippumaton uutuustutkimuksen kohteena (ks. D.1)
olleesta keksinngstéa (PatA 19 § 2. mom).

Jos patenttivaatimusta muutetaan siten, ettd se sisdltdd uusia maaritteitd, hakijan on
samanaikaisesti ilmoitettava, mista vastaava seikka on loydettavissa perusasiakirjasta (PatL 13 §,
PatA 19 8). Perusasiakirjasta pitda loytya tuki yksittiisten piirteiden lisdksi myos piirteiden
yhdistelmalle.

Tasmennettdessa vaatimusta uusilla, perusasiakirjasta l6ytyvilla méaaritteilld, naiden ei tarvitse olla
perusasiakirjassa esitetty keksinnon erityispiirteind. Pelkdstaan selitysosan tekniikan tason
kuvauksessa esitettya piirrettd ei kuitenkaan saa lisaté vaatimukseen. Tasmennys voidaan ottaa
paitsi selityksesta myds selitykseen kuuluvasta piirustuksesta edellyttden, etta se kay piirustuksesta
selvasti ilmi.

Patenttivaatimusten selvat kirjoitus- ja kddnnésvirheet voidaan korjata. Korjattujen kohtien taytyy
talléin vastata sitd, mita alun perin oli tarkoitettu. Tulkinnassa voidaan kayttda apuna alkuperaisen
tekstin sanamuotoa tai mahdollisen etuoikeusasiakirjan sisaltta (PatM 38 §).

Pelkastddan hakemuksen tiivistelmassa esitettyd piirrettd ei saa kayttdaa patenttivaatimusten
tdsmentamiseen, koska tiivistelmé ei ole osa perusasiakirjaa (PatL 8 8 3 mom.). Tiivistelm& on
tarkoitettu vain tekniikan tietolahteeksi, eika sille anneta muuta merkitysta.

Perusasiakirjaan ei katsota kuuluvan tietoja, jotka on esitetty hakemuksessa vain viittauksena
johonkin muuhun dokumenttiin, esim. patenttijulkaisuun tai lehtiartikkeliin. Tallaisilla tiedoilla ei siten
voida tdsmentaa patenttivaatimusta.

H.3.2.1 Piirteen poistaminen tai korvaaminen toisella patenttivaatimuksessa

Patenttivaatimuksesta voi poistaa jonkin piirteen tai sen voi korvata jollakin toisella piirteella
patenttilain 13 8:n estamaéttd, jos alan ammattilainen voi suoraan ja yksiselitteisesti todeta, etta:

1) tata piirretta ei ole esitetty hakemuksessa keksinndn olennaisena piirteend,

2) piirre ei ole keksinndn toiminnan kannalta valttdmaton, kun otetaan huomioon keksinnon
ratkaisema tekninen ongelma, ja
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3) piirteen korvaaminen tai poistaminen ei vaadi vastavuoroisesti muiden piirteiden tosiasiallista
muuttamista.

Vaatimuksessa esitettya piirretta tai sen osaa ei saa poistaa, jos sen seurauksena suojapiiri laajenee
koskemaan jotain, mité selitys ei enaa tue vaatimuksen koko laajuudessa (PatL 8 §, ks. B.1.3).

Kun jokin piirre korvataan toisella piirteelld, korvaavalle piirteelle taytyy I6ytyd tuki hakemuksen
perusasiakirjasta (PatL 13 8).

Jos itsendisestd vaatimuksesta poistetaan useita piirteita siten, ettéd se esimerkiksi rajoittuu vain
osaan alkuperéista asiasisaltta, muutetun vaatimuksen kohteen on oltava perusasiakirjassa
kuvatun perusteella itsessaén keksintd, eli sen taytyy ratkaista tekninen ongelma ja se ei tarvitse
toimiakseen poistettuja piirteita.

H.3.2.2 Vaatimuksen asiasisallon osittainen poistaminen ja piirteiden yhdistdminen

Vaatimusten asiasiséllon osia saa poistaa, jos vastaavat sovellusmuodot on alun perin esitetty
esimerkiksi vaihtoehtoina vaatimuksessa tai selityksessa selvasti kuvattuina sovellusmuotoina.

Vaihtoehtojen poisto useammasta kuin yhdesta luettelosta on sallittua vain, jos tasta ei aiheudu
sellaisen uuden teknisen tiedon muodostumista, joka ei ole suoraan ja yksiselitteisesti johdettavissa
alkuperaisesta hakemuksesta.

Erityispiirteiden yhdistelma voidaan hyvaksya, jos alkuperainen hakemus ohjaa kohti tata tiettya
yhdistelmaa, esimerkiksi viittaamalla edullisiin sovellusmuotoihin. Tueksi riittdd myo6s, jos
yhdistettavat piirteet on sellaisenaan esitetty alkuperaisissa vaatimuksissa, jotka viittaavat kaikkiin
edeltaviin vaatimuksiin. Ainoastaan yhteen ja samaan vaatimukseen viittaavien vaatimusten
yhdistelma ei ainakaan yksinaan esita yhdistelmaa selvasti ja yksiselitteisesti.

Sen sijaan ei voida hyvéksya asiasisaltta, joka on useammasta samanarvoisia jasenia sisaltavasta
luettelosta tehdyn valinnan tulos, jota ei ole esitetty suoraan ja yksiselitteisesti alkuperdisessa
hakemuksessa.

H.3.2.3 Piirteen lisddminen patenttivaatimukseen

Patenttivaatimusta voidaan rajoittaa liséamalla siihen piirteitd esimerkiksi epaitsenaisista
patenttivaatimuksista tai selityksesta, esimerkiksi keksintbéa selventavia seikkoja. Tasmennetyn
patenttivaatimuksen kohteen on kaytavéa suoraan ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjasta.

Jos hakija on rajoittanut patenttivaatimuksia epayhtendisyyden vuoksi, hdnen katsotaan saman
hakemuksen puitteissa luopuneen lopullisesti niista keksinnoistd, jotka on rajoittamalla erotettu
patenttivaatimuksista (PatM 36 §). Hakija ei voi hakemuskasittelyn mydhemmassé vaiheessa enéa
muuttaa vaatimuksia koskemaan erotettua materiaalia. Vaatimus, jonka esittaméa keksintdé on
riippumaton aiemmin esitetystd, voidaan erottaa hakemuksesta jakamalla tai lohkaisemalla, jos PatL
19 §:n mukaista ilmoitusta ei ole annettu.

Erityispiirteen poimiminen erilleen alkuperaisesta piirteiden yhdistelméasté ja poimitun piirteen kaytto
vaatimuksen rajoittamiseen voidaan hyvaksya vain, jos piirteiden valilla ei ole rakenteellista ja
toiminnallista yhteyttd. Perusasiakirjan sisaltd ei kuitenkaan ole varasto, josta erillisiin
suoritusmuotoihin liittyvia yksittaisia piirteita voidaan yhdistaa keinotekoisesti tietyksi yhdistelmaksi
(PatL 13 8).

H.3.2.4 Raja-arvoalueet

Kun patenttivaatimuksissa esitetdan esimerkiksi lampdtilaa, ainemaaraa tai prosenttiosuuksia raja-
arvojen avulla maariteltyind alueina, patenttivaatimuksia ei voi myéhemmin rajoittaa naiden raja-
arvojen sisalla oleviin uusiin yksittdisiin arvoihin tai osa-alueisiin, ellei niitd ole esitetty
perusasiakirjassa.

Kun uudet arvot kayvat selvasti ilmi sovellutusesimerkeistd, katsotaan niiden yleensa olevan
keksinnén kannalta edullisina esitettyja arvoja eikd niiden lisddmisen katsota olevan ristiriidassa
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PatL 13 8:n kanssa. Tallaiset tilanteet ratkaistaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Kun hakemuksessa
on esitetty numeroarvojen sijasta yleisia maaritteitd, kuten suuri maara tai korkea lampdtila, niita ei
saa myohemmin korvata numeroarvoilla. Sanallinen maarite voidaan muuttaa numeroarvoksi silloin,
kun arvo on alan ammattilaiselle jo aikaisemman sanallisen maaritteen perusteella selvd. Muussa
tapauksessa muutos on PatL 13 8:n vastainen.

H.3.2.5 Erottamislausuman lisaaminen

Erottamislausumaksi (disclaimer) kutsutaan patenttivaatimuksen sisadltamia kielteisia maaritteita,
joilla  suljetaan pois tietty osa vaatimuksen muutoin madrittelemastd  suojapiirista.
Erottamislausuman kayton yleisend periaatteena tulisi olla, etta sita kaytetddn vain silloin, kun
keksintéa ei voida maaritella selkeasti ja ytimekkaasti myonteisilla maaritteilla tai myodnteiset
maaritteet rajoittaisivat kohtuuttomasti vaatimuksen suojapiiria.

Erottamislausuma voi siséltyd alkuperdiseen patenttivaatimukseen, tai se voidaan lisata
vaatimukseen jalkikateen.

Erottamislausuma voidaan lisata vaatimukseen, jos se sellaisenaan kay ilmi perusasiakirjasta.

Erottamislausuma voidaan myo6s lisata vaatimukseen sulkemalla vaatimuksesta pois joitakin
perusasiakirjassa esille tuotuja myonteisid maéritteita, kunhan vaatimus ei lisdyksen johdosta tulee
sisaltamaan sellaista, mika ei kdy ilmi perusasiakirjasta.

Erottamislausuma voidaan lisdtd vaatimukseen tietyissa tilanteissa keksinndn rajoittamiseksi
uutuudenesteeseen nahden, vaikka sitd ei ole esitetty perusasiakirjassa. Sellainen
erottamislausuma, jota ei ole esitetty hakemuksen perusasiakirjassa, voidaan hakemuksen
kasittelyn aikana mahdollisesti lisata patenttivaatimukseen seuraavissa tapauksissa:

1) Patenttivaatimusta rajoitetaan uutuuden saavuttamiseksi sellaiseen patentti- tai
hyddyllisyysmallihakemukseen néhden, jonka tekemispéiva on aikaisempi kuin kasiteltavalla
hakemuksella mutta joka on tullut julkiseksi kasiteltavan hakemuksen tekemispéaivan jalkeen.

2) Patenttivaatimusta rajoitetaan uutuuden saavuttamiseksi sellaiseen uutuudenesteeseen
nahden, jota erottamislausuman lisddmisen jalkeen ei tarvitse ottaa huomioon
keksinndllisyytta arvioitaessa. Uutuudeneste on ainoastaan sattumalta este alkuperaisen
vaatimuksen kohteen uutuudelle mutta ei koske samaa ongelmaa ja sen ratkaisua.
Kysymyksessa on niin sanottu "accidental anticipation”.

3) Patenttivaatimuksesta poistetaan sovellutusmuoto, jota ei voi patentoida PatL 1, 1 a, 1 b tai
2 8:n perusteella ei-teknisten syiden vuoksi. Esimerkiksi vaatimukseen voidaan lisata “ei
ihmisesta peraisin oleva”, jotta vaatimuksen kohde tayttaisi PatL 1 b 8:n momentin 3 kohtien
1-3 ehdot.

Erottamislausumaa, jota ei ole esitetty hakemuksen perusasiakirjassa, ei saa kayttda
keksinnéllisyyden saavuttamiseksi. Se ei saa rajoittaa patenttivaatimusta enempaa kuin on
valttamatonta uutuuden saavuttamiseksi (kohdat 1 tai 2) tai ei-patentoitavissa olevien kohteiden
poistamiseksi (kohta 3). Sen avulla ei saa poistaa toimimattomia sovellutusmuotoja. Se ei saa
myo6skaan vaikuttaa siten, ettéd keksintd tulee uudeksi tai keksinndélliseksi myds johonkin toiseen
julkaisuun nahden, joka ei ole kohdan 2 mukainen uutuudeneste.

Patenttivaatimuksen on oltava erottamislausuman lisddmisen jalkeen selkea ja maariteltava keksint6
tasmallisesti.

EPONn laajennetun valituslautakunnan paatokset G 2/10 (erottamislausuma perustuu
perusasiakirjassa esitettyihin myonteisiin maaritteisiin) ja G 1/03 seka G 2/03 ja G 1/16
(erottamislausumaa ei ole ollenkaan esitetty perusasiakirjassa) koskevat vaatimukseen lisattya
erottamislausumaa.



https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g100002ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g030001ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g030002ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g160001ex1.html
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H.3.2.6 Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jalkeen

Sen jalkeen, kun PRH on antanut suoritetun uutuustutkimuksen johdosta lausunnon, samaan
patenttihakemukseen ei saa ottaa patenttivaatimusta, jonka esittdma keksintd on riippumaton
aikaisemmin annetuissa vaatimuksissa esitetysta keksinnosta (PatA 19 § 2 mom.). Ratkaisevaa on
tdsmennetyn patenttivaatimuksen kohteen tekninen riippuvuus eli yhtenaisyys (ks. H.1)
uutuustutkimuksessa tutkitun keksinnon kanssa, koska yhdella hakemusmaksulla suoritetaan vain
yksi uutuustutkimus.

Kun patentoitavuustutkimuksessa on todettu, ettd patenttivaatimukset maarittelevat keksinnon liian
laajasti, vaatimukseen voidaan lisdtd esimerkiksi epaitsendisissd vaatimuksissa esitettyja
tasmentavia seikkoja. Uutuustutkimuksen jalkeen voidaan uudessa patenttivaatimuksessa esittaa
myo6s keksinnodn selityksesta otettuja keksintda selventavia seikkoja. Paapaino tulkinnassa on aina
pantava siihen, mikd on se keksintd, joka uutuustutkimuksessa on tutkittu. Vaatimus, jota on
muutettu vastoin PatA 19 8n 2 momenttia, voidaan erottaa hakemuksesta jakamalla tai
lohkaisemalla, jos PatL 19 8:n 1 momentin mukaista ilmoitusta ei ole annettu.

Jos hakemus on epayhtendinen, PRH tekee uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa
ensimmaisena esitetylle keksinndlle (ks. H.1.6). Kun uutuustutkimus on tehty, hakemusta ei saa
enda rajoittaa koskemaan keksintta, joka on riippumaton tutkitusta keksinnésta. Kun hakija on
saanut puuttuvaa yhtenaisyyttd koskevan huomautuksen ja rajoittanut patenttivaatimuksia, hanen
katsotaan saman hakemuksen puitteissa luopuneen lopullisesti niista keksinnoistd, jotka on
rajoittamalla erotettu patenttivaatimuksista. (PatM 36 §).

H.3.2.7 Patenttivaatimusten muuttaminen PatL 19 8§:n mukaisen ilmoituksen jalkeen

Patenttihakemukseen on mahdollista toimittaa uudet patenttivaatimukset myds PatL 19 8:n
mukaisen ilmoituksen jalkeen. Muutokset eivat saa olla sellaisia, ettd patenttisuoja laajenee (PatL
19 8§ 2 mom.). Patenttivaatimuksen suojapiiri laajenee yleensa silloin, kun vaatimuksesta poistetaan
maadritteitad tai jokin méaarite muutetaan yleisempaan muotoon (ks. H.3.2.1). Suojapiiri voi myds
laajentua vaatimuksen sanamuotoa muutettaessa. Suojapiiri ei kuitenkaan laajene silloin, kun jokin
vaatimuksessa esitetyista vaihtoehdoista poistetaan.

H.3.3 Selityksen muutokset

Hakemuksen selitykseen ja piirustuksiin voi tehda muutoksia tai lisdyksia ainoastaan silloin, kun se
on valttdmatonta PatL 8 §8:n 2 momentin perusteella. Muutosten ja lisdysten on oltava tarpeellisia
selvennyksia tai korjauksia tai tarpeellisia selityksen sovittamiseksi uusien tai muutettujen
patenttivaatimusten mukaiseksi. Muutokset ja lisdykset eivat talloin saa olla sellaisia, etta ne antavat
patenttivaatimuksille laajemman tai toisenlaisen siséllon kuin perusasiakirjojen nojalla on
perusteltua. (PatL 13 §, PatA 19 § 4 mom., PatM 39 §).

Selitykseen saa lisata tekniikan tasoa koskevaa tietoa. PRH voi myos pyytdd hakijaa tekemaan
tallainen lisdyksen, jos tekniikan tason kuvaus hakemuksessa on puutteellinen. Selitys on myds
korjattava vastaamaan korjattuja vaatimuksia. Talléin hakijan on ilmoitettava, miten selitystd on
muutettu (PatM 40 8).

H.3.3.1 Keksinnon kayttoalaa koskevat muutokset

Kun keksintd koskee kemiallista tuotetta, on hakemuksen perusasiakirjasta kaytava ilmi tuotteen
kayttdala tai -alat, jos ne eivéat ole alan ammattilaiselle itsestaan selvia. Hakemukseen ei voi lisata
taysin uutta tuotteen kayttdalaa (PatL 13 8).

H.3.3.2 Esimerkit
Selitykseen ei saa lisatd uusia esimerkkeja.

Hakijan lausumassaan esittamat lisdesimerkit voidaan kuitenkin hyvaksya todisteeksi osoittamaan
keksinnén olevan sovellettavissa hakemuksen tietojen perusteella suojapiirin koko laajuudessa.
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Talloin jalkikateen toimitettu aineisto vain tukee hakemuksessa esitettyja havaintoja eika se siten
yksinddn voi paikata selityksen mahdollisia puutteita, esim. selityksen riittamatonta tukea.
Vastaavasti uusi vaikutus voidaan katsoa todisteeksi tukemaan keksinndllisyyttd edellyttaen, etta
uusi vaikutus sisaltyy tai ainakin liittyy alkuperaisessa hakemuksessa esitettyyn vaikutukseen.

Selityksesta ei tarvitse poistaa rajoitettujen patenttivaatimusten suojapiirin ulkopuolelle jaavia
esimerkkeja, jos ne eivat ole ristiridassa keksinnon kuvauksen kanssa (Vuosikirjapaatos
KHO:2020:115).

H.3.4 Piirustukset

H.3.4.1 Piirustukseen tehtavat muutokset ja muutokset piirustuksen perusteella

Piirustukseen hakija saa tehda muutoksia tai lisdyksia ainoastaan, jos se on valttamatonta
patenttilain 8 §:n perusteella, esimerkiksi viittausmerkkien korjaaminen. Muutokset tai lisdykset eivat
saa aiheuttaa, ettd patenttivaatimus tulisi kasittamaan muita kuin sellaisia seikkoja, joilla on
vastaavuutta perusasiakirjoissa (PatA 19 §).

H.3.4.2 Piirustuksen perusteella tehtavat muutokset

Tietyn piirteen esitystapa piirustuksessa voi olla sattumanvarainen. Alan ammattilaisen on kyettava
selkedsti ja erehtymatta tunnistamaan piirustuksista koko selityksen asiayhteydessa, ettd lisatty
piirre on tarkoituksellinen tulos teknisen ongelman ratkaisuun ohjaavista teknisisté ndkokohdista.

Erityisesti vain keksinndn periaatetta kaavamaisesti selventava piirustus ilman kaikkia keksinnén
yksityiskohtia ei salli paéatelmad, jonka mukaan piirustuksen opetus tarkoituksella sulkisi pois jonkin
piirteen, jota ei ole esitetty piirustuksissa.

H.3.5 Jos muutoksia ei hyvaksyta

Jos patenttivaatimuksiin tehdyt muutokset ovat PatL 13 §:n vastaisia tai muutettu patenttivaatimus
on riippumaton uutuustutkimuksen kohteena olleesta patenttivaatimuksesta, PRH kehottaa
muodollisella valipaatokselld hakijaa poistamaan perusasiakirjaan perustumattomat muutokset tai
korjaamaan vaatimukset (ks. F.2).

Hakemus voidaan hylata PatL 13 8:n vastaisten muutosten vuoksi, jos hakija ei poista naita
muutoksia (ks. F.8).

Jos hakija haluaa suojata keksinnon, joka kuvataan alkuperéiseen hakemukseen esitetyssa PatL13
8:n vastaisessa muutoksessa, hakija voi

o jattdd uuden hakemuksen pyytéen siind etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta,
o jattA& uuden hakemuksen ilman etuoikeuspyyntoa tai

e erottaa aikaisemmasta hakemuksesta lohkaisemalla uusi hakemus ja mahdollisesti pyytaa
siind etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta (ks. H.2.2).



https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1604316053993.html
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|. Lisasuojatodistukset

Laakkeisiin ja kasvinsuojeluaineisiin liittyvien keksintdjen hyédyntadminen on yleensé luvanvaraista.
Luvan saaminen edellyttaa tarkkoja selvityksid mm. niiden tehosta ja turvallisuudesta kayttajille ja
ymparistélle. Naiden selvitysten pohjaksi on tehtava laajoja ja aikaa vievia tutkimuksia. Tahan kuluu
merkittava osa patentin voimassaoloajasta.

Taman epakohdan korjaamiseksi on EU:n lainsdadannélla aikaansaatu laakeaineiden ja
kasvinsuojeluaineiden lisdsuojatodistukset keksinndn suoja-ajan jatkamiseksi. Laakeaineita ja
kasvinsuojeluaineita koskevien patenttien voimassaoloaikaan voi tietyin edellytyksin saada viiden
vuoden pidennyksen. Voimassaoloaikaa voi jatkaa viela kuudella kuukaudella, jos ladke on erikseen
hyvaksytyn ohjelman mukaisesti tutkittu lapsilla.

.1 Lainsaadanto

Laakeaineiden lisasuojatodistuksia koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
469/2009 (L 152/1-10) ja kasvinsuojeluaineiden lisasuojatodistuksia Euroopan parlamentin_ja
neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96 (L 198/30-35).

Asetuksen 1610/96 johdanto-osan kappaleen 17 perusteella tAman asetuksen tietyt kohdat ovat
voimassa myos asetuksen 469/2009 tulkintaa varten.

Saannobkset naiden asetusten soveltamisesta Suomessa ovat patenttilain 9 a luvussa ja
patenttiasetuksen 52 d — 52 p 8:ssé. Lisaksi asetuksen 469/2009 19.1 artiklan ja asetuksen 1610/96
18.1 artiklan nojalla sovelletaan lisasuojatodistuksissa vastaavia menettelyja kuin patenteissa, jos
asetuksissa ei erityisesti ole sdadetty tietysta menettelystd. Suomessa téllaisia menettelyja ovat
esimerkiksi hakemuksen jattaminen sillensé ja ottaminen uudelleen kasiteltavaksi.

Euroopan unionin tuomioistuin antaa ennakkoratkaisuja yhteison toimielinten saadosten tulkinnasta.
Lisasuojatodistuksia koskevat ennakkoratkaisut pyritddn ottamaan huomioon jo asian
virastokasittelyssa. Jaljempana naihin ennakkoratkaisuihin viitataan niiden asianumerolla, joka on
muotoa C-nnn/yy. Ennakkoratkaisuihin voi tutustua Unionin tuomioistuimen hakusivulla (InfoCuria).

.2 Todistuksen myontamisen edellytykset

[.2.1 Tuotteen kasite

Lisdsuojatodistus voidaan myontaa ladkkeen tai kasvinsuojeluaineen vaikuttavaan aineeseen tai
vaikuttavien aineiden yhdistelmdén ("tuote"), jota koskee markkinoille saattamista edeltava
lupamenettely (asetukset (EY) N:0 469/2009 ja N:o 1610/96; Artiklat 1 ja 3). Talla tarkoitetaan myds
EU:n keskitettya ladkkeiden hyvaksymismenettelya.

Vaikuttavaksi aineeksi voidaan katsoa kasvinsuojeluaineessa kaytettava suoja-aine (safener) (C-
11/13) mutta ei ladkkeeseen sisdllytettyd tehosteainetta (adjuvantti) (C-210/13) tai ainetta, joka
mahdollistaa vaikuttavan aineen tietyn antotavan (C-431/04).

Tuotteeseen, joka on saatettu yhteison alueella markkinoille inmiselle tarkoitettuna ladkkeena ennen
kuin sen turvallisuutta ja tehoa on arvioitu, ei voida my6ntéa todistusta (C-195/09 ja C-427/09).

Asetuksen 469/2009 tai 1610/96 3 artiklan mukaisesti edellytyksena todistuksen myontamiselle on,
ettd hakemuksen tekemispaivana:

e tuotetta suojaa Suomessa voimassa oleva patentti ("peruspatentti”) (Art. 3a),

e tuotteeseen on myodnnetty lupa saattaa se Suomessa markkinoille ld&ékkeend tai
kasvinsuojeluaineena ("myyntilupa™) (Art. 3b); todistus mydnnetdaan vain ensimmaisen
tallaisen luvan perusteella (Art. 3d),



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32009R0469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32009R0469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A31996R1610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A31996R1610
https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fi
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&etat=clot&num=C-11%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=708613
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&etat=clot&num=C-11%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=708613
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&etat=clot&num=C-210%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=709008
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&etat=clot&num=C-431%252F04&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=709195
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C&etat=clot&num=C-195%252F09&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=709541
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-427%252F09&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=709868
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e tuotteeseen ei aikaisemmin ole myonnetty todistusta Suomessa (Art. 3c).

[.2.2 Peruspatentti

Lisdsuojatodistus voidaan myontdd vain peruspatentin haltijalle tai hanen oikeudenomistajalleen
(asetukset (EY) N:o 469/2009 ja N:o 1610/96; Artikla 6). Haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi
sellaisena merkitty patenttirekisteriin. Hakemuksessa ilmoitettua peruspatenttia ei voida kasittelyn
kuluessa korvata toisella (PatA 52 i 8).

Vaikuttava(t) aine(et) on oltava esitetty peruspatentin patenttivaatimuksissa, jotta peruspatentin
voitaisiin katsoa suojaavan tuotetta (C-322/10 ja C-493/12).

Unionin tuomioistuimen asiassa C-121/17 antamassa ennakkoratkaisussa on esitetty
kaksivaiheinen testi sen maarittamiseksi, onko tuote peruspatentin suojaama. Tuotteen (yksittainen
vaikuttava aine tai vaikuttavien aineiden yhdistelmd) on valttdmaétta kuuluttava patentin kattamaan
keksintéon, ja se on voitava nimenomaisesti tunnistaa kaikkien peruspatentilla julkistettujen
seikkojen valossa.

Muita peruspatentin antamaan suojaan liittyvid Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuja ovat C-
322/10, C-484/12, C-493/12, C-121/17, C-650/17 ja C-119/22 & C-149/22.

Jos tuotetta ei ole hakemusasiakirjoissa kuvattu siten, ettd vastaavuus peruspatentin
patenttivaatimuksiin on selvd, PRH yleensa pyytaa hakijalta lisdselvityksen. Vaihtoehtoisesti voidaan
vastaavuus  selvittdd  kayttden  luotettavia  ldhdejulkaisuja, jos tama  katsotaan
tarkoituksenmukaisemmaksi.

[.2.3 Myyntilupa

Myyntilupa maarittelee tuotteen, jolle lisasuojatodistusta haetaan. Hakemusta ei voida kasittelyn
kuluessa muuttaa tarkoittamaan toista tuotetta (PatA 52 i 8).

Asetuksen 469/2009 3 artiklassa myyntiluvalla tarkoitetaan direktiivin 2001/83/EY (L 311/67-128) tai
2001/82/EY (L 311/1-66) mukaista myyntilupaa, ja asetuksen 1610/96 3 artiklassa myyntiluvalla
tarkoitetaan direktiivin 91/414/ETY (L 230/1-32) mukaista myyntilupaa.

Laakinnallisen laitteen, johon siséltyy erottamattomana osana laékeaine, direktiivin 93/42 (L 169/1-
43) mukaista edeltavaa lupamenettelya ei voida rinnastaa tata asetusta sovellettaessa ladkeaineen
markkinoille saattamista koskevaan, direktiivin 2001/83/EY mukaiseen lupamenettelyyn (C-527/17).
Laakinnalliselle laitteelle, johon sisaltyy (erottamattomana osana) laékeaine, ei siten voida myontaa
lisdsuojatodistusta.

Jos myyntiluvan mukaisessa lddkkeessa on useita vaikuttavia aineita, voidaan tahan myyntilupaan
perustuen tuotteena esittda jokin naista vaikuttavista aineista tai niiden yhdistelma (C-322/10 ja C-
422/10).

[.2.4 Aikaisempi todistus

Ennen hakemuksen tekemispéivdd samaan tuotteeseen myodnnetty todistus ei estéd todistuksen
mydntamista toiselle, eri peruspatentin haltijalle (C-482/07).

Samalle haltijalle ei mydnneté useampia todistuksia tiettyyn tuotteeseen. Useamman samaa tuotetta
koskevan patentin haltijalla on oikeus ja velvollisuus valita, minka patentin ilmoittaa peruspatentiksi
todistuksen myontamiseksi. Tallaisella haltijalla voi my6s olla perusteltu syy, esimerkiksi epaily
yhden patentin patevyydesta, jattdd useampia samaa tuotetta tarkoittavia hakemuksia, joissa on eri
peruspatentti. Naméa hakemukset kasitella&n toisistaan riippuvaisina niin, ettd p&atds todistuksen
myontamisestd tehdaan vasta, kun hakija on sitovasti valinnut peruspatentin. Hakijan paatéksenteon



https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-322%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=710346
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-493%252F12&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=710718
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-121%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=710905
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-322%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=710346
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-322%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=710346
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-484%252F12&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=710522
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-493%252F12&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=710718
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&etat=clot&num=C-121%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=710905
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-650%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=711096
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-119%252F22&for=&jge=&dates=&language=fi&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=3423566
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0083&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0082&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0414&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0042&from=FI
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-527%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=711291
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-322%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=711480
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-422%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=711628
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-422%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=711628
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-482%252F07&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=711873
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perustaksi PRH voi tutkia hakemuksista todistuksen myoéntamisen edellytysten tayttymisen muilta
osin ja ilmoittaa kantansa valipaatoksissa.

.3 Todistuksen hakeminen

Hakemus lisdsuojatodistuksen myodntamiseksi Suomessa tehdaan PRH:lle. Hakijalla, jolla ei ole
kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies. Jos asiamies on jo
valtuutettu hoitamaan peruspatenttiin liittyvia asioita, ei erillista valtakirjaa tarvita.

Hakemus tulee tehda kuuden kuukauden kuluessa siita paivasta, jolloin tuotteeseen on myonnetty
ensimmainen Suomea koskeva myyntilupa. Jos peruspatentti myénnetadan myyntiluvan saamisen
jalkeen, maaraaika lasketaan peruspatentin myontamisesta.

Hakemuksen voi jattdd Patenttiasiointi-palvelun kautta. Hakemuslomake on saatavilla myds PRH:n
kotisivuilla.

Todistushakemuksesta on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu. Tarkasta voimassaolevan
maksun suuruus PRH:n hinnastosta.

Hakemus lisdsuojatodistuksen mydntamiseksi saa vuosittain juoksevan numeron muotoa
Cyyyynnnn.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia (PatA 52 g 8).

.4 Todistuksen voimassaolo

Todistus tulee voimaan peruspatentin laillisen voimassaoloajan (20 vuotta) paattyessa. Esimerkiksi
peruspatentin, jonka hakemus on tehty 10.10.2005, laillisen voimassaoloajan viimeinen péiva on
10.10.2025 (Laki maardaikojen laskemisesta). Tahan patenttiin liittyvan lisasuojatodistuksen
voimassaolo alkaa 11.10.2025.

Todistuksen voimassaoloaika on peruspatentin hakemuksen tekemispaivan ja yhteisén alueella
ensimmaisen myyntiluvan myontamispaivan valinen aika vahennettyna viidelld vuodella, kuitenkin
enintédan 5 vuotta (asetus 469/2009 tai 1610/96, 13 artiklan kohdat 1 ja 2).

Lisdsuojatodistuksella on siis enimmaisvoimassaoloaika 5 vuotta, jos patentin hakemisen ja
myyntiluvan myontamisen valinen aika on véahintddn kymmenen vuotta. Esimerkkipatenttiin ja
17.10.2016 myonnettyyn ensimmaiseen myyntilupaan perustuvan lisdsuojatodistuksen viimeinen
voimassaolopaiva olisi 10.10.2030.

Esimerkkipatenttin ja 18.10.2010 mydnnettyyn ensimmaiseen myyntilupaan perustuvan
lisdsuojatodistuksen voimassaoloaika olisi kahdeksan paivaa ja viimeinen voimassaolopéiva
18.10.2025.

Jos peruspatentin hakemuksen tekemispdivan ja yhteison alueella ensimmaéisen myyntiluvan
mydntamispdaivan valinen aika on viisi vuotta tai vahemman, todistuksen laskettu voimassaoloaika
olisi nolla tai negatiivinen. Tassékin tapauksessa todistus voidaan myontaa, jotta sen haltijalla olisi
mahdollisuus hyddyntaa voimassaolon jatkamista (C-125/10).

Kysymysta siitd, mika katsotaan ensimmaiseksi myyntiluvaksi yhteison alueella, on kasitelty
ennakkoratkaisuissa C-127/00, C-31/03, C-443/17, C-673/18 ja C-181/24.

Keskitetyssd menettelyssd saadun (EU-) myyntiluvan myontdmispaivaksi  katsotaan
myyntilupapééattksen tiedoksiantopaiva, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessa (C-
471/14). Euroopan Unionin tuomioistuimen asiassa C-492/16 antaman tuomion mukaisesti PRH:n
tulee oikaista voimassaolevien lisasuojatodistusten voimassaoloaika haltijan pyynndsta, silloin kun
voimassaoloaika on laskettu myyntiluvan mydntamispaivan mukaan. Tuomion C-492/16 kohdassa
51 todetaan, ettd oikaisuhakemus voidaan tehda niin kauan, kun kyseessa olevan todistuksen
voimassaoloaika ei ole paattynyt.



http://www.prh.fi/patenttiasiointi
https://www.prh.fi/patenttilomakkeet
https://www.prh.fi/patenttilomakkeet
https://www.prh.fi/patenttimaksut
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-125%252F10&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=712515
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-127%252F00&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=712515
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-31%252F03&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=712515
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-443%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=6427892
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-673%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=712515
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-181%252F24&for=&jge=&dates=&language=fi&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=3427294
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-471%252F14&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=712515
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-471%252F14&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=712515
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-492%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=712515
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Jos voimassaolon laskemiseen kaytetyn myyntiluvan paivamaard on hakemuksessa ilmoitettu
vaarin, todistuksen voimassaoloaika voidaan todistuksen haltijan suostumuksella oikaista.

Todistuksesta tulee jokaiselta voimassaoloajan alkavalta vuodelta suorittaa vuosimaksu, joka on
samansuuruinen kuin patentin 20. vuosimaksu. Jos lisdsuojahakemus on viela vireilla peruspatentin
laillisen voimassaoloajan paatyttyd, tulee vuosimaksu maksaa myds hakemuksesta.

Mydnnetty lisdsuojatodistus raukeaa voimassaoloajan paattyessa tai, jos:
e vuosimaksua ei makseta sdadetyssa maardajassa,
e tuotetta ei saa endé markkinoida myyntilupatilanteen muututtua tai
e haltija luopuu todistuksesta.
Mydnnetty lisdsuojatodistus on mitaton, jos:
e se on myobnnetty sdadosten vastaisesti,
e peruspatentti on rauennut ennen laillisen voimassaoloaikansa paattymista tai
e peruspatentti julistetaan mitattdmaksi tai rajoitetaan tuotteen osalta.

Kuka tahansa voi nostaa kanteen markkinaoikeudessa lisasuojatodistuksen julistamiseksi
mitattomaksi. Vaitettd vastaavaa menettelyd ei ole lisdsuojatodistuksissa. PRH ottaa kuitenkin
hakemusta tutkiessaan huomioon todistuksen mydntamiseen vaikuttavat seikat, jotka sen tietoon on
kirjallisesti saatettu.

Paatokseen, jonka patenttiviranomainen on tehnyt lisdsuojatodistusta koskevassa asiassa, voidaan
hakea muutosta kuten vastaavissa patenttia koskevissa asioissa.

|.5 Todistuksen voimassaolon jatkaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:0 1901/2006 ("Lastenladkeasetus”, L 378/1)
on saadetty ladkkeiden lisdsuojatodistuksen voimassaolon jatkamisesta. Lastenlddkeasetuksen
kaikki lisasuojatodistuksia koskevat saannokset sisaltyvat ladkkeiden lisasuojatodistuksista annetun
asetuksen kodifioituun toisintoon (EY) N:o 469/20009.

Lisdsuojatodistuksen voimassaoloaikaa jatketaan hakemuksesta kuudella kuukaudella, jos l&aéke on
erikseen hyvaksytyn ohjelman (Paediatric Investigation Plan, PIP) mukaisesti tutkittu lapsilla.
Voimassaoloaikaa ei kuitenkaan jatketa, jos ladkkeeseen on myo6nnetty muita kannustimia
harvinaislaékkeena tai uuden merkittdvan terapeuttisen kayton perusteella.

Voimassaoloajan jatkamista haetaan kirjallisesti PRH:lta Patenttiasiointi-palvelun kautta.
Hakemuslomake on saatavilla my6s PRH:n kotisivuilla.

Hakemuksesta voimassaolon jatkamiseksi on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu.

Hakemus jo myodnnetyn todistuksen voimassaoloajan jatkamiseksi on jatettdva viimeistaan kaksi
vuotta ennen todistuksen voimassaolon paattymista.

Hakemusta koskevat edellytykset:

1) Tehtdessa hakemus osana hakemusta laakkeiden lisdsuojatodistuksen mydéntamiseksi,
jaliennds lastenldékeasetuksen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta lausumasta seka
tarvittaessa osoitus siita, etta valmisteella on myyntilupa kaikissa muissa jasenvaltioissa.

2) Jos hakemus lisdsuojatodistuksen myontamiseksi on jo vireilla PRH:ssa, kohdassa 1)
mainittujen asiakirjojen liséksi viittaus vireilla olevaan hakemukseen.

3) Haettaessa jo myonnetyn lisasuojatodistuksen voimassaolon jatkamista, kohdassa 1)
mainittujen asiakirjojen lisdksi jaljennds myonnetysta todistuksesta.



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1901&qid=1648710312606
http://www.prh.fi/patenttiasiointi
https://www.prh.fi/patenttilomakkeet
https://www.prh.fi/patenttimaksut
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Jos hakemuksessa on ilmoitettu keskitetyssa menettelyssa myodnnetty (EU-) myyntilupa, kohdan 1)
mukaisina asiakirjoina tulee toimittaa:

o jaliennds lastenlaakeasetuksen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta lausumasta
(Compliance statement, yleensa myyntiluvan erillinen liite),

e komission p&atds myyntiluvan paivittamisesta, ja
e péivitetty valmisteyhteenveto (Annex).

Jos hakemuksessa ei ole ilmoitettu keskitetyssd menettelyssd myonnettya (EU-) myyntilupaa, johon
sisaltyy em. lausuma (Compliance statement), on hakemusasiakirjoissa erikseen osoitettava, ettéa
valmisteella on myyntilupa kaikissa jasenvaltioissa. Osoitukseksi voidaan hyvaksya ainakin
jaljlennokset myyntiluvista tai, asetuksen 469/2009 artiklan 8.1 c) alakohtaa vastaten, jaljennokset
lupien myontamisté koskevista ilmoituksista.

Hakemusta todistuksen voimassaolon jatkamiseksi voidaan tekemispaivansa jalkeen taydentaa
edella kohdassa 1) mainituilla asiakirjoilla, jos hakemuksen tekemispaivana edellytykset
voimassaolon jatkamiseksi tayttyvat mutta hakemukseen vaadittavat asiakirjat eivat viela ole hakijan
kaytettavissa.

Jos voimassaoloajan jatkaminen aiheuttaa todistuksen viimeisen voimassaolopdivan siirtymisen
seuraavalle vuosimaksun maksuvuodelle, on télta alkavalta maksuvuodelta maksettava vuosimaksu
normaalisti.

1.6 Todistuksen antama suoja

Lisdsuojatodistus erillisend asiakirjana ei méaarittele suojan laajuutta. Asetuksen 469/2009 tai
1610/96 artiklan 4 mukaisesti todistuksen antama suoja ulottuu peruspatentin antaman suojan
rajoissa vain tuotteeseen, jonka myyntilupa kattaa.

Asetuksen 1610/96 johdanto-osan 13. ja 17. kappaleiden mukaisesti suoja ulottuu kuitenkin
johdannaisiin, kuten suolat tai esterit, jos peruspatentti suojaa myds ne. Taman esilletuomiseksi
lisdsuojatodistukseen voidaan hyvaksya hakijan esittdméa tuotteen maarittely, joka kattaa
myyntiluvan mukaisen vaikuttavan aineen lisaksi tallaisia johdannaisia (C-392/97).

Laakkeiden lisdsuojatodistuksia koskevaa asetusta (EY No: 469/2009) muutettiin 1.7.2019
kasittamaan ns. valmistuspoikkeus. Muutoksen johdosta kolmas osapuoli voi alkaa valmistaa
lisdsuojatodistuksella suojattua tuotetta kolmansiin maihin vientia tai varastointia varten ennen
lisdsuojatodistuksen raukeamista, jos asetuksessa maaritellyt edellytykset tayttyvat (Art. 1, 5 ja 12).
Valmistajan on ilmoitettava valmistuksen aloittamisesta vakiomuotoisella ilmoituslomakkeella seka
lisdsuojatodistuksen haltijalle etté lisasuojatodistuksen myonténeelle patenttivirastolle.

|.7 Tietokannat ja muut tiedonlahteet

PRH pitaa paivakirjaa tehdyistd hakemuksista ja rekisterid myonnetyisté todistuksista. Kaytanndssa
paivakirja ja rekisteri on toteutettu viraston tietojarjestelmassa yllapidettavind tietokantoina.
Patenttitietopalvelu -tietokannasta voi hakea tietoja lisasuojatodistuksista.

Hakemusnumerolla haettaessa on huomattava, ettd ennen vuotta 2008 tehdyt hakemukset ovat
saaneet vuosittain juoksevan numeron muotoa Lyyyynnnn (laékeaineet) tai Kyyyynnnn
(kasvinsuojeluaineet).

Lisdsuojatodistuksia koskevat asiat kuulutetaan Patenttilehdessa.

1.8 Yhteisdjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja
Ennakkoratkaisuihin voi tutustua Unionin tuomioistuimen hakusivulla (InfoCuria).

C-110/95 (Yamanouchi v. Comptroller-General)



https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-392/97&td=ALL
https://patenttitietopalvelu.prh.fi/fi/
https://teollisoikeuslehdet.prh.fi/fi/patentgazette
https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fi
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Art. 19; art.3 b); voimassa oleva myyntilupa siind jasenvaltiossa, jossa
lisdsuojatodistusta haetaan

C-181/95 (Biogen v. SmithKline Beecham)
Art. 1 ¢), art. 3¢), art. 6; jokaisen peruspatentin haltijan oikeus saada lisasuojatodistus
Art. 8.1 b); jaljenndksen esittaminen markkinoille saattamista koskevasta luvasta
C-392/97 (Farmitalia Carlo Erba)

Art. 3 b); todistuksen antaman suojan laajuus; art. 3 a), tuote, jota suojaa voimassa
oleva peruspatentti

C-258/99 (BASF AG v. Bureau Voor de Industriéle Eigendom)

Asetus N:o 1610/96, art. 3; tuotteen ensimmainen markkinoille saattamista koskeva
lupa kasvinsuojeluaineena

C-127/00 (Hassle v. Ratiopharm)
Art.19.1; "yhteisdssa annettu ensimmainen lupa”
Art. 15, lisdsuojatodistuksen mitattomyys
C-31/03 (Pharmacia & Upjohn S.P.A.)

Art. 19.1; ensimmadinen lupa eldinlddkkeena ja toinen lupa ihmisille tarkoitettuna
ladkkeena

C-207/03 ja C-252/03 (Novartis AG ym., Millennium Pharmaceuticals)

Art. 13; Sveitsissa myonnetyn markkinoille saattamista koskevan luvan automaattinen
tunnustaminen Euroopan talousalueen valtiossa; huomioon ottaminen ensimmaisena
yhteiséssa myonnettyna markkinoille saattamista koskevana lupana (huomattava:
CH ja LI ovat 1.6.2005 muuttaneet kahdenkeskistéd sopimustaan niin, ettd uutta
vaikuttavaa ainetta koskeva CH myyntilupa tulee voimaan Liechtensteinissa vasta,
kun se on poistettu "negatiivilistalta”)

C-202/05 (Yissum Research)

Art. 1b; "tuotteen” kasite; "vaikuttavien aineiden yhdistelman” kasite

C-229/09 (Hogan Lovells v. Bayer CropScience)

Asetus N:0 1610/96, art. 3(1)(b); kasvinsuojeluaineen valiaikainen myyntilupa
C-322/10, C-518/10, C-630/10 ja C-6/11 (Medeva BV ym. v. Comptroller General)

Art. 3; "tuote, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti”
C-422/10 (Georgetown University, University of Rochester ja Loyola University of Chicago)

Art. 3b; todistus peruspatentilla suojatulle yksittaiselle vaikuttavalle aineelle, jossa
hakemuksen myyntiluvan tuote sisaltdd useampaa vaikuttavaa ainetta

C-442/11 (Novartis v. Actavis)

Art. 4 ja 5; todistuksen tuottama yksinoikeus
C-210/12 (Sumitomo Chemical v. DPMA)

Asetus N:0 1610/96, art. 3(1)(b); kasvinsuojeluaineen kiireellinen myyntilupa
C-484/12 (Georgetown University)
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Art. 3a ja 3c; aiempi todistus useamman patentilla suojatun vaikuttavan aineen
yhdistelmalle ei esté todistuksen myodntamista yksittaiselle vaikuttavalle aineelle joka
on sellaisenaan peruspatentin suojaama

C-493/12 (Eli Lilly v. HGS)

Art. 3a; vaikuttavan aineen toiminnallinen méaarittely
C-617/12 (Astrazeneca)

Art. 13; Sveitsissd myonnetty myyntilupa; myyntiluvan véaliaikainen peruuttaminen
C-631/13 (Forsgren)

Art. 1b; vaikuttava aine liitetty kovalenttisidoksella; kantajaproteiini

Art. 3b; vaikuttavan aineen vaikutus ei sisélly myyntiluvan kattamiin hoitotarkoituksiin
C-471/14 (Seattle Genetics)

13 artiklan 1 kohta; EU-myyntiluvan tiedoksiantopaiva
C-492/16 (Incyte)

Asetus N:0 1610/96, 17 artiklan 2 kohta; voimassaoloajan oikaisu
C-121/17 (Teva)

Art. 3 a; vaikuttavan aineen toiminnallinen maarittely; tuote on peruspatentin suojaama,
jos kyseisten vaikuttavien aineiden yhdistelmén/tai yksittdisen vaikuttavan aineen on
kyseisen patentin selitys ja piirustukset huomioon ottaen valttdmattd kuuluttava
patentin kattamaan keksintté6n, ja kukin ndista vaikuttavista aineista on voitava
nimenomaisesti tunnistaa kaikkien mainitulla patentilla julkistettujen seikkojen valossa

C-527/17 (Boston Scientific)

Art. 2; Laakinnallinen laite joka siséaltaa erottamattomana osana ladkeainetta, direktiivin
93/42 mukainen lupamenettely vs. direktiivin 2001/83/EY mukainen lupamenettely

C-443/17 (Abraxis)
Art. 3 d; tunnetun vaikuttavan aineen uusi koostumus, uusi myyntilupa
C-650/17 (Royalty Pharma)

Art. 3 a; vaikuttavan aineen toiminnallinen maarittely, peruspatentti suojaa tuotetta, kun
alan ammattilainen pystyy peruspatentilla julkistettujen seikkojen perusteella
nimenomaisesti tunnistamaan kyseisen tuotteen peruspatentin hakemis- tai
etuoikeuspaivan teknisen tilan valossa. Peruspatentti ei suojaa tuotetta, joka on
kehitetty vasta peruspatentin hakemispaivan jalkeen itsenéisen keksinndllisen
toiminnan perusteella.

C-673/18 (Santen)

Art. 3 d; tuotteen uudelle terapeuttiselle kayttdsovellukselle mynnettyd myyntilupaa ei
voida pitdd Art. 3 d:n mukaisena myyntilupana, kun samalle tuotteelle on jo aiempi,
toiseen terapeuttiseen tarkoitukseen mydnnetty myyntilupa

C-181/24 (Genmab)
Art. 3 d:

3 artiklan d alakohta on esteena sille, ettd tuotteen lisasuojatodistushakemuksen
perusteeksi esitettyd myyntilupaa pidetddn tassd saanntksessa tarkoitettuna
ensimmaisena myyntilupana, jos samalle tuotteelle on mydnnetty aikaisempi
myyntilupa mutta se on peruutettu ennen lisdsuojatodistushakemuksen jattamista.
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C-119/22 ja C-149/22 (Teva vs. Merck ja MSD vs. Clonmel)

Art. 3 c ei ole esteena lisasuojatodistuksen myontamiselle kahdesta vaikuttavasta
aineesta koostuvalle tuotteelle, vaikka yhdelle naistd kahdesta vaikuttavasta aineesta
on jo annettu erikseen aikaisempi lisdsuojatodistus ja vain se on julkistettu
peruspatentilla ja vaikka toinen vaikuttava aine oli jo tunnettu kyseisen patentin
hakemis- tai etuoikeuspaivana, ja

Art. 3 a: tuotteen mainitseminen nimenomaisesti peruspatentin vaatimuksissa ei riita,
jotta patentin katsotaan suojaavan tuotetta kyseisessda saannoksessa tarkoitetulla
tavalla. Tassa sddnnoksessa saadetyn edellytyksen tayttymiseksi mainitun tuotteen on
myo6s alan ammattilaisen nakdkulmasta kuuluttava mainitun patentin selityksen ja
piirustusten valossa vdlttamatta saman patentin kattamaan keksinté6n patentin
hakemis- tai etuoikeuspaivana; ja

peruspatentti suojaa kahdesta vaikuttavasta aineesta (A+B) koostuvaa tuotetta
kyseisessa sadnnoksessa tarkoitetulla tavalla, kun A ja B mainitaan nimenomaisesti
kyseisen patentin vaatimuksissa ja kun sen patenttijulkaisussa todetaan, etta A:ta
voidaan kayttaa inmisille tarkoitettuna ladkkeena yksin tai yhdesséa B:n kanssa, joka oli
mainitun patentin hakemis- tai etuoikeuspdivana vapaasti kaytettdvissa oleva
vaikuttava aine, jos naiden kahden vaikuttavan aineen yhdistelmé kuuluu valttamatta
saman patentin kattamaan keksintoon.




123

J. Hyoddyllisyysmalli

J.1 Yleista

Hyddyllisyysmalli on keksinnén haltijalle hakemuksesta rekisterdity yksinoikeus keksinnon
ammattimaiseen hyvaksikayttoon. Keksinnén on oltava uusi, sen on erottava selvasti aikaisemmin
tunnetusta ja sitd on voitava kayttda teollisesti. Hyodyllisyysmallin rekisterdintiprosessissa sen
uutuutta tai eroa tunnettuun tekniikkaan ei tutkita. PRH ottaa kantaa keksinnén uutuuteen ja
keksinndllisyyteen vasta mahdollisen mitatdintivaatimuksen kasittelyssa. Hakemusasiakirjojen
ulkoasun on taytettava samat muodolliset vaatimukset kuin patenttihakemuksen (ks. B.8).
Hyddyllisyysmallihakemuksessa ei tarvita tiivistelmda ja patenttivaatimusten tilalla ovat
suojavaatimukset. Hyddyllisyysmallin rekisterointi on voimassa nelja vuotta
hyodyllisyysmallihakemuksen tekemispaivastd ja se voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti,
ensin neljéksi ja sitten kahdeksi vuodeksi. Nain ollen hyédyllisyysmallin suoja-aika on enintdén 10
vuotta.

Hyddyllisyysmalli on tarkoitettu erityisesti sellaisille keksinnéille, joilla ei ole patentoinnin
edellyttdm&é olennaista eroa aikaisemmin tunnettuun tekniikan tasoon ndhden, mutta jotka eivat
kuitenkaan ole aivan ilmeisia keskitason alan ammattilaiselle. Myds patentoinnin edellytykset
tayttavia keksintja voidaan suojata hyodyllisyysmallilla. Erityisesti silloin, kun keksinnodn elinikéd on
lyhyt tai keksinnolla saavutettava taloudellinen hydty ei kata patentoinnin kustannuksia,
hyodyllisyysmalli on varteenotettava vaihtoehto patentoinnille.

Samalle keksinnolle on tietyin edellytyksin (ks. J.2) mahdollista hakea ja saada seka patentti etta
hyddyllisyysmalli. Tama kannattaa erityisesti silloin, kun oikeudet halutaan saattaa voimaan
mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi loukkaustapauksiin puuttumiseksi. Talldin hakemukset on
jatettdva samana paivana tai vuoden kuluessa etuoikeutta hyvaksi kayttden. On myds mahdollista
muuntaa vireilla oleva patenttihakemus hyddyllisyysmallihakemukseksi (ks. J.2.2).

J.2 Hyodyllisyysmallioikeuden saamisesta

Hyddyllisyysmallioikeuden voi saada keksintdon, joka on uusi siihen verrattuna, mika on tullut
tunnetuksi ennen hyddyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispaivaa, ja lisaksi selvasti
eroaa siitd. Keksinndlla tarkoitetaan teknista ratkaisua, jota voidaan kayttaa teollisesti. (HmL 1 ja 2
8). Se, mika katsotaan tunnetuksi ennen hakemuksen tekemispaivad, on maaritelty HmL 2 8§:n 2
momentissa (ks. E.2).

Hyodyllisyysmallilain - perustelujen mukaan (HE 232/1990) hyodyllisyysmallin  keksinnéllisyys-
vaatimus ehdotetaan s&adettavaksi alhaisemmaksi kuin patentilta vaadittava keksinndllisyys.
Selvalla erolla tarkoitetaan, ettd keksintd ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin
tunnetusta. Ratkaisu ei saa olla itsestaan selva keskitason ammattilaiselle.

Keksinnon on erottava lahintd tunnettua tekniikkaa edustavasta julkaisusta sellaisten elementtien
osalta, jotka eivét ole itsestaan selvia. Tavanomaisena tuotekehittelyna ilmenevaa alan yleistiedon
soveltamista tunnetun tekniikan tasoon ei voida pitaa riittdvana hyodyllisyysmallioikeudesta annetun
lain mukaisen keksinnéllisyyden tason saavuttamiseksi. (vuosikirjapdatos KHO:2017:26).

Keksinnoksi ei katsota pelkastaan:
1) loyto4, tieteellistd teoriaa tai matemaattista menetelméaa,
2) taiteellista luomusta,

3) suunnitelmaa, saantda tai menetelmaa alyllista toimintaa, pelia tai liiketoimintaa varten taikka
tietokoneohjelmaa, eika

4) tietojen esittamista.



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJoZay2_72AhXCo4sKHSVvBc0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eduskunta.fi%2Fvaltiopaivaasiakirjat%2FHE%2B232%2F1990&usg=AOvVaw0DAZkyOjS1etvvPEdcjIv3
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1487236668976.html
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Hyddyllisyysmallioikeutta ei voi saada:
1) keksintdon, jonka hyvaksikayttd on siveellisyyden tai yleisen jarjestyksen vastaista,
2) kasvilajikkeisiin tai elainrotuihin, eika
3) menetelmiin (HmL 1 §).

Kaytto rinnastetaan menetelmaan, joten mydskaan kaytolle ei voi saada hyddyllisyysmallioikeutta.

J.2.1 Keksinn6n maarittely suojavaatimuksissa

Suojavaatimukset maéaarittelevat hyodyllisyysmallisuojan laajuuden ja nain ollen keksinté on
kuvattava suojavaatimuksissa tasmallisesti (HmL 6 8). Suojavaatimuksessa kuvattu tuote tai laite on
yleensa maariteltdva ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityiskohdat (HmM 14 8).
Suojavaatimuksiin on kuitenkin sallittua siséllyttaéa myds toimenpiteitd koskevia ilmauksia.
Keksinnon tulee olla suoraan suojavaatimuksista ymmarrettavissa ilman kuvia.

Suojavaatimukset muotoillaan yleensa kaksiosaisiksi, jolloin niista kay ilmi keksinndén nimitys,
tarvittaessa ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintd on uusi, sekd ilmoitus siitd, mika
keksinndssa on uutta ja omalaatuista (HmA 13 8).

Suojavaatimuksissa esitettyjen keksintdjen on oltava yhtenéiset, eli niiden vélilla on oltava tekninen
yhteys siten, ettd niille on yhteistd yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen
erityispiirre (HmL 9 §, HmA 13 8).

J.2.1.1 Tuotteen méaarittely sen valmistustavan avulla (product-by-process)

Vaikka menetelméaén ei voi saada hyddyllisyysmallioikeutta, tuote, erityisesti kemiallinen tuote
voidaan, jos sen maarittely muutoin on huomattavan vaikeaa, maaritella ilmoittamalla tuotteen
valmistustapa (product-by-process) yhdessa muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa (HmM
148).

J.2.1.2 Kirurgiassa, terapiassa tai taudinmaarityksessa kaytettavat tuotteet

Kun suojavaatimus kohdistuu tuotteeseen, jota kaytetddn ihmisiin tai eldimiin kohdistuvassa
kirurgiassa, terapiassa tai taudinméaarityksessa, tuote voidaan maaritelld, kuten vastaava tuote
maaritellaan patenttivaatimuksessa (ks. B.4.3.3). Hyodyllisyysmallilaki ei kuitenkaan sisalla
patenttilain 2 8:n 4 ja 5 momentteja vastaavia saannoksia ladketieteellisesta kaytosta.

J.2.1.3 Tietokoneohjelmat

Tietokoneohjelmatuotetta koskeva suojavaatimus on maariteltéava siten, etta teknista luonnetta (ks.
E.7.3) koskeva ehto tayttyy.

Tietokoneohjelmaa itse&én tai tallennusvalineella tai signaalin muodossa olevaa tietokoneohjelmaa
koskevassa suojavaatimuksessa keksintd madritellaan  siten, ettd tietokoneohjelma
tietojenkasittelylaitteessa suoritettuna saa aikaan samanlaisen teknisen vaikutuksen, kuin mika
saadaan aikaan samassa hakemuksessa olevalla vastaavalla laitevaatimuksen mukaisella
keksinnolla siltd osin, kuin laitteen yksityiskohtien toiminnat tai tehtdvat voidaan toteuttaa
tietokoneohjelmalla.

Tietokoneella toteutettujen keksintdjen yhteydessd on vaikeaa maaritella laitetta sen pelkkien
rakenteellisten yksityiskohtien avulla. Talldin HmMM 14 8:n mukaisesti laitteen maéaarittely sen
yksityiskohtien toimintojen avulla voidaan tehda suojavaatimuksessa esimerkiksi seuraavasti:

1. Laite, tunnettu siitd, ettd se siséltdd valineet seuraavien toimenpiteiden (T1-Tn)
suorittamiseksi:

— Toimenpide T17: ...
— Toimenpide T2: ...
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— Toimenpide Tn: ...

Tietokoneella laitteena katsotaan olevan tietojenké&sittelyalalla yleisesti tunnetut ominaisuudet, jotka
oikeuttavat talla tavoin funktionaalisen maarittelyn.

Tietokoneohjelmaa koskevassa suojavaatimuksessa ei riitd pelkka viittaus vastaavaan
laitevaatimukseen, vaan itsendisessé suojavaatimuksessa keksintd on ilmaistava taydellisesti (HmMM
13 8).

Edella esitettyd suojavaatimusta 1 vastaava tietokoneohjelmaa koskeva suojavaatimus voidaan
esittédd seuraavissa vaihtoehtoisissa muodoissa (N1, N2):

N1. Tietokoneohjelma, tunnettu siita, etta se kasittaa ohjelmakoodivélineet, jotka on jarjestetty
saamaan tietokone suorittamaan suojavaatimuksessa 1 maaritellyt toimenpiteet T1, T2, ..., Tn
suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa.

N2. Tietokoneohjelma, tunnettu siitd, ettd se kasittda ohjelmakoodivalineet, jotka on jarjestetty
saamaan tietokone suorittamaan seuraavat suojavaatimuksessa 1 madritellyt toimenpiteet
suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa:

-T1: ...
-T2 ...

—Tn: ...

Suojavaatimus voi myds kohdistua vastaavaan tietokoneohjelmatuotteeseen, joka kasittaa
ohjelmakoodivélineet tallennettuna tietokoneella Iluettavissa olevalle tallennusvalineelle tai
tietokoneella luettavissa olevaan, ohjelmakoodivalineet sisaltavaan, tallennusvalineeseen.

Edella olevassa esimerkissa keksintd voidaan implementoida kokonaisuudessaan geneerisen
tietojenkasittelyvalineen, kuten yleiskayttdisen tietokoneen, avulla. Jos keksintoon liittyy
tietojenkasittelyvalineiden ja muiden teknisten valineiden vuorovaikutusta (esimerkiksi
ladketieteelliset laitteet, mittausvalineet, optiikka), nama muut keksinnén toteutuksen kannalta
olennaiset tekniset vélineet on sisallytettdva itsendisiin suojavaatimuksiin. Suojavaatimusten
tasmallisyys (HmL 6 8) edellyttad, etta tallaisesta itsenéisesta suojavaatimuksesta on kaytava ilmi,
mitka piirteet ovat ohjelmallisesti toteutettuja ja mitka eivat ole.

Esimerkiksi pulssioksimetrid koskeva laite voidaan maaritelld suojavaatimuksessa ei-ohjelmallisten
ja ohjelmallisten piirteiden avulla seuraavasti:

2. Pulssioksimetri, tunnettu siitd, ettd pulssioksimetri kasittaa
— sdhkdmagneettisen detektorin
— véalineet seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi

a) vastaanotetaan sdhktmagneettisessa detektorissa ensimméinen ja toinen sahkémag-
neettinen sateilysignaali veren lapivirtauksesta kudoksessa vastaten kahta valon aallonpituutta

b) normalisoidaan mainitut séhkdmagneettiset signaalit normalisoitujen sahkémagneettisten
signaalien aikaansaamiseksi

C) maaritetddn happisaturaatio perustuen mainittuihin normalisoituihin s&hkdmagneettisiin
signaaleihin.

Pulssioksimetrin ohjelmallisten piirteiden méaarittelema tietokoneohjelmaa koskeva suojavaatimus
voidaan esittdd seuraavissa vaihtoehtoisissa muodoissa (M1, M2):
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ML1. Tietokoneohjelma, tunnettu siita, ettd se kasittdd ohjelmakoodivélineet, jotka on jarjestetty
saamaan suojavaatimuksen 2 mukaisen pulssioksimetrin suorittamaan suojavaatimuksen 2
mukaiset toimenpiteet a, b ja c suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa.

M2. Tietokoneohjelma, tunnettu siita, ettd se kasittdd ohjelmakoodivélineet, jotka on jarjestetty
saamaan suojavaatimuksen 2 mukainen pulssioksimetri  suorittamaan seuraavat
suojavaatimuksessa 2 maaritellyt toimenpiteet suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma
tietokoneessa:

a) vastaanotetaan sdhkOmagneettisessa detektorissa ensimmainen ja toinen sahktmag-
neettinen sateilysignaali veren lapivirtauksesta kudoksessa vastaten kahta valon aallonpituutta

b) normalisoidaan mainitut séhkdmagneettiset signaalit normalisoitujen séhkdémagneettisten
signaalien aikaansaamiseksi

C) maaritetadn happisaturaatio perustuen mainittuihin normalisoituihin s&hkdémagneettisiin
signaaleihin.

Jos keksintoon siséltyy useita vuorovaikuttavia tietojenkasittelylaitteita, on kunkin yksittisen
tietojenkasittelylaitteen toiminnat kyettava eritteleméaéan selkeasti vastaavassa suojavaatimuksessa.
Talloin on mahdollista méaaritella kutakin tietojenkasittelylaitetta vastaavaa tietokoneohjelmaa
koskeva suojavaatimus ilman sekaannuksen mahdollisuutta.

J.2.2 Patenttihakemuksen muuntaminen
hyddyllisyysmallihakemukseksi

Hyddyllisyysmallihakemus voidaan tehda myds muuntamalla samaa keksintdd koskeva vireilla oleva
patenttihakemus tai vireilla oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus
hyddyllisyysmallihakemukseksi. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdéd en&é sen jalkeen, kun
kymmenen vuotta on kulunut siita paivasta, jona patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva
hakemus katsotaan tehdyksi (HmL 8 8).

PRH arvioi patenttihakemuksen muuntamisen hyvaksyttavyyden hyddyllisyysmallihakemukseksi
muodollisen tarkastuksen jalkeen tehtavassa rekisteroitavyystarkastuksessa.

Patenttihakemuksesta muunnettu hyddyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana péaivana
kuin alkuperdinen hakemus. Hyddyllisyysmallihakemuksen kohteena on oltava sama keksint6 kuin
patenttihakemuksessa ja keksintd on esitetty jo silloin, kun patenttihakemus on tehty tai on
katsottava tehdyksi. Samalla keksinnolla ei tdssa yhteydessa tarkoiteta sitd, ettd hyodyllisyysmallin
rekisterdintid  olisi haettava patenttivaatimusten kanssa identtisilla  suojavaatimuksilla.
Patenttihakemusta hy6dyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa suojavaatimuksesta ei voi jattaa
pois patenttihakemuksessa keksinndn olennaisena piirteend ja sen toiminnan kannalta
valttAmattdmana esitettyd tunnusmerkkia (vuosikirjapdatos KHO:2020:18).

Patenttihakemus voidaan muuntaa vain yhdeksi hyodyllisyysmallihakemukseksi.
Patenttihakemuksen muuntaminen useaksi hyddyllisyysmallihakemukseksi ei olisi kolmansien
henkildiden oikeussuojan turvaamisen kannalta kohtuullista (KHO 3747/3/06, 21.12.2008).

Patenttihakemus jaa vireille, kun se muunnetaan hyddyllisyysmallihakemukseksi, ellei hakija
erikseen peruuta patenttihakemusta (HmL 8 8 2 mom.). Hyddyllisyysmallihakemuksen asiakirjoihin
litetdén jalienndés muunnettavan patenttihakemuksen ensimmaisena tulleista hakemusasiakirjoista
(selitys, patenttivaatimukset, piirustukset, tiivistelma, sekvenssiluettelo). Sen vuoksi nama
patenttihakemusta koskevat asiakirjat tulevat julkiseksi hyodyllisyysmallihakemuksen tullessa
julkiseksi, vaikka muunnettava patenttihakemus jaisi tulematta julkiseksi.

Jos jakamalla erotettu patenttihakemus muunnetaan hyddyllisyysmallihakemukseksi, taytyy
patenttihakemuksen jakamisen olla ratkaistu (jakaminen hyvéaksytaan tai jakamista ei hyvaksyta)
ennen Kkuin rekisterditavyystarkastus voidaan aloittaa, koska tekemispaivaltddn epéaselvaa
hakemusta ei voi rekisterdida.
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Hyddyllisyysmallihakemusta ei voi muuntaa patenttihakemukseksi, mutta siitd voidaan pyytaa
etuoikeutta patenttihakemukseen.

J.2.3 PCT-hakemuksen jatkaminen hy6dyllisyysmallihakemuksena

Hyddyllisyysmallihakemus voidaan tehda myo6s jatkamalla kansainvalista hakemusta (PCT-
hakemus) Suomen osalta hyddyllisyysmallihakemuksena (HmL 45 d §, ks. K.10).

Talloin hakijan on 31 kuukauden kuluessa kansainvalisesta tekemispaivasta tai siita paivasta, josta
etuoikeutta on pyydetty, annettava PRH:lle kansainvélisen hakemuksen suomen- tai ruotsinkielinen
kadannos tai, jos hakemus on laadittu suomen tai ruotsin kielelld, jaljennds hakemuksesta. Hakijan
on saman ajan kuluessa suoritettava rekisteréintimaksu.

Jos hakija on suorittanut rekisterointimaksun maaraajassa, han voi antaa vaadittavan kaannoksen
tai jaljenndksen kahden kuukauden lisdajan kuluessa edellyttaen, ettd lisamaksu suoritetaan
kyseisen lisdajan kuluessa.

Jollei hakemus 31 kuukauden maaraajassa taytad lain mukaisia edellytyksid, hakija voi kahden
kuukauden kuluessa edellda mainitusta maéardajasta lukien saattaa hakemuksensa
patenttiyhteistydsopimuksen sovellutussaantbjen hakemuksen muotoa ja siséltda koskevia
maarayksid vastaavaksi. Jollei hakija noudata saanndksia, hakemus katsotaan peruutetuksi
Suomen osalta.

PRH aloittaa PCT-hakemuksesta hyddyllisyysmallihakemuksena jatketun hakemuksen
rekisteroitavyystarkastuksen vasta 31 kuukauden kuluttua tekemis- tai etuoikeuspaivasta (HmL 45
d jaf 8), ellei hakija erikseen pyyda hakemuksen kasittelya tata ennen.

J.2.4 Hyodyllisyysmallihakemuksen jakaminen

Hyodyllisyysmallihakemuksen voi jakaa kahdeksi tai useammaksi hyodyllisyysmallihakemukseksi,
jos perusasiakirjassa on esitetty useita keksintoja (HmL 9 §, HmA 16 §, HmM 38-40 8). Jos hakemus
jaetaan keksintbjen epayhtenaisyyden vuoksi, uusi hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti
kuin alkuperainen hakemus vain, jos uusi hakemus on tehty viimeistaan kaksi kuukautta sen jalkeen,
kun alkuperédinen hakemus oli supistettu (HmA 16 §). Jakaminen voidaan suorittaa
sillensgjattopaatoksessd annetun maardajan kuluessa riippumatta siita, otetaanko hakemus
uudelleen kasiteltavaksi (HmM 39 8). Jakamisessa noudatetaan soveltuvin osin patenttihakemuksen
jakamisen ohjeita (ks. H.2)

PRH arvioi hyodyllisyysmallihakemuksen jakamisen hyvaksyttdvyyden muodollisen tarkastuksen
jalkeen tehtavassa rekisteroitavyystarkastuksessa.

J.3 Hyodyllisyysmallihakemuksen kéasittely PRH:ssa

J.3.1 Muodollinen tarkastus

Muodollisessa tarkastuksessa PRH tarkastaa, voidaanko hyo6dyllisyysmallihakemus siirtdd
rekisteroitavyystarkastukseen. Hakemuksesta tarkastetaan muun muassa mahdolliset valta- ja
siirtokirjat seka hakemukseen liittyvat maksut. PRH antaa hakemukselle tekemispéivan ja tarkastaa,
ettd etuoikeuspyyntd on tehty muodollisesti oikein, jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta
aikaisemmasta hakemuksesta.

Hyddyllisyysmallihakemuksessa etuoikeutta on pyydettava hakemuksessa (HmA 9 §), silla pyyntéa
ei voi tehdd enaa hakemuksen jattamisen jalkeen.

Jos hyodyllisyysmallin hakijalla tai haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hanella on oltava Euroopan
talousalueella asuva asiamies (HmL 10 §).
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Hyddyllisyysmallihakemusta tehtdessa on maksettava rekisteréintimaksu, joka kattaa rekisteréinnin
ensimmaiset nelja vuotta. Lisaksi hakijan on suoritettava lisamaksu jokaisesta viisi ylittavasta
suojavaatimuksesta. Tarkista voimassa olevan hinnaston mukaiset hyodyllisyysmallimaksut PRH:n
verkkosivuilta (ks. hinnasto).

J.3.1.1 Hyodyllisyysmallihakemuksen tekemispéiva
Tekemispaivan antamisen edellytyksena on (HmL 7 a 8), etta

1) hakemuksesta ilimenee, etta se on hyédyllisyysmallihakemus,

2) hakemuksessa on tiedot hakijasta tai hdnet voidaan tavoittaa, ja

3) hakemuksen yhteydessa annetut asiakirjat siséltavat sellaista, mikd on katsottava
selitykseksi tai kuvaksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai
hyodyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot tallaisen hakemuksen
tekemispaivasta, hakemusnumerosta seka patenttiviranomaisesta, jolle hakemus on tehty.

Hakemuksen tekemispaivaksi tulee yleensa se paiva, jona hyédyllisyysmallihakemus on saapunut
PRH:een. Tasta poiketen:

e Suomessa hyodyllisyysmallina jatketun kansainvalisen hakemuksen (ks. K)
tekemispaivaksi katsotaan kansainvélinen tekemispaiva (HmL 45 b §).

e Jaetun hakemuksen tekemispéaivaksi katsotaan kantahakemuksen tekemispéiva (HmL 9 8).
Jos kantahakemuskin on jaettu hakemus, jaetun hakemuksen tekemispaiva on
aikaisimman kantahakemuksen tekemispaiva.

o Patenttihakemuksesta muunnetun hyodyllisyysmallihakemuksen tekemispaivéksi katsotaan
kantahakemuksen tekemispaiva (HmL 8 8).

Tekemispaivaa voidaan siirtda (HmL 7 a §, HmL 7 b 8) vastaavissa tapauksissa, kuin
patenttihakemuksen kasittelyssé (ks. C.2.1.1).

J.3.2 Rekisterditavyystarkastus

Rekisteroitavyystarkastuksessa PRH tarkastaa, ettda hyddyllisyysmallihakemuksen selitysosa,
suojavaatimukset ja kuvat on laadittu saanndsten mukaisesti (HmL 12 8).

PRH tarkastaa, ettd hakemus kuvaa keksintda, jolle voidaan HmL 1 8§ mukaisesti myontaa
hyddyllisyysmalli, suojavaatimukset on laadittu tasmallisesti, esitetty keksintd on mahdollista
toteuttaa hakemuksen perusteella, suojavaatimusten kohteet ovat yhtenaisia, mahdollinen
muuntaminen tai jakaminen on tehty oikein ja ettd hakemusasiakirjoissa on hyodyllisyysmallilain
edellyttamét kd&nnokset. Hakemuksen sisaltdman keksinnén uutuuteen ja eroon aikaisemmin
tunnettuun ndhden PRH ei sen sijaan ota kantaa.

J.3.3 Vélipaatokset

Jos hyddyllisyysmallihakemus ei tayta lainsdadannon sille asettamia vaatimuksia, PRH antaa
valipdatoksen kahden kuukauden vastausajalla. Valipaatoksesséa ilmoitetaan havaitut puutteet
hakijalle ja kehotetaan korjaamaan ne maaraajassa. Tarvittaessa PRH antaa toisen valipaatoksen.

J.3.4 Hyodyllisyysmallihakemuksen jadminen sillensé ja
uudelleenkasittelypyynto

Jos hakija ei maardajan kuluessa anna lausumaa tai ryhdy toimenpiteisiin huomautetun
puutteellisuuden korjaamiseksi, hakemus jatetaan sillensd (HmL 13 8). Sillensé jatetty hakemus
otetaan uudelleen kasiteltavaksi, jos hakija sitd pyytdd sekd antaa lausumansa tai ryhtyy
toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja maksaa uudelleenkasittelymaksun (ks. hinnasto)
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sillensajattopaatoksessa annettuun maarapaivaan mennessa. PRH ottaa
hyodyllisyysmallihakemuksen uudelleen kasiteltavaksi vain kerran.

J.3.5 Hakemuksen hylkays

PRH hylkaa hyodyllisyysmallihakemuksen, jos hakijan antaman lausuman jalkeen viela on olemassa
rekisterdinnin este ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteesta, jollei ole aihetta antaa
uutta valipdatostd (HmL 14 8). Yleensa jos hakemus ei korjauskehotusten jalkeen tayta saadosten
sille asettamia vaatimuksia toisen valipaatoksen jalkeen, hakemus hylataan. Hylkayspaatokseen voi
hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen (ks. A.14).

J.3.6 Rekisterdinti ja sen uudistaminen

Kun hakemus tayttaa rekisteréinnin vaatimukset, hyodyllisyysmalli merkitaan
hyodyllisyysmallirekisteriin. PRH kuuluttaa rekisterdidyt hyodyllisyysmallit Hyodyllisyysmallilehdessa
ja hakija saa rekisterdintitodistuksen (HmL 17 8§, HmA 38 §). Julkaisu on saatavilla PRH:n
patenttitietopalvelusta.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia rekisterdintipaivasta lukien, 15 kuukauden kuluttua
hakemuksen tekemispéivasta tai etuoikeuspéaivasta tai hakemuksen ollessa hyddyllisyysmallina
jatkettu kansainvalinen hakemus 18 kuukauden kuluttua tekemispdivasta tai etuoikeuspéaivasta.
Ennen julkiseksituloa lopullisesti sillensa jadnyt hakemus ei tule julkiseksi. Ennen julkiseksituloa
hylatyn hakemuksen asiakirjat tulevat julkisiksi vain, jos hakija hakee muutosta hylkayspaatdkseen.
Hakijan pyynnosta asiakirjat tulevat julkisiksi ennen rekisterdintia (HmL 18 8).

Hakijan pyynnosta rekisterointia voidaan lykata enintdéan 15 kuukautta paivasta, jolloin hakemus on
tehty tai katsotaan tehdyksi. Lykkayspyyntd tehdddn hakemuskirjaan tehtavalla merkinnalla tai
kirjallisesti viimeistdan kahden kuukauden kuluessa tekemispdivasta (HMA 5 §8). On syyta
huomioida, ettd PRH voi rekisterbida hyddyllisyysmallin alle kahdessa kuukaudessa, jos
hakemusasiakirjassa ei ole lykkayspyyntda. Rekisteroinnin lykkays on maksullinen (ks. hinnasto).

Rekisterdinti on voimassa enintddn 10 vuotta hyddyllisyysmallihakemuksen tekemispaivasta:
Rekisterdintimaksulla hakemus on voimassa 4 vuotta tekemispaivasta. Taman jalkeen rekisterginti
voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti, ensin neljaksi ja sitten kahdeksi vuodeksi. Rekisterdinnin
uudistaminen on maksullinen (ks. hinnasto).

J.3.7 Hyo6dyllisyysmallijulkaisut

Hyddyllisyysmallin rekisterdinnin yhteydessa PRH laatii hyddyllisyysmallijulkaisun, joka sisaltaa
keksinnon selityksen, suojavaatimukset seka mahdolliset piirustukset. Jos
hyodyllisyysmallihakemus tulee julkiseksi ennen rekisteréintid, PRH laatii hyodyllisyysmallin
hakemusjulkaisun. Jos hyodyllisyysmalli pidetddn mitatointivaatimuskasittelyn jalkeen voimassa
osittain mitatoitynd, PRH julkaisee hyodyllisyysmallin uudestaan muutettuna. PRH tekee oikaisuna
maksutta korjausjulkaisun, jos julkaisussa on PRH:n tekema virhe tai virhe, joka PRH:n olisi pitanyt
huomata ennen julkaisun tekemistéa.

PRH:n laatimien hyddyllisyysmallien hakemusjulkaisujen ja hyddyllisyysmallijulkaisujen tyypit (kind
codes) ovat seuraavat:

Ul — Hyddyllisyysmallin hakemusjulkaisu

U9 - Hyodyllisyysmallin hakemusjulkaisun siséltéa korjattu
Y1 - Hyodyllisyysmallijulkaisu

Y8 - Hyddyllisyysmallijulkaisun kansilehden tietoja korjattu
Y9 — Hyodyllisyysmallijulkaisun sisaltéa korjattu

Z1 — Muutettu hyodyllisyysmallijulkaisu
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Z9 — Muutettua hyodyllisyysmallijulkaisua korjattu

J.3.8 Hyodyllisyysmallitutkimus

Hakija tai, sen jalkeen kun hyodyllisyysmallihakemus on tullut julkiseksi tai hyddyllisyysmalli on
merkitty rekisteriin, kuka tahansa voi kirjallisesti pyytdd PRH:lta tutkimusta. Tutkimustuloksen
perusteella tutkimuksen pyytgja voi itse arvioida, tayttddko hakemuksen tai hyodyllisyysmallin
kohteena oleva keksintd hyddyllisyysmallioikeudesta sdédetyn lain 2 §:n 1 momentin vaatimukset
(HmL 12 8). Hyodyllisyysmallitutkimus voidaan tehda myo6s hyodyllisyysmallille, jonka rekisterdinti ei
ole enaa voimassa.

Tutkimuksen tilaajan on suoritettava maksu (ks. hinnasto). Tutkimus suoritetaan
hyddyllisyysmalliasetuksen 24 a 8:n maéaritteleméassa laajuudessa. Tutkimuksessa noudatetaan
samoja periaatteita kuin patenttihakemusta tutkittaessa ja tutkimus perustuu kaytéssa olevaan
julkiseksi tulleeseen aineistoon.

Samassa hakemuksessa ei saa hakea hyddyllisyysmallioikeutta kahteen tai useampaan toisistaan
rippumattomaan keksintoon (HmL 9 §). Taman vuoksi HmL 12 §:n mukaista tutkimustakaan ei
paasaantoisesti tehda kuin yhdelle yhtenaiselle keksinndélle.

Tutkimustulos esitetaan tutkimusraporttina, josta kay ilmi tutkitut patenttiluokat ja lI6ytyneet julkaisut.

Tutkimustuloksesta annetaan pyydettdessa maksua vastaan erillinen lausunto. Lausunnossa
selostetaan, mita tutkimuksessa esille tulleista julkaisuista kay ilmi (HmA 24 a 8). PRH ei kuitenkaan
ota tutkimuksessa kantaa keksinnén uutuuteen ja keksinnéllisyyteen.

Hyddyllisyysmallitutkimuksen tutkimusraportti ja mahdollinen lausunto annetaan hakemuksen
kielella ja ne liitetaédn hyodyllisyysmallihakemuksen tai hyodyllisyysmallin asiakirjoihin. Siten ne
tulevat julkiseksi hyddyllisyysmallihakemuksen tullessa julkiseksi.

Kun hyddyllisyysmallitutkimusta pyydetddn hakemusta jatettdessd, PRH ottaa hakemuksen
rekisteroitavyystarkastukseen kuukauden kuluttua tutkimusraportin l&ahettdmisestd. Hakijalle
annetaan nain mahdollisuus tehdda muutoksia suojavaatimuksiin tutkimuksen tulosten perusteella
ennen rekisteroitavyystarkastusta.

J.4 Rekisterd6innin mitatdéintivaatimus

J.4.1 Mitatointivaatimuksen tekeminen

Kuka tahansa voi tehda vaatimuksen hyddyllisyysmallin rekisterdinnin julistamiseksi mitattomaksi
seuraavilla HmL 19 &:sté ilmenevilla perusteilla:

1) rekisterdinti tarkoittaa keksint6a, joka ei tdytd HmL 1 §:n 2—4 momentissa ja HmL 2 §:ss&a
saadettyja vaatimuksia;

2) rekisterginti tarkoittaa keksintda, jota ei ole niin selvasti esitetty, ettd ammattilainen voi sen
perusteella kayttaa keksintoa,

3) hyoddyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mik& ei kaynyt selville alkuperaisesta
hakemuksesta;

4) patenttihakemusta hyodyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu HmL 8
tai 8 a §:ssé sdadettyja vaatimuksia; tai

5) suojavaatimuksia on laajennettu hyddyllisyysmallioikeuden rekisterdinnin jalkeen.

Mitatointivaatimus voidaan tehd& hyodyllisyysmallin rekisterdinnin voimassaoloaikana tai sen
jalkeen. Mitatointivaatimus on tehtavd PRH:lle kirjallisesti ja siind on esitettdva ne seikat, esim.
julkaisut, joihin mitatointivaatimus perustuu. Mitatointivaatimus on maksullinen. Maksamatonta
mitatdintivaatimusta ei kasitella.
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J.4.2 Mitatdintivaatimuksen kasittelyssa paatosta edeltavat vaiheet

PRH lahettaa mitatointivaatimuksen liitteineen hyddyllisyysmallin haltijalle, jolla on kolme kuukautta
aikaa antaa lausumansa asiasta (HmM 43 8). Jos hyodyllisyysmallin haltija ei vastaa
lausumapyyntdon, hyddyllisyysmalli mitatdidaan (ks. J.4.3).

Mitatdintivaatimuksen tekijélle varataan mahdollisuus antaa lausumansa hyddyllisyysmalliin haltijan
lausumaan. Tahan lausumaan rekisterdinnin haltija voi antaa lausumansa, joka lahetetaan tiedoksi
mitatdintivaatimuksen tekijalle. Naissa lausumapyynndissa vastausaika on kaksi kuukautta.

PRH voi harkintansa mukaan viela jatkaa kirjeenvaihtoa rekisteréinnin haltijan toisen lausuman
jalkeen. Hyddyllisyysmallin haltijalle varataan lahtbkohtaisesti viimeisenda mahdollisuus antaa
lausumansa ennen asian ratkaisemista. Ylimaaraisilla kirjeenvaihtokierroksilla kirjeenvaihto voidaan
paattdd myos mitatdintivaatimuksen tekijan lausumaan, jos ei ole syytd jatkaa kirjeenvaihtoa,
esimerkiksi kun vain toistetaan aiemmin esitettyd argumentteja.

J.4.3 Mitatointivaatimuksen ratkaiseminen

Jos hyddyllisyysmallin haltija ei anna lausumaansa mitatdintivaatimuksen johdosta annetussa
maaraajassa, PRH katsoo, ettd hyodyllisyysmallin haltija ei vastusta mitatéintivaatimusta, ja julistaa
rekisteréinnin mitattémaksi.

Jos hyddyllisyysmallin haltija vastustaa mitatdintivaatimusta, PRH:n tutkii mitatdintivaatimuksen.

PRH huomioi ainoastaan osapuolten esille tuomat asiat ja heidén esittamansad materiaalin
mitatointivaatimuksen kasittelyssa.

Jos jompikumpi osapuolista jattda kayttamatta mahdollisuutensa antaa lausuma, PRH ratkaisee
asian siihen mennessa toimitettujen asiakirjojen perusteella. Jos hyodyllisyysmallin haltija on
pyytanyt hyodyllisyysmallin osittaista mitatdintia toimittamalla PRH:lle uuden, suojapiirilta supistetun
suojavaatimuksen, PRH tutkii mitatdintivaatimuksen tdman uuden vaatimuksen pohjalta.

PRH ratkaisee asian itsenéisen suojavaatimuksen perusteella. PRH ei arvioi hyddyllisyysmallin
pysyttadmista voimassa muutetussa muodossa epaitsendisiin vaatimuksiin sisaltyvien lisapiirteiden
perusteella.

Mitatointivaatimuksen ratkaisuna hyodyllisyysmallin rekisterdinti mitatdidaan kokonaan, rekisterdinti
mitatdidaan osittain, kun rekisteroéinti pysytetaan voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena tai
mitatointivaatimus hylataan.

PRH toimittaa p&atoksen kirjallisesti kaikille osapuolille. Paatdokseen liitetdan valitusosoitus, jos
paatoksesta voi valittaa. PRH:n paatdksista valittaminen on tarkemmin kuvattu kohdassa A.14.
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K. Kansainvalinen patenttihakemus (PCT)

Patenttiyhteistydsopimus (Patent Cooperation Treaty, PCT) mahdollistaa kansainvalisen
patentinhaun aloittamisen yhdella hakemuksella.

PCT-hakemus pannaan vireille valitussa vastaanottavassa virastossa ja tutkitaan kansainvalisen
viranomaisen toimesta. Kansainvalisen vaiheen jalkeen PCT-hakemuksella voi hakea patenttia
halutuissa kansallisissa tai alueellisissa patenttivirastoissa. Kansainvalisen hakemuksen
lopputuloksena ei siis ole kansainvalinen patentti tai maailmanpatentti, vaan joukko kansallisia
patentteja.

PCT-hakemus voidaan panna vireile PRH:n kautta. PRH toimii talldin vastaanottavana
viranomaisena (Receiving Office, RO, ks. K.5). Suomalainen hakija voi valita PRH:n myd&s
kansainvaliseksi uutuustutkimusviranomaiseksi (International Searching Authority, ISA, ks. K.6) ja
kansainvdlisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaiseksi (International Preliminary Examining
Authority, IPEA,  ks. K.9). PRH toimi myds taydentdvana kansainvalisena
uutuustutkimusviranomaisena (Supplementary International Searching Authority, SISA, ks. K.8)

Tassa Patenttik&sikirjan osassa kuvataan PCT-hakemuksen muodollisia vaatimuksia ja kasittelyn
vaiheita, kun PRH toimii RO-, ISA-, IPEA- tai SISA-viranomaisena.

K.1 PCT-hakemuksen tekeminen ja muu asiointi
kansainvalisen vaiheen aikana

K.1.1 PCT-hakemuksen jattaminen PRH:een

PCT-sovellutussaannon 19 mukaisesti PRH on toimivaltainen toimimaan vastaanottavana
viranomaisena (Receiving Office, RO/FI) silloin, kun hakijan kansalaisuus tai kotipaikka on Suomi.
Jos hakijoita on kaksi tai useampi, riittdd, ettd yhdelld hakijoista on Suomen kansalaisuus tai
kotipaikka Suomessa. Lisaksi jotta PRH voi toimia vastaanottavana viranomaisena, tulee
hakemuksen olla jatetty suomen, ruotsin tai englannin kielella sovellutussaannén 12.1(a) mukaisesti.
Jos hakemus on jatetty PRH:een sellaisella kielella, jota PRH ei vastaanottavana viranomaisena
hyvaksy, mutta jonka WIPO vastaanottavana viranomaisena (RO/IB) hyvaksyy, PRH lahettaa
hakemuksen hakijan pyynnostd WIPOon. Tallbin katsotaan, ettd PRH on vastaanottanut
hakemuksen WIPOn kansainvélisen toimiston (RO/International Bureau, RO/IB) puolesta.

PCT-hakemus on mahdollista jattdd PRH:lle sahkdisesti Patenttiasiointi- ja ePCT -ohjelmilla seka
sahkopostilla tai postitse tai tuomalla se asiakaspalveluun virka-aikana. Hakija saa automaattisen
vastaanottoilmoituksen, kun hakemus on jatetty sdhkoisesti. Kun hakemus on jatetty paperisena tai
sahkopostilla hakijalle l1ahetetdan vastaanottoilmoitus lomakkeen PCT/RO/125 muodossa.

Vastaanottava viranomainen ldhettad WIPOn kansainvdliselle toimistolle (IB) s&hkoisen
hakemuskopion. Jos hakija on pyytanyt vastaanottavaa viranomaista valmistelemaan ja
lAhettdm&én etuoikeustodistuksen kansainvaliselle toimistolle, se tehddan ja l|dhetetddn, kun
etuoikeustodistusmaksu ja l&hettdmismaksu on maksettu.

K.1.2 Muiden asiakirjojen toimittaminen kansainvalisen vaiheen aikana

Hakijan on mahdollista antaa vireillepanon jalkeisia asiakirjoja ja tehda esimerkiksi patentoitavuuden
esitutkimuspyyntoé (Demand) Patenttiasiointi- ja ePCT-ohjelmilla sekd sahképostilla tai postitse, tai
tuomalla asiakirjat asiakaspalveluun.

Hakijalla on artiklan 19 mukaisesti yksi mahdollisuus muuttaa vaatimuksia kansainvalisessa
vaiheessa (ks. K.6.7).
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Hakija voi esittda ISA-vaiheen jalkeen epévirallisia huomautuksia, jotka toimittaa vain IB:lle (ks.
K.6.8).

Patentoitavuuden esitutkimuspyynnon (Demand) tekemista kasitellaan kappaleessa K.9.1.

K.1.3 Hakemustietojen muutokset

Kansainvéalisen vaiheen aikana kaikkiin Request- ja Demand -lomakkeiden tietoihin voidaan tehd&
muutoksia 30 kk ajan aikaisimmasta etuoikeudesta tai, jos hakemuksessa ei ole pyydetty
etuoikeutta, kansainvalisesta tekemispaivasta.

PRH suosittelee lahettamaan muutospyynnot ensisijaisesti kansainvaliselle toimistolle (WIPO), joka
lahettdd ne tiedoksi PRH:lle. Pyynnodn voi halutessaan toimittaa myds PRH:lle, joka valittéaa sen
kansainvdliselle toimistolle.

K.2 PCT-hakemusta koskevat maksut

Ajantasainen hinnasto PCT-asioissa perittavista maksuista 16ytyy PRH:n kotisivuilta. PCT:n RO- ,
ISA- ja IPEA-vaiheen maksut maksetaan vastaanottavan viranomaisen eli PRH:n tilille. PCT-
hakemusta tehtdessé on maksettava ainakin lahettdmismaksu, kansainvélinen hakemusmaksu ja
uutuustutkimusmaksu. Maksut on suoritettava yhden kuukauden kuluessa hakemuksen
vastaanottamisesta. Jos PRH:a on pyydetty tekemaan ja lahettdmaan etuoikeustodistus, siihen
littyvat maksut on suoritettava 16 kk kuluessa etuoikeuspaivasta.

Jos maksuja ei suoriteta maaraajassa, PRH lahettdd hakijalle lomakkeen PCT/RO/133, jolloin
hakijalla on viela mahdollisuus suorittaa maksut. Maksut on siind tapauksessa suoritettava yhden
kuukauden kuluessa ilmoituksen lahettamisesta. Maksujen lisdksi PRH perii viivastysmaksun.

Jos hakija on jattdnyt PCT-hakemuksen sahkoisesti Patenttiasiointi- tai ePCT-ohjelmalla, saa hén
alennusta hakemusmaksusta maksuasetuksen liitteen mukaisesti.

ISA-vaiheen maksuista ja mahdollisesta uutuustutkimusmaksusta tehtdvastd palautuksesta
kerrotaan tarkemmin kappaleessa K.6.2. IPEA-vaihetta koskevia maksuja kasitelladn kappaleessa
K.9.2.

K.3 PCT-hakemus ja sen liitteet

PCT-hakemus koostuu hakemuslomakkeesta, selityksestda, yhdestd tai useammasta
patenttivaatimuksesta, tiivistelmastd ja mahdollisista piirustuksesta tai piirustuksista seka
mahdollisista muista liitteista. Keksinndn selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelma on laadittava
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos mukana on piirustuksia, myos kuviotekstien tulee olla
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kuitenkin jos muut hakemuksen osat ovat suomeksi, kuviotekstit
eivat voi olla ruotsiksi ja sama toisin pain. Tiivistelm& seka piirustusten kuviotekstit voivat myés olla
englanniksi, vaikka muut hakemuksen osat olisivat suomeksi tai ruotsiksi.

K.3.1 Hakemuslomake

Hakemuslomakkeena kaytetdan aina englanninkielistda Request-lomaketta ja se taytetddn
englanniksi (PCT/R0O/101).

Hakemuslomakkeessa olevan keksinndn englanninkielisen nimityksen on oltava sama kuin
selityksesséd hakemusta jatettdessa, jos jatetty englanniksi. Jos hakemus on jatetty suomeksi,
nimityksen on oltava sama kuin selityksen englanninkielisessa kaannoksessa.

Hakemuslomakkeessa ilmoitetaan hakijan tai hakijoiden nimi- ja osoitetiedot. Yhden hakijan
on oltava Suomen kansalainen ja/tai kotipaikka oltava Suomessa.

Lomakkeessa ilmoitetaan myds keksijan tiedot. Keksijan on oltava luonnollinen henkil6 (ei voi olla
oikeushenkil®). Keksijan nimed ja osoitetta ei tarvita, mutta tietojen antaminen on suositeltavaa
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hakemuslomakkeessa, koska siirryttaessa kansalliseen vaiheeseen useimmat nimetyt (valitut)
valtiot vaativat jossain hakemuksen kasittelyvaiheessa keksijan tiedot. Jos keksija on myods hakija,
ilmoitetaan henkilon tiedot vain kerran.

Asiamiehena voi toimia kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkild, jonka kotipaikka on Euroopan
talousalueella (ETA). Jos hakemuksessa on yhteinen edustaja, hanella on oltava kansalaisuus ja/tai
kotipaikka sopimusvaltiossa. Jos yhteista edustajaa tai asiamiestd ei ole nimetty, katsotaan
yhteiseksi edustajaksi ensimmainen hakija, joka on oikeutettu tekemaan PCT-hakemus
vastaanottavalle viranomaiselle ja posti lahetetdéan sinne. Hakemuslomakkeessa voidaan myoés
antaa kirjeenvaihto-osoite "address for correspondence”, jos yhteista edustajaa tai asiamiesté ei ole
ja kirjeenvaihto halutaan tiettyyn osoitteeseen.

Aikaisemman hakemuksen, josta pyydetaan etuoikeutta, on oltava WTO:n jasenmaasta ja/tai
Pariisin yleissopimukseen (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883)
kuuluvasta -sopimusvaltiosta tai sopimusvaltiota varten tehdystd hakemuksesta. Etuoikeutta voi
pyytaa myo6s alueellisesta patenttihakemuksesta (esim. EPO, ARIPO) edellyttden, ettd vahintaan
yksi alueellisen patenttisopimuksen jdsenmaa on Pariisin yleissopimuksen tai WTO:n jasen.
Etuoikeuspyynndssa on mainittava seuraavat tiedot: tekemispaiva, numero, maa.

Hakemuslomakkeella valitaan myds tutkiva viranomainen (ISA). Jos hakija haluaa, ettd aikaisempaa
tutkimustulosta kaytetaan tutkimuksessa hyvaksi, on tama ilmoitettava hakemuslomakkeessa.
limoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos PRH toimii seka vastaanottavana etta tutkivana viranomaisena
ja etuoikeushakemus on tutkittu PRH:ssa. Hakija voi lomakkeella myds kieltdd aikaisempien
tutkimustulosten hyddyntamisen.

Hakijalla on mahdollisuus pyytda PRH:ta vastaanottavana viranomaisena valmistelemaan ja
l&hettdm&éan etuoikeutena toimivasta kansallisesta hakemuksesta tai PRH:lle tehdysta aiemmasta
PCT-hakemuksesta laaditun etuoikeustodistuksen kansainvéliselle toimistolle (WIPO). Hakija voi
hakemuslomakkeella ilmoittaa access-koodin ja pyytdd kansainvalistd toimistoa noutamaan
etuoikeustodistukset DAS-jarjestelmésta. Hakija voi myds toimittaa etuoikeustodistuksen itse
kansainvéliselle toimistolle tai liittdé sen osaksi hakemustaan, jolloin vastaanottava viranomainen
lahettdéd sen eteenpain kansainvaliselle toimistolle.

Hakemuslomakkeessa hakija voi myds antaa ilmoituksia (declarations) kansallisille viranomaisille
littyen PCT-hakemuksen jatkamiseen kansallisessa vaiheessa (ks. K.10), liittyen esimerkiksi
oikeuteen hakea ja saada patentti keksintoon. WIPOn kansainvalinen toimisto tarkistaa ilmoitukset.

Tarkistuslistassa  ilmoitetaan  hakemuksen eri  osien sivuméarat, joita verrataan
maksulaskelmasivulla ilmoitettuun maaréaén. Jos kokonaissivumaara ylittda 30 sivua, sen ylittavista
sivuista peritddn kansainvalisestd maksusta lisamaksu.

Lomakkeella ilmoitetaan myds liitteené olevat asiakirjat.

Hakemuslomakkeella ilmoitetaan tiivistelman kanssa julkaistava kuvio. Jos tiivistelmasivulla
ilmoitetaan julkaistavan kuvion numero, sen on oltava sama kuin hakemuslomakkeessa mainittu
kuvio. Kuvion numero ei kuitenkaan ole pakollinen tieto.

Hakemuksen kieli ilmoitetaan myds hakemuslomakkeella. PRH voi ottaa vastaan vain hakemuksia,
jotka on laadittu suomen, ruotsin tai englannin kielell&.

Vahintdan yhden hakijan on allekirjoitettava hakemuslomake. Hakijan sijasta sen voi allekirjoittaa
myo6s asiamies.

Hakija voi ilmoittaa hakemukseen kuuluvien mikro-organismien talletustodistukset osaksi selitysta
tai erilliseksi osaksi. Jos talletustiedot ovat selityksen osana, niiden taytyy olla hakemuksen kielella
ja kdannods englanninkielella (sovellutussaannot 12.3 ja 12.4). Hakijan on suositeltavaa tayttaa
lomake RO134.

Hakijalla on mahdollisuus liittda hakemukseen sekvenssiluetteloita, ks. K.3.10.
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K.3.2 Selitys

Jos selitys on englanninkielinen (julkaisukieli), sovellutussddnnén 11 mukaan selityksen alussa on
oltava keksinndn nimitys ja sen on oltava identtinen hakemuslomakkeen ensimmaisella sivulla
mainitun nimityksen kanssa.

K.3.3 Vaatimukset

Vaatimukset taytyy erottaa muusta hakemuksesta niin, ettd vaatimukset alkavat uudelta sivulta.
Vaatimukset taytyy olla numeroitu arabialaisin humeroin juoksevasti ja sivujen numerointi jatkuu
selityksen sivujen numeroinnista juoksevasti.

K.3.4 Tiivistelma

Tiivistelmé&n tekstin tulisi olla 50 - 150 sanaa. Jos tiivistelmd puuttuu, PRH vastaanottavana
viranomaisena pyytaa hakijaa toimittamaan sen. Tiivistelm&n lopussa voi olla kuvion numero, joka
tulee julkaista tiivistelman kanssa.

K.3.5 Piirustukset

Piirustukset eivét ole pakollinen hakemuksen osa. Jos piirustukset on toimitettu, niiden on oltava
julkaisukelpoiset, eli esimerkiksi sivujen numeroinnin, kuvioiden numeroinnin seka kuvien asettelun
tulisi olla ohjeiden mukaisia. (sovellutussaannot 11.10-11.13; The PCT applicant’s Guide, AG, luku
5)

K.3.6 K&annos

Jos tutkivaksi viranomaiseksi on valittu EPO ja hakemus jatetty suomeksi tai ruotsiksi,
englanninkielinen k&d&nnos on toimitettava yhden kuukauden kuluessa vastaanottamispaivasta. Jos
ISA-viranomaiseksi on valittu PRH tai PRV, kdannds on toimitettava julkaisua varten 14 kuukauden
kuluessa.

K.3.7 Maksulaskelma

Maksulaskelma on hakemuksen liite, mutta ei pakollinen osa hakemuslomaketta. Jos hakemusta ei
olla maksettu, tehdaan asiasta valipaatdés (PCT/R0O/102), joka lahetetaan hakijalle, jos tutkivana
viranomaisena on ISA/FI ja hakijan lisdksi kansainvéliselle toimistolle (WIPO).

K.3.8 Etuoikeustodistus

Jos hakija on liittanyt paperimuotoiseen hakemukseensa etuoikeustodistuksen, RO lahettaa sen
maksutta kansainvaliselle toimistolle (IB), mutta, jos etuoikeustodistus saapuu RO:lle mydhemmin,
ottaa RO etuoikeustodistuksen lahettamismaksun ja l&hettdé todistuksen kansainvéliselle toimistolle
(IB). Etuoikeustodistuksen voi toimittaa myds suoraan IB:lle.

K.3.9 Aiemmat tutkimustulokset

Hakija voi liittdd hakemukseensa etuoikeushakemusta koskevat tutkimustulokset ja pyytda, etta
vastaanottava viranomainen l|dhettdd ne eteenpdin tutkivalle viranomaiselle. Hakija voi
hakemuslomakkeessa myds pyytdaa vastaanottavaa viranomaista toimittamaan tutkivalle
viranomaiselle etuoikeushakemuksena olevan kansallisen tai PRH:lle jatetyn kansainvalisen
hakemuksen tutkimustulokset, jos kyseessd on ISA/SE tai ISA/EP, jolloin vastaanottava
viranomainen valmistelee asiakirjat ja l&hettaa ne tutkivalle viranomaiselle. Kun hakija on valinnut
tutkivaksi viranomaiseksi ISA/FI:n, hanen ei tarvitse erikseen pyytaa tutkivaa viranomaista
hytdyntamaan aiempia tutkimustuloksia, jos hakemuksessa on kansallinen etuoikeushakemus.
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Hakija voi kuitenkin kieltdd tutkivaa viranomaista (ISA/FI) kayttamastd hyoddyksi aiempia
tutkimustuloksia.

K.3.10 Sekvenssiluettelot

Vastaanottavana viranomaisena PRH hyvéaksyy PCT-hakemuksen jattdmisen sahkoisesti joko
Patenttiasiointi- tai ePCT-ohjelmalla. Kun hakemus jatetdan ePCT:n kautta, hakijan ei ole
mahdollista liittda sekvenssiluetteloa vain tutkimukseen (search purposes only), vaan silloin
sekvenssiluettelo on aina osa hakemusta (ja osa selitysta).

Mukaan laitettava sekvenssiluettelo tulee laatia voimassa olevan WIPOn standardin mukaisesti
(WIPO ST.26, 01.07.2022 alkaen). Tama standardi edellyttdd sekvenssiluettelon toimittamista XML-
muodossa. Standardin vaatimuksia on kuvattu tarkemmin kappaleessa B.9.4.

Sekvenssiluettelon tulee olla merkitty erilliseksi osaksi osana selitysta PCT-hakemuslomakkeen
tarkistuslistassa.

Sekvenssiluettelo, joka muodostaa osan kv. hakemusta on jatettdva samaan aikaan hakemuksen
kanssa, myohemmin tullut sekvenssiluettelo kasitellaan sovellutussdannon 20.5 mukaisesti.

ST.26 mukaisessa XML-muodossa olevasta sekvenssiluettelosta ei oteta maksua.

Jos hakija toimittaa erillisen sekvensseja sisaltavéan tiedoston samaan aikaan hakemuksen kanssa,
mutta muussa kuin ST.26 edellyttdmassa XML-muodossa (esim. pdf- tai tekstimuodossa),
vastaanottava viranomainen (RO) tarvittaessa varmistaa hakijalta, onko tarkoituksena siséllyttaa
tiedoston sisaltd osaksi selitysosaa. Selitysosaan liitettavista sivuista otetaan maksu jokaiselta yli 30
menevalta sivulta.

Vastaanottava viranomainen (RO) lahettdd WIPOnN kansainvéliselle toimistolle (I1B) kaikki toimitetut
elektroniset tiedostot, jotka sisdltavat sekvenssejd myds muussa tiedostomuodossa kun ST.26
mukaisessa XML-muodossa.

Tarkempaa ohjeistusta sekvenssiluetteloiden toimittamisesta on saatavilla ISAlta tai esim. PCT
Applicant’s Guide:sta (AG).

K.3.11 Mikro-organismitalletukset

Jos keksintd koskee biologista materiaalia tai keksintda toteutettaessa on kaytettava biologista
materiaalia, jota ei ole yleisesti saatavissa ja jota ei voida esittaa hakemusasiakirjoissa siten, etta
ammattilainen niiden perusteella voi kayttaa keksintdd, nayte biologisesta materiaalista on
talletettava 1977 tehdyn mikro-organismien tallettamisen kansainvalistd tunnustamista
patentinhakumenettelyssa koskevan sopimuksen (ns. Budapestin sopimus) mukaisesti. Osa PCT-
maista edellyttaa, etta talletus on tehty viimeistadn hakemuksen tekemispaivana.

Jos PCT-hakemuksessa on tarpeen viitata talletettuun biologiseen materiaaliin, on suositeltavaa
liittda tieto talletuksesta osaksi selitystd. Siina tapauksessa hakija tayttdd lomakkeen PCT/RO/134
numeroituna osaksi selitysta (selityksen lopussa), jolloin ei tehda merkintaa lomakkeen PCT/RO/101
kohdassa Box No IX. Hakija voi halutessaan myds ilmoittaa tiedot erillisella sivulla tai lomakkeella
PCT/RO/134 (ei selityksessd), siind tapauksessa PRH huomauttaa hakijalle, ettd tietyt valtiot
vaativat viittaukset talletuksiin osaksi selitysta.

Jos selityksen osana on biologista materiaalia koskevat talletustiedot, niiden taytyy olla hakemuksen
kielella ja kd&dnndksen englanninkielelld (sovellutussdénnot 12.3 ja 12.4).

K.3.12 PCT Direct-kirje

Hakija voi l&hettdd hakemuksen liitteend PCT Direct -kirjeen, jossa voi esimerkiksi kommentoida
etuoikeushakemuksen uutuus- ja patentoitavuustutkimuksessa tutkijan esille tuomia seikkoja ja
perustella PCT-hakemuksen vaatimusten patentoitavuutta tai hakemukseen tai erityisesti



http://www.prh.fi/patenttiasiointi

137

vaatimuksiin tehtyjd muutoksia. Nama kommentit ovat epavirallisia eivatka ole osa hakemusta, mutta
ne julkaistaan WIPO:n Patentscope -tietopalvelussa. PCT-Direct — palvelu on kaytettavissa, kun
etuoikeushakemuksessa ja PCT-hakemuksessa on sama tutkiva viranomainen (esim. kansallinen
Fl-hakemus etuoikeutena ja PCT-hakemuksessa on valittuna ISA/FI). PCT Direct-palvelu on
kaytdssa ISA/Fl:ssa ja ISA/EP:ssa, mutta ei ISA/SE:ssa. PCT-hakemusta tutkiva tutkijainsindori
ottaa kommentit huomioon tehdessdan uutuustutkimusta ja voi viitata kirjallisessa lausunnossaan
PCT Direct -kirjeeseen.

K.3.13 Pre-conversion format

Jos hakemuksen teksti on tehty esim. word-ohjelmalla ja muunnettu PDF- tai XML-asiakirjaksi seka
hakemus sisaltaa taulukoita tai kemiallisia kaavioita, on suositeltavaa laittaa liitteeksi hakemukseen
asiakirja myos alkuperaisessd muodossa (ns. pre-conversion format). Hakija voi 30 kk kuluessa
etuoikeudesta pyytaa vastaanottavaa viranomaista ottamaan kayttéon alkuperdisen hakemuksen
tekstin ennen muuntamista (WIPO Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty,
Al, Section 706).

K.3.14 Lisenssi

Hakijalla on mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa lisenssisopimuksen solmimiseen liittamalla
hakemukseen lomakkeen PCT/IB/382 tai toimittamalla lomakkeen 30 kk etuoikeudesta WIPOlle.

K.4 Puutteellisen tai virheellisen hakemuksen korjaaminen

K.4.1 Virheiden oikaisu

limeisen virheen oikaisua (sovellutussaantd 91) on pyydettdva toimivaltaiselta viranomaiselta;
Toimivaltainen viranomainen on RO, jos pyynt0 koskee hakemuslomaketta, taikka ISA tai IPEA jos
pyyntd koskee selitystda, vaatimuksia tai piirustuksia. Tiivistelmaan ei voi pyytaa ilmeisen virheen
oikaisua. Pyyntd on esitettava 26 kk kuluessa etuoikeuspaivasta.

Hakija voi tehd& ilmeisen virheen (obvious mistake) oikaisupyynnon sovellutussddnnon 91 mukaan
ja lahettaa pyynnon seké materiaalin PRH:een esimerkiksi séhkdisesti SFD-lahetyksena

My6s PRH voi RO:n, ISAn tai IPEANn ominaisuudessa huomauttaa ilmeisesta virheestd, jos sellainen
huomataan (lomake PCT/RO/108).

Jos pyyntd on hylatty RO:ssa, ISA:ssa tai IPEA:ssa, voi asiakas pyytad WIPOa julkaisemaan hylatyt
sivut maksua vastaan.

K.4.2 Puuttuvan osan sisallyttaminen hakemukseen viittauksella

Sovellutussdannot sisaltavat poikkeusmenettelyn tilanteeseen, jossa hakemuksesta puuttuu selitys,
vaatimukset tai piirustukset kokonaan tai osittain (incorporation by reference of missing elements or
parts, sovellutussaantd 20.5). Paasaantoisesti uuden materiaalin lisddminen johtaa kansainvélisen
tekemispaivan siirtymiseen siihen ajankohtaan, kun uudet osat on toimitettu. Jos kuitenkin PCT-
hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, josta puuttuvat hakemuksen osat
iimenevat kokonaisuudessaan, hakija voi sisallyttdd ne PCT-hakemukseensa erillisella pyynndlla ja
sdilyttaa kansainvalisen tekemispdaivan. Edellytyksena on, ettd etuoikeutta on pyydetty request -
lomakkeen (PCT/RO/101) kohdassa VI. Puuttuvien osien taytyy ilmeté etuoikeushakemuksesta
sellaisenaan, kun PCT-hakemus jatettiin.

PRH voi varata hakijalle kahden kuukauden maéardajan pyynnon esittdmiseen, jos se huomaa
tallaisen tilanteen (lomakkeella PCT/RO/107). Yleensa kuitenkin hakija esittdaa pyynnon, joka taytyy
tehda kirjallisesti. Maaraaika pyynnélle on kaksi kuukautta siitd, kun PCT-hakemus on jatetty
PRH:lle. Pyynndn mukana hakijan taytyy toimittaa puuttuvat osat kokonaisuudessaan sellaisina,
kuin ne ovat olleet etuoikeushakemuksessa. Ellei etuoikeustodistusta ole aiemmin toimitettu, hakijan
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on liséksi toimitettava se PRH:lle samassa ajassa. Jos hakemus ei ole RO:n kayttamalla kielella,
etuoikeushakemuksesta on toimitettava myds kaannds. Pyynndn mukana tulisi olla myds viittaus,
mista kohtaa etuoikeushakemusta tai kdannosta puuttuvat osat ilmenevét (sovellutussdanto 20.6).

Jos PRH hyvéaksyy pyynndn, hakemuksen osien katsotaan sisaltyneen PCT-hakemukseen sen
kansainvalisena tekemispaivana.

K.4.3 Virheellisesti toimitetut osat

Vastaavalla tavalla voidaan menetella myoOs tilanteessa, jossa on puutteellisen selityksen,
vaatimusten tai piirustusten sijaan toimitettu virheelliset versiot, esimerkiksi toisen hakemukseen
liittyvat asiakirjat (erroneously filed elements and parts, sovellutussaéntt 20.5bis). Jos hakemukselle
ei ole vield voitu antaa kansainvalista tekemispaivaa saapuneiden asiakirjojen perusteella, hakija voi
taydentad hakemusta, jolloin virheelliset osat poistetaan ja oikeat osat tulevat osaksi hakemusta.
Jos kv. tekemispéiva on jo annettu, hakija voi korvata virheelliset osat oikeilla versioilla, mutta
kansainvaliseksi tekemispdaivaksi muutetaan se paiva, kun oikeat osat on toimitettu.

Jos oikeat versiot selityksestd, vaatimuksista tai piirustuksista sisaltyvat etuoikeushakemukseen,
josta on hakemuksessa pyydetty etuoikeus, ne voidaan sisallyttda kuten puuttuvat osat.)

PRH voi varata hakijalle kahden kuukauden maardajan pyynnodn esittamiseen, jos se huomaa
tallaisen tilanteen (lomakkeella PCT/RO/107). Yleensa kuitenkin hakija esittdd pyynnon, joka taytyy
tehda kirjallisesti. Maaraaika pyynndlle on kaksi kuukautta siitd, kun PCT-hakemus on jatetty
PRH:lle.

Jos virheellisesti toimitettujen osien korjaaminen johtaa tekemispdivan siirtymiseen, hakija voi
kuukauden kuluessa PRH:n ilmoituksesta peruuttaa myOdhemmin toimitetut osat ja sdilyttdd
aiemman kansainvéalisen tekemispéaivan.

K.4.4 Yhteenveto puuttuvien tai virheellisten osien korjaamisesta

Edella mainitut saannét ovat voimassa vain osassa PCT-maista, joten kaikki PCT-hakemuksessa
nimetty jdsenmaat (DO) eivat valttdmatta hyvaksy lisaystéa/korjausta, kun siirrytddn kansalliseen
vaiheeseen. PCT-sovellutussaantoihin tehdyt varaumat voi tarkistaa WIPO:n internetsivuilta.

Yhteenveto virheellisen tai puutteellisen hakemuksen taydentamisesta:

Oikaisutyyppi Incorporation Incorporation Completion /| Completion [/
by reference by reference Correction Correction
Puute tai virhe Missing part Erroneously filed | Missing part Erroneously
element or part filed element or
part
PCT- R.20.5(d), R.20.5(d), R.20.5(b)&(c) | R.20.5bis(b)
sovellutussaantd | R.20.5bis(d), R.20.5bis(d), and(c)
R.20.6 R.20.6
Kv. tekemispéaiva | Ei Ei Kylla Kylla
muuttuu
Sovelletaan Ei Ei Kylla Kylla
kaikissa RO:ssa
jaDO:ssa
Virheellisten N/A Jaavat N/A Poistetaan
sivujen kasittely hakemukseen, hakemuksesta
julkaistaan eivatka tule
osana
hakemusta.
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Sijoitetaan nakyviin
kyseisen osan Patentscopessa
loppuun

K.5 PCT-hakemuksen muodollinen tarkastus (RO)

K.5.1 Kansainvalisen tekemispdaivan antaminen

RO tarkastaa hakemuksen ja myontaa sille kansainvélisen tekemispaivan PCT-sopimuksen 11
artiklan mukaisilla edellytyksilla. Artiklan mukaan RO vahvistaa kansainvaliseksi tekemispaivaksi
PCT-hakemuksen vastaanottamispaivan edellyttden, ettd vastaanottohetkelld toteutuvat seuraavat
asiat:

¢ hakijalta ei ilmeisesti puutu kotipaikkansa tai kansalaisuutensa johdosta oikeutta tehda
kansainvélinen hakemus vastaanottavalle viranomaiselle

e kansainvélinen hakemus on laadittu sdadetylla kielella: suomi, ruotsi, englanti
e kansainvalinen hakemus siséltda ainakin seuraavat seikat:
o maininnan siita, ettd hakemus on tarkoitettu kansainvéaliseksi hakemukseksi

o ainakin yhden sopimusvaltion nimeamisen (PCT Request -lomakkeessa nimetaan
automaattisesti kaikki sopimusvaltiot)

o hakijan nimen saadetylla tavalla:
o 0san, joka nayttda olevan keksinnén selitys
o 0san, joka nayttda olevan yksi tai useampi patenttivaatimus.

Jos nama minimiehdot tayttyvat, hakemukselle vahvistetaan tekemispéaiva, joka ilmoitetaan hakijalle
yhdessa PCT-hakemusnumeron kanssa lomakkeella PCT/RO/105. Kansainvaliseksi
tekemispaivaksi tulee se paiva, jona asiakirjat ovat saapuneet virastoon.

Jos edellytykset kansainvélisen tekemispaivan vahvistamiseksi eivat tayty PCT-sopimuksen 11
artiklan mukaisesti, hakijalta pyydetdan lisaselvitystd lomakkeella PCT/RO/103. Mahdollisia
puutteita ovat hakijan kotipaikkaan ja kansalaisuuteen liittyvat vastaanottavaa viranomaista koskevat
saannokset, se ettei selityksen ja vaatimuksen kieli tyta kansainvalisen tekemispaivan antamisen
edellytyksia (artikla 11; sovellutussaannét 12.1(a) seka 20.1(c)). Selvitystd pyydetaan myds, jos
hakemuksesta ei kay ilmi, etta kyseessa on kansainvalinen hakemus, jos hakemuksesta puuttuu
hakijan nimi tai hakemuksesta puuttuu kokonaan sellainen osa, joka nayttaisi olevan selitys tai osa,
joka nayttdisi olevan vaatimus/vaatimukset. Maardaika lisaselvityksen antamiseen on kaksi
kuukautta lomakkeen l&hettdmisesta.

Jos hakemus ei tayta sovellutussddnnon 19 mukaisia edellytyksia, eli PRH ei voi toimia
vastaanottavana viranomaisena, hakemukselle ei anneta kansainvalista tekemispéaivaa vaan hakijan
pyynnosta ja erillisesta maksusta vastaanottopdiva, minka jalkeen hakemus toimitetaan IB:lle
kasiteltavaksi

K.5.2 Etuoikeuspyynndn tarkastaminen

Jos PCT-hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, RO tarkastaa, etta
etuoikeus perustuu sellaisessa maassa tehtyyn hakemukseen, joka on Pariisin yleissopimuksen tai
WTO:n jasenvaltio, ja ettd hakemus on tehty 12 kk:n kuluessa etuoikeudesta. Jos maarapaiva on
pyhapaiva, 12 kk tayttyy seuraavana arkipaivana. Jos 12 kk on ylittynyt, RO ottaa mahdollisimman
pian yhteytta asiakkaaseen (ks. K.5.3).
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K.5.3 Etuoikeuden palautus

Jos PCT-hakemuksen tekeminen on mydhastynyt enintddn kaksi kuukautta etuoikeusvuoden
paattymisestd, hakija voi pyytda PRH:lta etuoikeuden palauttamista (sovellutussaantd 26bis.3). PRH
informoi hakijaa téstd mahdollisuudesta lomakkeella PCT/RO/110. PRH soveltaa kyseisessa
saannossa olevaa "in spite of due care” -vaatimusta, eli hakijan on osoitettava, ettd han on toiminut
niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet maaraaikaa noudattaakseen.

PRH voi pyynnon perusteella palauttaa etuoikeuden hakemukseen. Jos pyyntd ei ole
hyvaksyttavissd, PRH ilmoittaa hakijalle lomakkeella PCT/RO/158, ettei se tule hyvaksyma&an
pyyntda ja samalla varaa pyynnon esittdjalle mahdollisuuden taydentaa pyyntéaan. PRH:n paatos
tehdaan lomakkeella PCT/RO/159. Lomakkeet toimitetaan kansainvaliselle toimistolle (WIPO). Jos
PRH hyvéksyy pyynnon, etuoikeus hyvaksytdan paasaantdisesti muissa jasenmaissa, kun hakija
siirtyy kansalliseen vaiheeseen, mutta jokainen kansallinen virasto arvioi tdman periaatteessa
itsendisesti.

Jos pyyntoa ei hyvaksyta, PRH ei kuitenkaan poista etuoikeutta hakemuksesta. Kaikki hakemuksen
maaraajat lasketaan edelleen pyydetysta etuoikeudesta. Riippumatta PRH:n paatdksesta, muilla
PCT-jasenmailla on mahdollisuus arvioida, hyvaksyvatko ne etuoikeuden palautuksen kansallisessa
vaiheessa. PRH:n kielteisesta kannasta huolimatta on siten mahdollista, etta etuoikeus hyvaksytaan
joissain jasenmaissa kansalliseen vaiheeseen siirryttdessa.

K.5.4 PCT-hakemuksen muodollisten puutteiden korjaaminen

PRH tarkastaa hakemuksen PCT-sopimuksen artiklojen 11 ja 14 seka sovellutussdannon 11
mukaan. Jos joitain puutteita tai huomautettavaa I6ytyy, tehdddan muodollinen valipaatos.
Valipaatokset l&hetetddn hakijalle hakemuksen kasittelypdivana joko asiakirjapalvelun kautta, jos se
on kaytossa, tai sahkdpostilla ja/tai paperilla postitse hakijan valitseman yhteydenpitotavan mukaan.

Jos hakemuksesta I6ytyy muodollisia puutteita, PRH pyytaa hakijaa korjaamaan ne lomakkeella
PCT/RO/106. Hakijalla on aikaa kaksi kuukautta lomakkeen lahetyspaivasta korjata pyydetyt asiat.
Ma&aéaraaika voi olla tatd lyhyempi, jos tekniset valmistelut hakemuksen julkaisemiseksi alkavat
aiemmin. Hakija |ahettdd PRH:lle ne hakemuksen sivut, joihin korjaus on tehty. PRH tarkastaa tehdyt
korjaukset ja jos ne ovat hyvaksyttavissa, korjatut sivut leimataan.

RO voi korjata viran puolesta tiettyja virheitd hakijan puolesta hakemuslomakkeeseen ja
maksulomakkeeseen tai esimerkiksi muiden osien sivunumerointiin liittyen (ks. PCT Receiving
Office Guidelines, RO GL, kohta 161-165). Talléin PRH lahettaa tiedon korjauksista hakijalle seka
kansainvéliselle toimistolle lomakkeella PCT/RO/146.

Jos hakija ei ole maksanut PCT-hakemukseen liittyvid maksuja tai saapuneet maksut ovat
puutteelliset, hanelle lahetetdaan valipdadtés PCT/RO/102. Valipdatds lahetetddn myds
kansainvéliselle toimistolle. Hakijalla on yksi kuukausi hakemuksen vastaanottopéivasta aikaa
maksaa tarvittavat maksut. Etuoikeustodistukseen liittyvat maksut tulee maksaa kuudentoista
kuukauden kuluessa etuoikeuspéaivasta.

Jos hakemus on jatetty suomeksi tai ruotsiksi, hakijalle l&hetetd&n valipaatds englanninkielisen
kdannoksen toimittamiseen liittyen. Jos tutkivaksi viranomaiseksi on valittu ISA/FI tai ISA/SE,
l&hetetdan valipaatdés PCT/RO/157 ja talldin hakijan tulee toimittaa kdannds neljantoista kuukauden
kuluessa aikaisimmasta etuoikeuspaivasta. Jos taas tutkivana viranomaisena on ISA/EP, hakijalle
lahetetdan valipaatdos PCT/RO/150, jolloin hakijan on toimitettava k&annds yhden kuukauden
kuluessa hakemuksen vastaanottopaivasta.



https://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/index.html

141

K.6 Kansainvalinen uutuustutkimus (ISA)

K.6.1 ISA-tutkimuspyynnon kasittely

Kun hakija on maksanut tutkimusmaksun, vastaanottava viranomainen (RO) lahettda
tutkimuskopion kansainvéliselle uutuustutkimusviranomaiselle (ISA). Yhdessd tutkimuskopion
kanssa RO lahettdd my0Os sekvenssiluettelot elektronisessa muodossa, biologisen materiaalin
talletustodistukset, aikaisempia  tutkimuksia koskevat asiakirjat, kopiot tarvittavista
asiamiesvaltakirjoista ja vastaanottavan viranomaisen muodolliset valipaatokset, jos ne sisaltyvat
kansainvaliseen hakemukseen.

ISAna toimiessaan PRH ilmoittaa viipymatta kansainvaliselle toimistolle (IB), hakijalle ja RO:lle, jos
RO on muu kuin PRH, tutkimuskopion vastaanottamisesta lomakkeella PCT/ISA/202.
(sovellutussaanto 25.1)

Jos hakemuksen etuoikeutena on hakemus, jolle PRH, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai
EPO on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvalisen uutuustutkimuksen (ISA-tutkimuksen) tai
tdydentavan kansainvalisen uutuustutkimuksen (SIS) tai kansainvélisen uutuustutkimuksen
kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja jos PRH:lle on ollut hy6tya tasta aiemmin suoritetusta tutkimuksesta,
PRH palauttaa uutuustutkimusmaksusta uutuustutkimusraportin valmistumisajankohtana voimassa
olevan hinnaston mukaisen summan ja ilmoittaa siitd hakijalle lomakkeella PCT/ISA/213.

ISA-tutkimuksen tulokset kirjataan kansainvaliseen uutuustutkimusraporttin (ISR) lomakkeelle
PCT/ISA/210 ja kirjalliseen lausuntoon lomakkeelle PCT/ISA/237. Kun tutkimus on valmistunut, ISA
lahettédd lomakkeen PCT/ISA/220, jossa ilmoitetaan tutkimustulosten lahettamisesta, seka itse
tutkimustulokset viitejulkaisuineen hakijalle. PRH l&hettdd ne hakijalle asiakirjapalvelun kautta, jos
se on hakijalla kaytossa, tai sahkopostilla tai paperilla postitse hakijan valitseman yhteydenpitotavan
mukaisesti. ISA lahettaa IB:lle tutkimustulokset seka tutkimusselosteen (Search Record).

PRH:ssa ISA-tutkimuksen suorittaa tehtdvaan maaratty tutkijainsindori.
K.6.1.1 Tiivistelma ja nimitys

ISA tarkastaa tiivistelméan seké keksinnoén nimityksen ja yhdessa tiivistelman kanssa julkaistavan
piirustuksen kuvion ja valmistelee ne julkaisukuntoon viimeistdan ISR:n valmistumisen yhteydessa.
(sovellutussaannoét 37.1 ja 38.1; PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines,
ISPE GL 15.38)

Ellei kansainvélisessd hakemuksessa ole nimitysta tai tiivistelm&a eika ISA ole saanut RO:lta
ilmoitusta siita, ettd hakijaa on kehotettu antamaan niitd, tai jos ISA arvioi, etteivat ne vastaa
sovellutussaannon 4.3 tai 8 maarayksia, ISA laatii ne. (sovellutussaannét 37.2 ja 38.2; ISPE
GL16.33-16.51)

Jos ISA korjaa hakijan antamaa nimitysta tai tiivistelmad, ne litetdan tutkimusraporttiin
julkaisukielella (englanniksi). Samoin menetellaan, jos nimitys tai tiivistelma puuttuu. Jos ne ovat
hyvaksyttavissa ilman muutoksia hakijan esittdmassad muodossa, ISA toteaa tamén ISR:ssa (ks.
K.6.5.1), mutta ei liitd niiden teksteja ISR:4an. Suomen- tai ruotsinkielista tiivistelmaa ei kdanneta
englanniksi, jos siihen ei tarvita mitdan korjauksia. (sovellutussaannét 37.2 ja 38.2)

Hakija voi siihen asti, kunnes on kulunut kuukausi tutkimusraportin l&hettdmisestd, ehdottaa
muutoksia tiivistelm&én tai antaa lausuntonsa ISA:n laatimasta tiivistelmasta. ISA paattaa,
muutetaanko tiivistelmaa tutkimusraportin l&hettdmisen jalkeen hakijan antamien muutosehdotusten
tai kommenttien johdosta, ja ilmoittaa tasta paatdksesta hakijalle ja IB:lle lomakkeella PCT/ISA/205.
(sovellutussaanto 38.3)

K.6.1.2 limeiset virheet asiakirjoissa

Kansainvalisessa hakemuksessa tai muussa hakijan antamassa asiakirjassa olevat ilmeiset virheet
voidaan korjata sovellutussaannén 91 mukaisesti. Oikaisu voidaan suorittaa hakijan pyynnosta. ISA
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voi myOs kehottaa hakijaa tekemaan oikaisupyynnon lomakkeella PCT/ISA/216, mutta taméa ei
yleensa ole tarpeen, silla timan laatuinen virhe ei esta ISR:n laatimista. (sovellutussaantd 91.1;
ISPE GL 8)

Jos hakija pyytaa oikaisua virheeseen, joka on selityksessa, patenttivaatimuksissa tai piirustuksissa,
ISA paattaa viipymattd, voidaanko virhe oikaista sovellutussaannon 91 kappaleen 1 mukaisesti.
Paatos lahetetadn hakijalle, RO:lle ja IB:lle lomakkeella PCT/ISA/217.

K.6.1.3 Sekvenssiluettelot

Jos kansainvélisessd hakemuksessa on esitetty yksi tai useampia nukleotidi- ja/tai amino-
happosekvenssejd, mutta hakemus ei sisdlla hallinnollisissa mé&éarayksissd annetun standardin
mukaista sekvenssiluetteloa, tai sekvenssiluettelo ei ole laadittu hyvaksytylla kielelld, ISA pyytaa
naitd mahdollisimman pian lomakkeella PCT/ISA/225. Jos téllaista luetteloa ei saada, ISA tekee
uutuustutkimuksen silté osin kuin se on mahdollista tai antaa ilmoituksen lomakkeella PCT/ISA/203,
ettd uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa. (ISPE GL 9.39)

K.6.1.4 Kopion pyytdminen hakemuksessa viitatusta julkaisusta

Jos kansainvélisessa hakemuksessa viitataan julkaisuun, joka ei ole yleisesti saatavilla ja joka on
oleellinen keksinndn ymmartamisen kannalta, jotta mielekds uutuustutkimus voitaisiin suorittaa, voi
ISA pyytaa hakijaa toimittamaan kopion tdallaisesta julkaisusta, jos se on mahdollista ISR:n
tekemisen aikarajoissa. Jos kopiota julkaisusta ei saada, toimitaan kuten kohdassa K.6.1.3. (ISPE
GL 15.37)

K.6.1.5 Yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset ilmaisut

Jos kansainvélinen hakemus sisaltdd sovellutussddnnon 9 kappaleessa 1 mainittuja yleisen
jarjestyksen tai hyvien tapojen vastaisia taikka muutoin asiaan kuulumattomia ilmaisuja, voi RO tai
ISA huomauttaa, ettd hakemus ei ole sovellutussaannén 9 kappaleen 1 mukainen, ja ehdottaa
hakijaa korjaamaan hakemustaan. (sovellutussadantoé 9.1; ISPE GL 4.29-4.32, 15.35)

Huomautus tehd&an lomakkeella PCT/ISA/218. Huomautuksesta ilmoitetaan my6s RO:lle ja IB:lle.

Jos hakija ei kehotuksesta huolimatta korjaa hakemustaan, IB voi poistaa sovellutussddnnén 9
kappaleen 1 vastaiset ilmaisut hakemusjulkaisusta. (artikla 21(6))

K.6.2 ISA-vaiheen maksut

PCT-hakemusta tehtdessd on maksettava ainakin ldhettamismaksu, kansainvalinen
hakemusmaksu ja uutuustutkimusmaksu, sekd mahdollisesti muita maksuja. Jos hakemus on tehty
sahkoisessa muodossa siten, etta selityksen, vaatimusten ja tiivistelman teksti on XML tai PDF-
muodossa (ja kaytetty ohjelma on Patenttiasiointi-palvelu tai ePCT), hakijalle palautetaan
myOdhemmin hakemusmaksusta tietty osuus. Ajantasainen hinnasto PCT-asioissa perittavista
maksuista 16ytyy PRH:n kotisivuilta.

K.6.2.1 Palautus uutuustutkimusmaksusta

Jos hakija on hakemuslomakkeessa (Request, Box No. VII) pyytanyt PRH:ta ISAna kayttamaan
hyvaksi aiemman uutuustutkimuksen tuloksia ja ne ovat kaytettdvissd, palautetaan osa
uutuustutkimusmaksusta seuraavilla ehdoilla: Jos etuoikeutta pyydetaan hakemuksesta, jolle PRH,
jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai EPO on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvélisen
uutuustutkimuksen (ISA-tutkimuksen) tai tdydentdvan kansainvalisen uutuustutkimuksen (SIS) tai
kansainvélisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja jos PRH:lle on ollut hyotya tasta
aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, palautetaan uutuustutkimusmaksusta ISR:n
valmistumisajankohtana voimassa olevan hinnaston mukainen maara. (sovellutussaannét 16.3 ja
41.1)

Palautettava summa ilmoitetaan hakijalle lomakkeella PCT/ISA/213, joka lahetetdan yhdessé ISR:n
kanssa, ja PRH palauttaa maksun hakijalle tai taman asiamiehelle.
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Jos palautusta ei anneta, ilmoitetaan tasta hakijalle lomakkeella PCT/ISA/224, joka lahetetaan
yhdessa ISR:n kanssa.

K.6.3 ISA-tutkimukseen vaikuttavia asioita
K.6.3.1 Epayhtenaisyys

Jos hakemus sisaltdd useita keksintdja, jotka eivat perustu samaan keksinnélliseen ajatukseen ja
joiden tutkimisesta aiheutuu huomattavaa lisaty6ta, ISA kehottaa hakijaa suorittamaan lisamaksut
muiden kuin ensimmaiseksi mainitun keksinnén tutkimiseksi. Lisdmaksua pyydetddn lomakkeella
PCT/ISA/206, jossa epayhtenaisyys perustellaan ja jossa hakijalle mahdollisesti samalla ilmoitetaan
tutkimustulokset ensiksi mainitun keksinnon osalta ("osittainen uutuustutkimusraportti”). Lisamaksun
suuruus maaraytyy hakemuksen vastaanottamispaivana voimassa olleen hinnaston mukaan. (artikla
17(3)(a); sovellutussaantt 13.1; ISPE GL 10)

Jos epayhtendisyydesta aiheutuva lisaty® on vahaista, voi ISA olla lahettamatta lisimaksupyyntoa.
Talldinkin epéyhtenéisyys mainitaan kansainvalisessd ISR:ss& (PCT/ISA/210) ja syy siihen
perustellaan ISAn kirjallisessa lausunnossa (PCT/ISA/237). (ISPE GL 10.65)

Hakijan maksettua lisdmaksun ISA tutkii valittdmasti ne lisdkeksinnot, joista lisamaksu on suoritettu.

Hakijan on mahdollista maksaa lisdmaksut ja esittaa lisdksi vastalause (protesti) maksujen suhteen.
Hakija selostaa vastalauseessa, minka vuoksi keksintd hanen mielestaan on yhtenéinen tai maksuja
on pyydetty liikaa. Vastalause kéasitellaan ISAn kolmijasenisessa protestilautakunnassa. PRH ei peri
vastalauseen kasittelystd maksua. (ISPE GL 10.66-10.68)

K.6.3.2 Hakemukset, joita ISA ei ole velvollinen tutkimaan

Sovellutussadannon 39.1. mukaan ISA ei ole velvollinen suorittamaan kansainvélisen hakemuksen
uutuustutkimusta, jos ja siltéa osin kuin hakemus koskee

1) tieteellisia tai matemaattisia teorioita

2) kasvilajikkeita tai eldinrotuja tai olennaisesti biologisia menetelmid kasvien tai eldinten
jalostamiseksi, ellei kysymys ole mikrobiologisista menetelmisté eika sellaisilla menetelmilla
aikaansaaduista tuotteista

3) suunnitelmia, sdantdja tai menetelmia liiketoimintaa, puhtaasti alyllista toimintaa tai peleja
varten

4) kirurgisia tai terapeuttisia kasittelymenetelmia taikka diagnoosia tarkoittavia menetelmia,
jotka kohdistetaan ihmisiin tai elaimiin

5) pelkastaan tietojen esittamista
6) tietokoneohjelmia.

WIPOn ja PRH:n vélisen sopimuksen mukaan téllaisten hakemusten osalta noudatetaan kansallisen
patenttilain mukaista menettelya. (artikla 17(2)(a)(i); sovellutussaantd 39.1; ISPE GL 9)

Jos vain jotkut hakemuksen patenttivaatimuksista kohdistuvat ylla mainittuihin seikkoihin,
suoritetaan  uutuustutkimus muiden patenttivaatimusten osalta ja tutkimatta jaéneet
patenttivaatimukset mainitaan ISR:ssa PCT/ISA/210 ja kirjallisessa lausunnossa PCT/ISA237.

Jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat seikkoihin, joita sovellutusséannén 39.1 ja
sen soveltamisesta annettujen ohjeiden mukaan ei voida tutkia, ilmoitetaan siitd hakijalle
lomakkeella PCT/ISA/203. Taman ilmoituksen antamisen méaréaika on sama kuin ISR:n antamisen
maaraaika. (sovellutussdanto 42.1)

Yll& mainittuja kohtia 3) ja 6) koskevien hakemusten kasittelystd on annettu lisédohjeita ISPE GL
kappaleissa 9.07 ja A9.07[2] sek& 9.15 ja A9.15[2].
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K.6.3.3 Epaselvat hakemukset

Sellaisten hakemusten osalta, joiden keksinnon selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset ovat niin
epaselvat, ettd tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida tehd&, noudatetaan samanlaista
menettelya kuin kohdassa K.6.3.2. (artiklat 5 ja 6)

Esimerkkeja tutkimuksen rajoittamisesta téllaisten hakemusten osalta on annettu ISPE GL
kappaleissa 9.19-9.38.

Jos ISA katsoo aiheelliseksi, se voi pyytaa hakijaa epéavirallisesti selventaméén jotain hakemuksen
kohtaa, jotta uutuustutkimus voitaisiin suorittaa. Selvennysta pyydetaan lomakkeella PCT/ISA/207,
johon kirjataan myos yhteydenpidon tulokset. Hakemukseen ei kuitenkaan ole mahdollista tehda
muutoksia ennen ISR:n ja ISAn kirjallisen lausunnon (WQO) antamista lukuun ottamatta ilmeisten
virheiden korjauksia. (ISPE GL 9.34, 15.10)

K.6.4 Uutuustutkimus
K.6.4.1 Tutkimuksen tarkoitus

Uutuustutkimuksen tarkoituksena on loytaa hakemuksessa kuvatun keksinndn kannalta sellaiset
merkitykselliset tekniikan tasoon kuuluvat julkaisut, joiden avulla voidaan paatella, onko keksint®
uusi ja keksinnollinen. ISR:ss& voidaan myo6s viitata sellaisiin julkaisuihin, jotka voivat olla avuksi
arvioitaessa, tayttyvatkd muut patentoitavuuden edellytykset. Naita ovat teollinen kayttdkelpoisuus
ja artiklojen 5 ja 6 mukaiset selityksen ja patenttivaatimusten selvyyttd ja riittavyyttd koskevat
edellytykset. (sovellutussaantt 34; ISPE GL 15)

Tekniikan tasoon kuuluvaksi katsotaan kaikki, mik& on tullut tunnetuksi ennen kansainvalista
tekemispaivaa missa pain maailmaa tahansa. Tekniikan tasoon katsotaan kuuluvaksi vain kirjallinen
materiaali. Siten esimerkiksi suullista esitysta, julkista kayttoa, naytteillepanoa tai muuta ei-kirjallista
julkistamistapaa ei pideta tekniikan tasona; ainoastaan naihin mahdollisesti liittyvaa kirjallista
materiaalia, joka on julkaistu ennen kansainvdalista tekemispaivad, pidetaan tekniikan tasona. Jos ei-
kirjalliseen julkaisemiseen liittyva kirjallinen materiaali on julkaistu kansainvalisena tekemispaivana
tai sen jalkeen, tasta kuitenkin mainitaan tutkimusraportissa. Téllaisella materiaalilla voi olla
merkitysta jatkettaessa hakemusta kansallisessa vaiheessa. (ISPE GL 15.01-15.07)

ISA-tutkimuksen tulee olla perusteellinen ja korkealaatuinen tutkimus, jossa kaytetaan apuna
keksinndn kannalta sopivimpia lahteita. ISA-tutkimuksen perusteella laadittavan ISR:n tehtéavana on
antaa tietoa tekniikan tasosta hakijalle, yleisolle, jos hakemus julkaistaan, seka nimetyille virastoille
ja kansainvaliselle patentoitavuuden esitutkimusviranomaiselle (IPEA). (ISPE GL 15.18-15.20)

Tutkimuksessa otetaan huomioon, etta kaikki nimetyt virastot eivat voi kansallisessa vaiheessa enaa
tehda taydentavia tutkimuksia vaan jotkin virastot joutuvat perustamaan patentoitavuusarvionsa
ISANn tekemalle tydlle. (ISPE GL 15.19)

K.6.4.2 Tutkimuskopio

Uutuustutkimus tehd&én RO:n lahettdman tutkimuskopion (search copy) perusteella. Ennen
uutuustutkimusta hakijan ei ole mahdollista tehda siihen muutoksia lukuun ottamatta ilmeisten
virheiden korjauksia sovellutussddnnon 91 mukaisesti (ks. K.6.1.2) ja julkaisukelpoisten korvaavien
sivujen toimittamisia sovellutussaannén 26 perusteella.

ISA voi kuitenkin pyytdd hakijaa tdydentdmaan hakemusta puuttuvien sekvenssiluetteloiden osalta
lomakkeella PCT/ISA/225, jotta uutuustutkimus voitaisiin suorittaa.

K.6.4.3 Maaraaika

ISA-tutkimuksen valmiiksi saattamiselle on méaaritelty PCT-sopimuksessa maardaika, jota on
noudatettava. ISR tulee tehdé heti uutuustutkimuksen loppuunsaattamisen jalkeen. (artikla 18; ISPE
GL 16.05)
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Maaraaika ISR:n valmistumiselle on se, joka seuraavista viimeisena tayttyy:
o 3 kuukautta siité paivasta, jona ISA on vastaanottanut tutkimuskopion tai

¢ 9 kuukautta etuoikeuspaivasta tai kansainvélisesta tekemispaivasta, jos ei ole pyydetty
etuoikeutta (sovellutussaanto 42.1).

Jos tatd maadrdaikaa ei voida saavuttaa sen vuoksi, ettd keksintd ei ole yhtendinen tai
sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu, ISA-tutkimus tehdaan ja ISR laaditaan heti lisamaksujen tai
sekvenssiluettelon vastaanottamisen jalkeen tai, jollei lisamaksuja ole maksettu, maksujen
maaraajan jalkeen. Jalkimmaisessa tapauksessa ISA laatii ISR:n kansainvalisen hakemuksen niista
osista, jotka liittyvat patenttivaatimuksissa ensimmaisena esitettyyn keksintdéon. Jos hakija on
maksanut vaaditut lisimaksut sdadetyssa maardajassa, ISR laaditaan myods niistd hakemuksen
osista, jotka koskevat keksint6ja, joista lisamaksut on maksettu. (artiklat 17(3) ja 18(1); ISPE GL
16.05)

K.6.4.4 Tutkittava aineisto

ISA selvittda tekniikan tason asianomaisella alalla niin laajasti, kuin mahdollisuudet sallivat, ja sen
on joka tapauksessa tutkittava sovellutussddnnén 34 mukainen vahimmaisaineisto. Se, mita muuta
aineistoa taman liséksi tutkitaan, on tutkijainsindorin arvioitava kussakin tapauksessa erikseen. On
tarkoituksenmukaista kayttaa tutkimuksessa niita tietokantoja ja tiedon lahteitd, joista kyseisella
tekniikan alalla todennakéisyys keksinnon kannalta merkityksellisten julkaisujen [6ytymiseen on
suurin. Uutuustutkimus aloitetaan tavallisesti patenttikirjallisuudesta. Joillakin tekniikan aloilla on
kuitenkin tarpeen tutkia myds ei-patenttikirjallisuutta. (artikla 15; sovellutussaanté 34; ISPE
GL15.43-15.51)

ISA-tutkimuksessa on otettava myds huomioon sellainen aineisto, johon viitataan IB:n lahettamassa
muistutuksessa (third party observation), edellyttden etta tutkijainsindéri saa muistutuksen
kayttbonsa ajoissa ennen ISR:n laatimista ja etta muistutuksessa referoidut julkaisut on toimitettu
muistutuksen mukana tai ne ovat muuten valittémasti tutkijainsin66rin saatavilla. Muistutuksessa
mainittuja julkaisuja ei tarvitse sisallyttaa ISR:aan, ellei niilla ole merkitysta raporttia laadittaessa.
(ISPE GL 15.68)

Jos hakija on hakemuslomakkeessa (Request, Box No. VII) pyytanyt ISAa kayttdmaan hyvaksi
aiemman uutuustutkimuksen tuloksia ja ne ovat kaytettavissa, niitd hyoddynnetaan I[SA-
tutkimuksessa. Tutkimuksessa otetaan huomioon myds hakijan aiemmista tutkimustuloksista
mahdollisesti esittdmat kommentit (PCT Direct -palvelu). (sovellutussaantt 41)

Jos hakija on hakemuslomakkeessa (Request, Box No. VII) pyytanyt, ettd RO ei laheta aiemman
uutuustutkimuksen tuloksia ISAlle, ISA tekee taysin riippumattoman uutuustutkimuksen, vaikka silla
olisi kaytettavissa etuoikeushakemuksen tutkimustulokset. (sovellutussaantd 23bis.2(b))

K.6.4.5 Uutuustutkimusta ei voida suorittaa

Yleisena periaatteena on, ettd uutuustutkimus suoritetaan aina kun mahdollista. Jos
uutuustutkimusta ei kuitenkaan voida suorittaa, ISA laatii lomakkeen PCT/ISA/203. Téassa patevéat
samat aikarajat kuin tutkimusraportin valmistumisessa. Lomaketta PCT/ISA/203 kaytetdan, jos
hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat keksintéon, jolle ISA ei ole velvollinen
suorittamaan uutuustutkimusta (ks. K.6.3.2), tai keksinnon selitys, patenttivaatimukset tai
piirustukset on laadittu siten, etté tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa (ks.
K.6.3.3). (sovellutussaantt 39; ISPE GL 9)

Jos vain jotkin patenttivaatimuksista on jatetty tutkimuksen ulkopuolelle, se ilmaistaan ISR:ssa
PCT/ISA/210.

Lomake PCT/ISA/203 lahetetaan hakijalle yhdessa kirjallisen lausunnon PCT/ISA/237 ja lomakkeen
PCT/ISA/220 kanssa. Kopiot lomakkeista PCT/ISA/203 ja PCT/ISA/237 lahetetddn myos IB:lle.
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K.6.5 Kansainvalinen uutuustutkimusraportti (ISR)

Uutuustutkimuksen tulokset kirjataan kansainvaliseen uutuustutkimusraporttiin (ISR), joka laaditaan
englannin kielella lomakkeelle PCT/ISA/210. Se lahetetddn hakijalle ja IB:lle lomakkeen
PCT/ISA/220 mukana samanaikaisesti ISAn tekeman Kkirjallisen lausunnon (WO) kanssa.
(sovellutussaanto 34; ISPE GL 16)

K.6.5.1 Kansainvalisen uutuustutkimusraportin sisalté

ISR laaditaan lomakekokonaisuudelle (PCT/ISA/210), joka kasittdd kaksi peruslehtea (’First sheet”
ja ”"Second sheet”) ja kuusi valinnaista lehtea. (ISPE GL16.22-16.87)

Kummallekin peruslehdelle on omat lisalehtensé: "Continuation of first sheet (1)”, "Continuation of
first sheet (2)” ja "Continuation of first sheet (3)” ja vastaavasti "Continuation of second sheet” ja
“Patent family annex”.

ISR:sséa on viela lisalehti (“Extra sheet”), jota voidaan kayttaa aina, kun tarvitaan lisatilaa muiden
sivujen tietojen taydentamiselle.

Naista lehdista vain "Second sheet”, "Continuation of first sheet (2)”, "Extra sheet” (jos jalkimmaisia
lehtia on olemassa) seka “Patent family annex” julkaistaan hakemusjulkaisussa.

Ensimmaisella lehdella kerrotaan, mihin asiakirjoihin tutkimus perustuu (ISPE GL 15.25),
kohdistuvatko jotkin patenttivaatimukset asioihin, joille ei ole voitu suorittaa uutuustutkimusta (ISPE
GL 15.28), onko keksintt epayhtenainen (ISPE GL 16.29; Al liite B), ja missd muodossa keksinndn
nimitys, tiivistelma ja tiivistelman yhteydessa julkaistava kuvio hyvaksytaan (sovellutussaannét 8,
44.2).

Lehted ”"Continuation of first sheet (1)” kaytetdan, kun hakemus sisdltdd nukleotidi- ja/tai
aminohapposekvenssin. Tassa lehdessa ilmoitetaan, mihin aineistoon uutuustutkimus perustuu.
(ISPE GL16.26)

Lehdella "Continuation of first sheet (2)” ilmoitetaan uutuustutkimuksen rajoittamisesta. (ISPE
GL16.28-16.32) Jos uutuustutkimusta on rajoitettu, ilmoitetaan talla lehdella tutkimattomat
patenttivaatimukset seka osoitetaan syyt rajoittamiselle.

Lehdella "Continuation of first sheet (3)” esitetdan ISAn laatima korjattu tiivistelma. (ISPE GL 16.39—
16.47)

Toisella lehdella kerrotaan uutuustutkimuksessa tutkittujen luokkien luokitustiedot, muut kuin
sdanndssa 34 maariteltyyn vahimmaisaineistoon kuuluvat aineistot, kuten suomalaiset ja
pohjoismaiset aineistot, uutuustutkimuksessa kaytetyt tietokannat sek& uutuustutkimuksessa
I6ytyneiden viitejulkaisujen tiedot. Viitejulkaisujen yhteydessa ilmoitetaan julkaisujen kategoriat, ks.
D.3.

Hakemuksen taydelliset kansainvélisen patenttiluokituksen (IPC) mukaiset luokitustiedot kirjataan
PRH:ssa ylim&araiselle sivulle ("Extra sheet”). Viitejulkaisun kanssa samaan patenttiperheeseen
kuuluvat julkaisut ilmoitetaan tutkimusraportin liitteessd ("Patent family annex”). Samaan
patenttiperheeseen viitejulkaisun kanssa kuuluva julkaisu voidaan tarvittaessa mainita myds
tutkimusraportin julkaisuluettelossa viitejulkaisun yhteydessa. Tallaisen samaan patenttiperheeseen
kuuluvan julkaisun tunnistetietojen eteen kirjoitetaan merkki &.

Lehtea “Continuation of second sheet (1)” kaytetaan, jos toisen lehden viitejulkaisuille varattu tila on
riittdmaton.

K.6.5.2 Viitejulkaisujen kopiot
ISR:4an liitetaan kopiot kaikista ISR:ssé ilmoitetuista viitejulkaisuista. (ISPE GL 16.86)
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ISAN taytyy lahettdaa pyynnosta kopiot kaikista ISR:ssa esitetyista viitejulkaisuista jokaiselle nimetylle
virastolle tai hakijalle. Tallaisen pyynntn saa esittdd milloin tahansa seitseman vuoden kuluessa
hakemuksen tekemispaivastd sovellutussdannossa 44.3 esitettyjen ehtojen mukaisesti. (ISPE
GL16.87)

K.6.5.3 Muutokset kansainvalisesséa uutuustutkimusraportissa

Joskus ISAN tietoon saattaa tulla ISR:n laatimisen jalkeen uusia merkityksellisia julkaisuja. Talldin
laaditaan uusi ISR. Muutokset olisi mieluiten tehtéva ennen kuin IB on saattanut tekniset valmistelut
julkaisemista varten paatokseen. Muutoksia voidaan kuitenkin tehda viela kahden vuoden sisélla
hakemuksen etuoikeuspaivasta (tai kansainvalisen hakemuksen tekemispaivasta, jos etuoikeutta ei
ole pyydetty). ISR:4an tulee talldin tehda merkinta lisdyksesta ("amended”). Korjatusta raportista
l&hetetdan kopio hakijalle ja IB:lle. (ISPE GL 15.74)

K.6.6 Kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto
(WO)

K.6.6.1 Kirjallisen lausunnon laatiminen

ISA laatii kirjallisen lausunnon (WO) samanaikaisesti ISR:n kanssa. Tama laaditaan englannin
kielella lomakkeelle PCT/ISA/237. (sovellutussaantd 43bis; ISPE GL 17)

Kirjallinen lausunto laaditaan alkuperédisen hakemuksen tai ISA-tutkimusta varten toimitetun
k&annoksen perusteella.

ISAN kirjallisessa lausunnossa kasitellaan asiat, jotka on mainittu sovellutussddnndssa 43bis. Sen
mukaan Kkirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa siihen, onko keksintd uusi, keksinndllinen ja
voidaanko sitd kayttaa teollisesti seka tayttaako kansainvalinen hakemus PCT-sopimuksen ja sen
sovellutussaantdjen vaatimukset. ISA osoittaa kirjallisessa lausunnossa, mitka osat kansainvélisesta
hakemuksesta ovat puutteelliset, sekd ne PCT-sopimuksen kohdat, joita hakemus ei tayta, joko
viittaamalla artikloihin ja sovellutussaantoihin tai muuten selkeéasti perustellen.

ISANn laatimassa kirjallisessa lausunnossa hakijalle ilmoitetaan, etta kyseista kirjallista lausuntoa
pidetddn myos patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen (IPEA, ks. K.9 ) kirjallisena lausuntona,
jos hakija jattdd kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimuspyynnén (Demand) (ellei hakija valitse
IPEAKsi eri viranomaista kuin ISA ja valittu IPEA ei hyvaksy uutuustutkimusviranomaisen kirjallista
lausuntoa).

K.6.6.2 Kirjallisen lausunnon sisélto

Lomakekokonaisuus (PCT/ISA/237), jolle ISAN kirjallinen lausunto laaditaan, kasittda kansilehden
("Cover sheet”), kahdeksan erilaista laatikkolehted (Box No. | — Box No. VIII) sek& lisalehden
("Supplemental Box”), jota voidaan kayttda tarvittava maara, jos tila muilla lehdillda ei riita.
Laatikkolehdilla kasitelladn seuraavat asiat:

e Box No. | — lausunnon perusta

e Box No. Il — etuoikeus
e Box No. Illl — uutuuteen, keksinnéllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen ei ole otettu
kantaa

e Box No. IV — keksint6 ei ole yhtenginen

e Box No. V — perusteltu kannanotto keksinndn uutuudesta, keksinndllisyydesta ja teollisesta
kayttokelpoisuudesta

e Box No. VI — erityisia viitejulkaisuja

e Box No. VII — erityisia puutteita kansainvalisessa hakemuksessa
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e Box No. VIII — erityisia huomautuksia kansainvalisen hakemuksen osalta.

Kirjalliseen lausuntoon otetaan kansilehden ja lausunnon perustan ilmoittavan lehden lisaksi
mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Laatikkolehdella | ilmoitetaan, minka asiakirjojen perusteella kirjallinen lausunto on laadittu.
K.6.6.3 Etuoikeutta koskevat huomautukset

Hakemuksen etuoikeutta koskevat huomautukset esitetéén laatikkolehdella Il. Tata lehteé ei taytet,
jos hakemuksessa ei ole pyydetty etuoikeutta. Vaikka etuoikeutta olisikin pyydetty, ei laatikkolehtea
Il tAytetd eikd pyynnon patevyytta tutkita, jos kaikki ISR:ss& mainitut viitejulkaisut ovat tulleet julkisiksi
ennen hakemuksen aikaisinta etuoikeuspéivaa. Jos ISR:ssa on viitattu yhteenkin julkaisuun, joka on
tullut julkiseksi aikaisimman etuoikeuspaivan jalkeen (P- tai E-kategorian julkaisu), etuoikeuden
patevyys tarkastetaan. Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen kaannosta ei ole kaytettavissa, koska
hakija ei ole sita viela toimittanut eikd sitd ole saatavilla viraston arkistosta tai hallinnollisten
maaraysten tarkoittamasta digitaalisesta kirjastosta, Kkirjallinen lausunto laaditaan olettaen
etuoikeuden olevan pateva. Jos etuoikeuspyyntd ei ole pateva, tama todetaan ja perustellaan.
Kirjallista lausuntoa laadittaessa otetaan P-kategorian julkaisut talldin huomioon uutuutta ja
keksinndllisyytta arvioitaessa. Jos etuoikeuspyyntd todetaan patevéaksi, ei etuoikeuspaivan ja
kansainvdlisen tekemispaivan valissa julkaistua aineistoa katsota tekniikan tasoon kuuluvaksi
kirjallista lausuntoa laadittaessa. (ISPE GL 6, 17.28-17.31)

K.6.6.4 Perusteltu kannanotto keksinndn uutuudesta, keksinnéllisyydesta ja
teollisesta kayttokelpoisuudesta

ISAN kirjallisessa lausunnossa on sovellutussaannon 43.bis1 mukaan tarkoitus kertoa hakijalle siita,
onko keksintd, jolle haetaan suojaa, uusi, keksinndllinen ja voidaanko sita kayttaa teollisesti seka
onko hakemus muutoin PCT-sopimuksen ja sen sovellutussaantdjen mukainen. (ISPE GL 12-14,
17.42-17.44)

Kirjallisen lausunnon laatikkolehdella V ISA esittdd julkaisuihin viitaten perustelut kannalleen
uutuudesta, keksinnéllisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta. Kannanotto kattaa
paasaantoisesti kaikki uutuustutkimuksen kohteena olleet patenttivaatimukset. Perusteluissa
voidaan esim. tarkastella l&hinta tekniikan tasoa edustavia julkaisuja ja selostaa, miltd osin keksinto
poikkeaa tekniikan tasosta. Julkaisujen taydelliset tunnistetiedot 16ytyvat ISR:sta.

ISA voi myos ilmoittaa, etta tiettyind paivamaarina tehdyt muistutukset (third party observations) on
otettu huomioon laadittaessa kannanottoa uutuudesta ja keksinnollisyydestd. Muistutuksessa
referoitua julkaisua ei tarvitse mainita eika kasitelld, ellei ISA pida sita tarpeellisena.

K.6.6.5 Erityisia viitejulkaisuja

Erityiset viitejulkaisut, jotka eivat ole tulleet julkisiksi ennen kansainvédlisen hakemuksen
tekemispaivaa tai aikaisinta etuoikeuspdivdd ja joiden ei taman vuoksi katsota kuuluvan
sovellutussaannon 64.1 mukaiseen tekniikan tasoon, kerrotaan laatikkolehdella VI. Tallaiset julkaisut
on tutkimusraportissa merkitty E-, O- tai P-kategoriaan. (ISPE GL 17.45-17.48)

Lehdella kerrotaan julkiset patenttihakemukset ja hyoddyllisyysmallihakemukset seka mydnnetyt
patentit ja rekisterdidyt hyddyllisyysmallit, jotka ovat tulleet julkisiksi kansainvédlisen hakemuksen
tekemispaivané/aikaisimpana etuoikeuspaivana tai sen jalkeen mutta joiden
tekemispaiva/etuoikeuspaiva on aikaisempi kuin kansainvalisen hakemuksen tekemispaiva/aikaisin
etuoikeuspéaiva. Lisdksi tallaisista julkaisuista ilmoitetaan julkaisupdaiva, asianomaisen hakemuksen
tekemispaiva ja etuoikeuspéiva. ISA voi myds ilmoittaa tdssd kohdassa, jos tallaisen julkaisun
etuoikeuspaiva ei sen mielesta ole pateva. Tassa kohdassa luetellaan vain patenttijulkaisut. Jos
luettelo on pitka, voi julkaisuluettelon tdssé& kohdassa korvata viittaamalla tutkimusraporttiin. (Al
507b)

Liséksi lehdella ilmoitetaan, jos keksinndn kannalta olennaista tietoa on julkistettu muun kuin
kirjoituksen valityksella (esim. esitelma4, julkinen kaytto, nayttely) ennen kansainvélisen hakemuksen
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tekemispaivad/aikaisinta  etuoikeuspaivdd ja  tastd  julkistamisesta  on saatavilla
julkistamisajankohdan osoittava Kirjallinen asiakirja, joka on julkaistu vasta kansainvalisen
hakemuksen tekemispaivané/aikaisimpana etuoikeuspéivana tai sen jalkeen (kategoria O). Tahan
kohtaan merkitaan ei-kirjallisen julkistamisen tapa (mainiten my6s Kkirjallisen asiakirjan
tunnistetiedot), ei-kirjallisen julkistamisen ajankohta ja kirjallisen julkistamisen ajankohta. (Al 507a)

K.6.6.6 Erityisia puutteita kansainvalisessé hakemuksessa

Jos hakemuksen sisalldssa tai muodossa on puutteita, joita ei kasitelld muilla lehdilld, ne esitetaan
laatikkolehdella VII. (ISPE GL 17.49, A4.05[2])

PCT-sopimus ja sen sovellutussadanndt maarittelevat hakemukselle erindisia sisallollisia ja
muodollisia vaatimuksia, ks. esim. sovellutussdénnét 5—7 ja 9—11. Jos hakemuksessa on kirjallista
lausuntoa laadittaessa ndihin liittyvia puutteita, niista ilmoitetaan viitaten samalla asianomaisiin
s&annoksiin. Jos esimerkiksi hakemuksen selityksessa ei ole kuvattu tekniikan tasoa riittavan hyvin,
voidaan tasta huomauttaa sovellutussddnnon 5.1(a)(ii) perusteella.

K.6.6.7 Erityisia huomautuksia kansainvalisen hakemuksen osalta

Jos patenttivaatimuksissa, selityksessd tai piirustuksissa on epéaselvyyksia, tai jos
patenttivaatimuksia ei ole riittévasti perusteltu selityksessa, tdstéd huomautetaan laatikkolehdella VIil.
Tallaiset huomautukset perustellaan. (ISPE GL 17.50)

K.6.7 Vaatimusten muuttaminen ISA-tutkimuksen jalkeen

Hakijalla on artiklan 19 mukaisesti yksi mahdollisuus muuttaa vaatimuksia kansainvalisessa
vaiheessa. Muutetut vaatimukset on lahetettava IB:lle julkaisukielelld. Hakijalla on mahdollisuus
tehda muutoksia vaatimuksiin sen jalkeen, kun tdma on saanut ISA-tutkimustuloksen (ISR ja WO),
ja tama mahdollisuus on voimassa 16 kk etuoikeudesta tai kunnes ISA-tulosten lahetyspaivasta on
kulunut 2 kuukautta, sen mukaan kumpi ajankohta on mydhaisempi. Jos tutkimusta ei tehty, hakija
ei voi lahettad muutettuja vaatimuksia. Jos tiettyja vaatimuksia ei pystytty tutkimaan, artiklan 19
mukaisesti hakija voi tehda muutoksia vain tutkittujen vaatimusten osalta.

Hakijan on muutoksia tehdessaan lahetettava kaikki vaatimussivut, jotka korvaavat aikaisemmin
l&hetetyt vaatimukset, ja kirje, jossa ilmoitetaan erot alkuperaisten ja muutettujen vaatimusten valilla
seké peruste muutoksille. Hakija voi my6s halutessaan lahettdd lausuman artiklan 19 mukaisesti (ks.
PCT Applicant’s Guide - International Phase). Muutosten tekeminen on maksutonta.

Artiklan 19 mukaiset muutokset julkaistaan PCT-hakemuksen mukana. Jos hakija jattdd Demandin,
artiklan 19 mukaiset muutokset toimitetaan IPEAlle tutkimusta varten. Hakijalla on kuitenkin
mahdollisuus tehdd muutoksia vaatimuksiin seké selitykseen ja piirustuksiin myds artiklan 34
mukaisesti IPEA-vaiheessa.

K.6.8 Epaviralliset huomautukset ISA-vaiheen jalkeen

Jos hakija haluaa esittdd epéavirallisia huomautuksia (informal comments), han voi toimittaa ne
yksinomaan IB:lle. Epaviralliset huomautukset on laadittava kansainvalisen julkaisun kielelld, ja ne
voidaan toimittaa vain kansainvalisen vaiheen aikana. Huomautukset on toimitettava 30 kuukauden
kuluessa, mutta mieluiten 28 kuukauden kuluessa (aikaisimmasta) etuoikeuspaivasta. IB ei laheta
tallaisia kommentteja IPEAlle.

K.7 Kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus
(ITS)

ISA voi suorittaa kansalliselle patenttihakemukselle my6ds kansainvélisen uutuustutkimuksen
kaltaisen tutkimuksen (International-Type Search, ITS) (PatL 9 §). Tama laaditaan lomakkeelle
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PCT/ISA/201. Tallaiselle hakemukselle tehdaan vain uutuustutkimus, kirjallista lausuntoa ei siis
anneta. (ISPE GL 2.22, 16.04)

Pyynto ITS-tutkimuksesta tehd&éan patenttivirastolle kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa hakemuksen
tekemispaivasta suorittamalla samalla tutkimuksesta vahvistettu maksu. Tutkimuksen suorittaa
kansainvélinen viranomainen, joka on joko PRH, Ruotsin patenttivirasto tai EPO. Pyyntbé6n on
litettdva hakemuksen k&&nnos kansainvélisen tutkimusviranomaisen hyvaksymalle kielelle, ellei
hakemusta ole jo laadittu sellaisella kielella. Hakemuksen ja k&anndksen on taytettdva
kansainvéliselle hakemukselle asetetut muotovaatimukset. (PatA 5 §).

PRH tarkastaa, etta pyynto ja sen liitteet tayttavat niille asetetut muodolliset vaatimukset ja valittaa
tutkimuspyynnon tarkastuksen jalkeen suoraan valitulle 1SAlle. Jos tutkimus tehddan PRH:ssa,
tutkimuksen tekee tehtavadn nimetty tutkijainsindéri. Tutkimusraportti on valmis yleensa 4-5
kuukauden kuluessa tutkimuspyynnon lahettamisesta.

PRH lahettdd tutkimusvastauksen hakijalle ja tulokset liitetddn kansallisen hakemuksen
hakemusasiakirjoihin. PRH jatkaa kansallisen hakemuksen kasittelyd heti ITS-tutkimuksen
saavuttua tutkijainsinddrille. Tutkimuksen tulosta kdytetaan hyvaksi siten, etta kansallista tutkimusta
rajoitetaan. Jos tutkimus oli suoritettu muualla kuin PRH:ssa, lisdtutkimus on yleensa tarpeen
kohdistaa vain sellaiseen pohjoismaiseen ja/tai suomenkieliseen aineistoon, joka ei ole voinut olla
tutkimuksen ajankohtana ISAn kaytettavissa, (ks. D.2.3).

Kansainvalinen tutkimustulos ei ole tutkijainsinboria sitova hénen kasitellessd kansallista
hakemusta, vaan han voi tarvittaessa suorittaa lisatutkimusta ja perustelluin syin paatya erilaiseen
tulokseen patentoitavuudesta kuin mihin kansainvalinen tutkimusviranomainen oli paatynyt. Jos ei
ole perusteltua syyta toimia toisin, kansainvalista tutkimustulosta pidetaan lahtokohtana kansallisen
hakemuksen jatkoka&sittelylle.

Koska ITS-tulos on osa kansallisen hakemuksen tutkimusta, tutkimuspyynto ja vastaus ovat julkisia
yhdessa muiden hakemusasiakirjojen kanssa silloin, kun hakemus tulee julkiseksi.

ITS uutuustutkimusraportin siséltd vastaa paapiirteissaan kansainvalisen uutuustutkimusraportin
PCT/ISA/210 siséaltoa.

K.8 Taydentava kansainvalinen uutuustutkimus (SIS)

K.8.1 Yleista

Taydentéava kansainvalinen uutuustutkimus (Supplementary International Search, SIS) perustuu
PCT-sopimuksen sovellutussdantoon 45bis. Hakija voi pyytda SIS-tutkimusta miltd tahansa naita
tutkimuksia tekevalta PCT-viranomaiselta paitsi siltd, joka on tehnyt hakemukselle ISA-tutkimuksen.
(sovellutussaantd 45bis; ISPE GL 2.20-2.21, 9,42, 15.76-15.97, 16.03)

SIS aloitetaan heti tarvittavien asiakirjojen saavuttua WIPOsta (tutkimuspyynt6lomake,
kansainvélinen hakemus, mahdollisesti tarvittavat sekvenssiluettelot ja asiakirjojen kddnnokset seka
ISR ja WO) tai viimeistaan 22 kuukauden kuluttua aikaisimmasta etuoikeuspdaivasta. Maaraaika
tdydentavan kansainvalisen uutuustutkimusraportin (SISR) valmistumiselle on 28 kuukautta
varhaisimmasta etuoikeuspdivasta. SISR ei sisélla kirjallista lausuntoa (WO) mutta se voi sisaltaa
selvennyksia (explanations) koskien relevanteiksi katsottuja viitejulkaisuja ja tehdyn SIS-
tutkimuksen laajuutta.

K.8.2 Yhtendisyyden tarkastaminen

SISR laaditaan vain siitd osasta kansainvalistd hakemusta, joka koskee yhtd yhtenaista keksintoa.
Tama on yleensa keksintd, joka on ensiksi mainittu patenttivaatimuksissa. Poiketen ISA-vaiheesta
SIS-kasittelyssa ei ole mahdollisuutta saada muille keksinndille uutuustutkimusta lisamaksusta.
Hakija voi kuitenkin tutkimuspyyntblomakkeessa (PCT/IB/375, Box No. IV) pyytaa SIS-tukimusta
rajoitettavaksi sellaiseen keksintoon, jolle ISA-vaiheessa ei ole tehty uutuustutkimusta
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epayhtenaisyyden vuoksi. SlIS-viranomainen (SISA) ei kuitenkaan ole velvollinen tekemaan
uutuustutkimusta sille osalle kansainvélistd hakemusta, joka on jaanyt aiemman ISA-tutkimuksen
ulkopuolelle. (sovellutussdénto 45bis.6)

Hakija voi saatuaan SISR:n, jossa uutuustutkimusta on rajoitettu epayhtenaisyyden vuoksi, pyytaa
kuukauden kuluessa SISAa arvioimaan asiaa uudelleen. Jos SISAnN lautakunta (ks. K.6.3.1) katsoo
epayhtendisyyttd koskevan nakemyksen perusteettomaksi, laaditaan uusi SISR, joka kattaa
kansainvalisen hakemuksen kokonaisuudessaan.

K.8.3 Taydentavan kansainvalisen uutuustutkimusraportin (SISR)
sisalto

Lomakekokonaisuus (PCT/SISA/501), jolle tadydentava kansainvalinen uutuustutkimusraportti
laaditaan, kasittda kaksi peruslehtea ("First sheet” ja "Second sheet”) ja joukon tarvittaessa
kaytettavia valinnaisia lehtia ja lisalehtia.

Ensimmaiselld lehdella ilmoitetaan, mihin asiakirjoihin raportti perustuu ja ovatko ISAn laatimat
kansainvalinen uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausunto ovat olleet kaytettavissa. "Continuation
of first sheet (1) kaytetdan, kun hakemus sisaltda nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin.
Ensimmaisella lehdella ilmoitetaan myo6s, kohdistuvatko jotkut patenttivaatimukset kohdistuvat
asioihin, joille ei ole voitu suorittaa uutuustutkimusta, ja onko keksintd epayhtenainen. Perustelut
selvitetaan lisdlehdella "continuation of first sheet (2)”.

Toinen lehti taytetdan muutoin samalla tavoin kuin lomakkeen PCT/ISA/210 vastaava lehti (ks.
K.6.5.1), mutta siihen ei merkita kansainvalisen hakemuksen luokitustietoja. SISR:ssé ei ole tarpeen
esittda niita viitejulkaisuja, jotka on mainittu jo ISR:ss&, ellei niita esitetd yhdessa jonkin tassa
raportissa esitettavan julkaisun kanssa.

Liitelehdelld "Scope Annex” voidaan kuvata uutuustutkimuksen laajuutta. Sitd voi olla tarpeen
selventaa varsinkin silloin, jos kansainvélista uutuustutkimusraporttia ei ole ollut kaytettavissa SISA-
tutkimusta tehtéessa ja on tehty oletuksia aiemman ISA-tutkimuksen laajuudesta. (sovellutussaanto
45bis.7(e))

K.8.4 llmoitus: tdydentavaa kansainvalista uutuustutkimusraporttia
(SISR) ei laadita

Tassa noudatetaan samoja periaatteita kuin vastaavissa tapauksissa ISA-vaiheessa (ks. K.6.3.1-
K.6.3.3). (sovellutussaéantt 45bis.5(c))

Jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat keksintoon (keksint6ihin), jo(i)lle ISA ei ole
velvollinen suorittamaan uutuustutkimusta, tai keksinnén selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset
on laadittu siten, etta tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa, SISA ilmoittaa, ettei
se laadi SISR:&a. limoitus tehdaan lomakkeella PCT/SISA/502 (Declaration).

K.8.5 Taydentavan kansainvalisen uutuustutkimusraportin lahettdminen
SISR (PCT/SISA/501) tai ilmoitus siita, ettéd SISR:aa ei tulla laatimaan (PCT/SISA/502) lahetetaan
hakijalle ja kansainvéliselle toimistolle yhdessa ilmoituslomakkeen PCT/SISA/505 kanssa.

K.9 Kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimus (IPEA)

K.9.1 Patentoitavuuden esitutkimuspyynndn (Demand) kasittely

Patentoitavuuden esitutkimuspyynnén (Demand) voi tehda suoraan PRH:lle sahkoisesti
Patenttiasiointi- tai ePCT-ohjelmalla tai sahkopostilla tai paperisena postitse tai tuomalla se
asiakaspalveluun virka-aikana.
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Hakija saa automaattisen vastaanottoilmoituksen, kun Demand on jatetty sdhkdisesti. Kun Demand
on jatetty paperisena tai sahkopostilla, hakijalle lahetetdan vastaanottoilmoitus. PRH tekee
muodollisen tarkastuksen Demand-lomakkeelle ja liitteille, ja tarkastaa etta hakijan ja asiamiehen
tiedot vastaavat rekisterissa olevia tietoja.

PRH tarkastaa, etta kansainvaliseksi patentoitavuuden esitutkimusviranomaiseksi (IPEA) on valittu
PRH. Jos hakija on valinnut esitutkimusviranomaiseksi EPOn tai Ruotsin patenttiviraston, Demand
toimitetaan kansainvaliselle toimistolle tai Euroopan tai Ruotsin patenttiviranomaiselle.

PRH lahettda IB:lle tarvittavat lomakkeet ja laskee maaraajat. Demandin maardaika on 22 kk
aikaisimmasta etuoikeudesta tai kolme kuukautta ISR:n lahettdmisesta sen mukaan, kumpi naista
on myohaisempi. Jos Demand on jatetty 19 kk etuoikeudesta jalkeen, IB:lle ilmoitetaan siitéa
lomakkeella PCT/R0O/402, joka on myds vastaanottoilmoitus hakijalle.

Hakijan on ilmoitettava lomakkeella PCT/IPEA/401 asiakirjat, joiden pohjalta IPEA-tutkimus
suoritetaan. PRH tarkastaa lomakkeen tiedot ja sen liitteend olevat asiakirjat seka sen, milla kielella
IPEA-tutkimus halutaan suoritettavan.

Jos hakija ei ole toimittanut Demandin jattamisen yhteydessa mahdollisia muutettuja sivuja, joiden
pohjalta IPEA-tutkimus pyydetdédn suorittamaan, PRH pyytdd niiden toimittamista lomakkeella
PCT/IPEA/431.

Jos hakija ei ole maksanut IPEA-vaiheen maksuja tai saapuneet maksut ovat puutteelliset,
l&ahetetdan hakijalle valipaatds PCT/IPEA/403. Maaraaika maksujen maksamiselle on yksi kuukausi
Demandin vastaanottamisesta.

Demand ja valmistuneet valipaatokset lahetetaan IB:lle.

Kansainvdlisen patentoitavuuden esitutkimusraportin (IPER) valmistuttua lomake PCT/IPEA/409
seka ilmoitus IPEA-tutkimuksen valmistumisesta PCT/IPEA/416 |ahetetdan IB:lle seka hakijalle.
PRH lahettdd IB:lle lisdksi kaikki IPEA-vaiheessa hakijan toimittamat asiakirjat, kuten aiemmat
versiot muutetuista sivuista seka hakijan aiemmat kirjeet.

K.9.2 IPEA-vaiheen maksut

Ajantasainen hinnasto PCT-asioissa perittavistd maksuista 16ytyy PRH:n kotisivuilta.

IPEA-vaiheen maksut maksetaan tutkivan patenttiviraston tilille (PRH, Ruotsin patenttivirasto tai
EPO) valitun viraston hinnaston mukaisesti. Demandin yhteydessa on maksettava ainakin
kasittelymaksu ja patentoitavuuden esitutkimusmaksu.

Jos maksuja ei makseta maaraajassa, PRH lahettda hakijalle lomakkeen PCT/IPEA/440, jolloin
hakijalla on viela mahdollisuus maksaa maksut. Maksut on siina tapauksessa maksettava yhden
kuukauden kuluessa ilmoituksen lahettamisesta. Maksujen lisdksi PRH perii viivastysmaksun.

Kun kasittelymaksu ja patentoitavuuden esitutkimusmaksu on maksettu ja toimitettu mahdolliset
puuttuvat asiakirjat, hakemus siirretaan tutkijalle tutkimukseen.

K.9.3 Patentoitavuuden esitutkimus

Kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimuksen (IPEA-tutkimuksen) tarkoituksena on laatia
alustava ja ei-sitova kannanotto siitd, onko keksintd uusi, keksinnéllinen ja teollisesti
kayttokelpoinen. Taméa kannanotto esitetdan kansainvalisessa patentoitavuuden
esitutkimusraportissa  (IPER).  Tutkimuksen suorittaa kansainvdlinen  patentoitavuuden
esitutkimusviranomainen (IPEA). (artikla 33)

Ennen IPEAN laatimaa IPER:a hakija on yleensa jo saanut sisdlléltddn samantapaisen Kkirjallisen
lausunnon (WO). Ensimmaisen kirjallisen lausunnon antaa ISA. My6s IPEA saattaa antaa yhden tai
useamman kirjallisen lausunnon.
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IPEA-tutkimusvaiheessa otetaan uutuuden, keksinndllisyyden ja teollisen kayttokelpoisuuden
suhteen kantaa ainoastaan keksintoihin, joiden osalta on tehty ISA-tutkimus. (sovellutussaannot
66.1(e) ja 66.2(a)(vi))

Vaikka IPEA-tutkimus nojautuukin yleensa siihen aineistoon, joka on tullut esille ISA-tutkimuksessa,
on IPEA-tutkimuksessa otettava huomioon kaikki merkityksellinen aineisto siita rijppumatta, onko
sitd mainittu ISR:ssa vai ei. (artikla 33(6); sovellutussaanto 70.7; ISPE GL 17.68)

IPEA suorittaa kansainvélisille patenttihakemuksille lisduutuustutkimuksen (top-up search)
sellaisten julkaisujen l6ytamiseksi, jotka on julkaistu tai jotka se saa tietoonsa ISR:n laatimispaivan
jalkeen, ellei ko. viranomainen pida lisduutuustutkimusta tarpeettomana. Lisduutuustutkimus on
tarpeeton esim. siina tapauksessa, etta koko vaatimusasetelma koskee sellaista asiaa, jonka
suhteen arviota uutuudesta, keksinnoéllisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta ei IPEA-
tutkimuksessa sovellutussaanndn 67.1 perusteella esiteta (ks. K.9.5.2). Lisauutuustutkimus on
tarpeeton myos, jos koko vaatimusasetelman osalta paatetddn olla ottamatta kantaa uutuuteen,
keksinndllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen, koska hakemus on epdselvd tai
patenttivaatimuksia ei ole perusteltu riittavasti selityksessa ja tarkoituksenmukaista tutkimusta ei sen
vuoksi ole mahdollista tehda. Lisauutuustutkimusta ei mydskaan tehda, jos ISA-tutkimusta ei ole
tehty yhdellekdan patenttivaatimukselle. Jos IPEA-tutkimus tehdaan jostakin edella mainitusta
syysta (vaatimus koskee sellaista asiaa, jonka suhteen arviota uutuudesta, keksinnéllisyydesta ja
teollisesta kayttokelpoisuudesta ei IPEA-tutkimuksessa esitetd, hakemus on epaselva,
patenttivaatimusta ei ole perusteltu riittavasti tai ISA-tutkimusta ei ole tehty jollekin
patenttivaatimukselle) tai epayhtendisyyden vuoksi vain osalle patenttivaatimuksia,
lisduutuustutkimus  rajoitetaan  koskemaan naita IPEA-tutkimuksen kohteena olevia
patenttivaatimuksia. Lisduutuustutkimus tehd&an IPEA-tutkimuksen alkuvaiheessa.
(sovellutussaannot 66.1ter ja 70.2(f); ISPE GL 3.16, 19.14-19.21)

IPEA-tutkimuksessa otetaan huomioon my6s sellainen aineisto, johon viitataan I1B:n lahettdmassa
muistutuksessa (third party observation), jonka IPEA saa kaytt6oénsa ajoissa ennen IPER:n
laatimista edellyttéen, etta muistutuksessa referoidut julkaisut on toimitettu muistutuksen mukana tai
ne ovat muuten valittémasti saatavilla. (Al 805; ISPE GL 17.69)

PRH:ssa IPEA-tutkimuksen suorittaa tehtdvaan maaratty tutkijainsindori. Kun ISA- ja IPEA-
tutkimuksen suorittaa sama viranomainen, sama tutkijainsindori tekee tavallisesti molemmat
tutkimukset. (ISPE GL 3.15)

K.9.3.1 Esitutkimuksen aloittamisen ja valmiiksi saattamisen maaraajat

IPEA-tutkimuksen aloittamiselle ja valmiiksi saattamiselle on maaritelty PCT-sopimuksessa
maaraajat, joita on noudatettava. (artikla 35.1; sovellutussaantd 69)

Hakemus toimitetaan PRH:ssa tutkijainsindorille, kun Demandiin liittyvat muodolliset seikat ovat
kunnossa. Tutkijainsin6ori saa aloittaa tutkimuksen heti, kun tutkimuspyyntd on saapunut,
tutkimusmaksu on maksettu ja ISA-tutkimustulokset ovat kaytettavissa, ellei hakija ole erityisesti
muuta pyytanyt. Hakijalla on mahdollisuus pyytad IPEA-tutkimuksen aloituksen lykkaamista
tutkimuspyynnén tekemisen paivamaararajaan asti (sovellutussdanté 54bis.1(a)), jos hakija
erityisesti niin haluaa. (sovellutussaanté 69.1(a))

IPER:n tulee olla valmis maarattyyn paivamaardédn (IPER-mdaardaika) mennessa. Maardaika
valmistumiselle on se, joka seuraavista viimeisena tayttyy:

e 28 kuukautta aikaisimmasta etuoikeuspaivasta tai kansainvalisesta tekemispaivasta, jos
etuoikeutta ei ole pyydetty,

e 6 kuukautta IPEA-tutkimuksen  aloittamisajankohdasta, joka on  maaritelty
sovellutussdannossa 69.1,

o 6 kuukautta siitd paivastd, jona IPEA on vastaanottanut sovellutussaannén 55.2 mukaan
toimitetun kdannoksen.
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K.9.3.2 Asiakirjat, joiden perusteella tutkimus aloitetaan

IPEA tarkastaa Demandista (PCT/IPEA/401), mink&a asiakirjojen perusteella tutkimus on tarkoitus
aloittaa. Tahan vaikuttaa myos se, minka kielen hakija on merkinnyt Demandiin. PRH hyvaksyy seka
ISA- ettd IPEA-vaiheessa suomen, ruotsin ja englannin. Jos PCT-hakemus on tehty suomen tai
ruotsin kielella (alkuperéinen kieli ISA-vaiheessa) ja Demandissa kasittelykieleksi on valittu englanti,
IPEA-vaiheessa kasitelladn hakemuksen englanninkielista kdannosta (WO-julkaisu) tai artiklan 19
mukaisesti toimitettuja patenttivaatimuksia tai artiklan 34 mukaisesti toimitettuja asiakirjoja (selitys,
patenttivaatimukset, piirustukset). IPEA-vaiheessa voidaan kasitella suomen- tai ruotsinkielisia
hakemusasiakirjoa ainoastaan, jos hakija on valinnut kasittelykieleksi suomen tai ruotsin ja kyseiset
asiakirjat ovat hakemuksen alkuperdiset asiakirjat, koska sovellutussaantdé 66.9 edellyttad, etta
muutokset asiakirjoihin ja kirjelméat on jatettava julkaisukielella (englanti), jos hakemus on alun perin
jatetty muulla kuin julkaisukielella. (sovellutussdanto 66.1)

Hakija voi merkitd Demandiin, haluaako han tutkimuksen aloitettavaksi alkuperéisten asiakirjojen,
artiklan 19 mukaan muutettujen asiakirjojen vai artiklan 34 mukaan muutettujen asiakirjojen
perusteella.

Hakija voi myds merkita toivomuksen, etta artiklan 19 mukaan tehdyt muutokset katsotaan
peruutetuiksi.

Muutoin tutkimus aloitetaan kansainvalisen hakemuksen alkuperdisten asiakirjojen perusteella tai
artiklan 19 tai artiklan 34 mukaan tehtyjen muutosten perusteella, jos IPEA saa kopiot muutoksista
ennen kuin se ehtii aloittaa kirjallisen lausunnon tai IPER:n laatimisen.

Hakija voi esittaa Demandissa toivomuksen, ettd IPEA-tutkimuksen aloittamista lykataén, kunnes
sovellutussdannossa 69.1(d) maéaaritelty maardaika on kulunut umpeen, tai hakija voi ilmoittaa
nimenomaisen toivomuksensa, ettd IPEA-tutkimuksen aloittamista Ilykatdan, kunnes
sovellutussaanndssa 54.bis.1(a) maaritelty maaraaika on kulunut umpeen.

K.9.3.3 Yhtendisyyden tarkastaminen

Jos hakemus sisaltaé kaksi tai useampia toisistaan riippumattomia keksint6ja, tutkijainsinéoéri arvioi,
aiheuttaako tama merkittavasti lisatyota IPER:n laatimisessa.

Jos toisistaan riippumattomien keksintdjen arviointi uutuuden, keksinnollisyyden ja teollisen
kayttokelpoisuuden suhteen aiheuttaa selvasti ylimaaraista tyotd, IPEA pyytaa hakijaa rajoittamaan
hakemuksen koskemaan yhtd ainoaa keksintba tai maksamaan lisamaksun jokaisesta
ylimaaraisestéa keksinntsta lomakkeella PCT/IPEA/405. Jos tutkijainsinddri ei pida tallaisen pyynnon
l&hettéamistad aiheellisena, han tekee IPEA-tutkimuksen kaikkien keksintdjen osalta edellyttaen, etta
niiden osalta on myds tehty ISA-tutkimus. Jokaisessa Kkirjallisessa lausunnossa ja IPER:ssa
iimoitetaan talldin myds, ettd keksintd ei ole yhtenainen, ja esitetdén perustelut talle ndkemykselle.

Pyynnidssa patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisdmaksujen maksamiseksi lomakkeella
PCT/IPEA/405 ilmoitetaan maaraaika (1 kk), johon mennessa hakijan tulee vastata tai maksaa
lismaksut. Lomakkeella ilmoitetaan, kuinka monta toisistaan riippumatonta keksintba
patenttivaatimukset sisaltavat, ja litteessd selostetaan yksityiskohtaisesti, mitkd vaatimukset
koskevat toisistaan riippumattomia keksintdja ja minka vuoksi. Lomakkeella ilmoitetaan myds,
paljonko kustakin ylimaaraisesta keksinndstd on maksettava ja kuinka monta ylimaaraisia keksintdja
on (maara on luonnollisesti yhta pienempi kuin toisistaan rijppumattomien keksintdjen maara), ja
kerrotaan lisamaksujen kokonaismaara.

Lomakkeen liitteessa ilmoitetaan, minkalaiset vaatimusyhdistelmat olisivat yhtenaisia, jotta hakija voi
halutessaan rajoittaa vaatimuksia oikealla tavalla. Liitteessa ilmoitetaan myds, minka vaatimuksissa
maaritellyn keksinndn osalta IPEA-tutkimus tehdaan (paakeksint®), ellei hakija vastaa pyyntoon eika
maksa lisamaksuja.

Hakijan on mahdollista maksaa lisimaksut ja esittaa lisdksi vastalause (protesti) maksujen suhteen.
Hakija perustelee vastalauseessa, mink& vuoksi keksintd hanen mielestdan on yhtenainen tai
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maksuja on pyydetty liikaa. Vastalause kasitelladn IPEAn erityisessd kolmijasenisessa
lautakunnassa (sovellutussaéantt 68.3). PRH ei peri vastalauseen kasittelysta maksua.

Jos sovellutussdannossa 69.2 ilmoitettua IPEA-tutkimuksen méaraaikaa ei pystytéd noudattamaan
keksinndn epayhtenaisyyden vuoksi, IPER laaditaan valittémasti, kun lisamaksut on maksettu tai
maardaaika niiden maksamiseksi on kulunut umpeen. (ISPE GL 19.11)

K.9.4 Kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen
Kirjallinen lausunto

ISA-vaiheessa on yleensa laadittu ISR:n ohella kirjallinen lausunto (WO), lomake PCT/ISA/237.
Kyseista kirjallista lausuntoa pidetdan myds IPEAnN kirjallisena lausuntona, jos hakemuksen osalta
jatetddan Demand (ellei hakija valitse IPEAKsi eri viranomaista kuin ISA ja valittu IPEA ei hyvaksy
ISAN kirjallista lausuntoa). Hakijaa pyydetaan taman vuoksi jattamaan IPEAlle vastaus ja mahdolliset
muutokset kyseisen Kirjallisen lausunnon johdosta samassa ajassa kuin Demand on jatettava.
(artikla 34.2; sovellutussaanto 66.2; ISPE GL 19.14-19.33)

Kun ISAn kirjallinen lausunto hyvaksytddan IPEAN Kkirjallisesti lausunnoksi, IPEA-vaiheessa ei
valttamatta tarvitse laatia kirjallista lausuntoa. (ISPE GL 19.23)

Kirjallista lausuntoa ei tarvitse antaa, jos hakemuksen osalta on mahdollista antaa myénteinen IPER.
Talloin keksinntn tulee olla uusi, keksinndllinen ja teollisesti kayttokelpoinen ja hakemuksen on
taytettava ne PCT-sopimuksen ja sovellutussaanttjen vaatimukset, jotka IPEA tarkastaa. (artikla
34(2)(c))

Kirjallista lausuntoa ei myo6skédan tarvitse antaa, jos sama viranomainen toimii kyseiselle
hakemukselle seka ISAna ettd IPEAna ja Demand on jatetty ennen kuin ISA on laatinut kirjallisen
lausunnon ja keksintd ja hakemus tayttavat asetetut vaatimukset. (ISPE GL 19.12, 19.22)

Tavoitteena on, ettd IPER voidaan laatia siten, ettd selvitddn mahdollisimman pienella maaralla
kirjallisia lausuntoja. (ISPE GL 19.29)

Ellei hakija ole ryhtynyt tosissaan toimiin niiden puutteiden korjaamiseksi, joista on huomautettu ISAn
kirjallisessa lausunnossa, tai ei ole esittanyt vasta-argumentteja Kirjallisen lausunnon
huomautuksille, tutkijainsindéri voi edetd suoraan IPER:n laatimiseen antamatta enaa uutta kirjallista
lausuntoa.

Jos hakija on selvastikin pyrkinyt korjaamaan puutteita tai esittamaan perusteluja ISAn kirjallisen
lausunnon johdosta mutta hakemus ei tutkijainsindorin mielestd kuitenkaan tayta kaikkia
vaatimuksia, tutkijainsin66ri voi antaa uuden kirjallisen lausunnon. Kirjallinen lausunto annetaan silla
edellytykselld, ettéd tutkijainsintorille jaa tarpeeksi aikaa laatia IPER.

Jos IPEAn lisduutuustutkimuksessa on 16ytynyt uusia merkityksellisia julkaisuja, IPEAnN tulisi antaa
kirjallinen lausunto. (ISPE GL3.22, 19.24, 19.29)

IPEA-vaiheessa voidaan harkinnan mukaan ja maéardaikojen salliessa antaa useampikin kirjallinen
lausunto.

Hakijalle voidaan pyynndsté antaa mahdollisuus lisimuutoksiin ja liséperusteluihin.

IPEA voi milloin tahansa vaihtaa tietoja hakijan tai h&nen edustajansa kanssa epavirallisella
yhteydenpidolla kirjallisesti, puhelimitse tai keskindisessd tapaamisessa. Ohjeet tallaisesta
epavirallisesta yhteydenpidosta ja siitd hakemusasiakirjoihin tehtéavista merkinngista, ks. ISPE
GL19.41-19.46. (sovellutussaanto 66.6)

Kirjallisessa lausunnossa ilmoitetaan hakijalle tietty maaraaika, jonka kuluessa hakijalta odotetaan
vastausta. Maaraaika on yleensa kaksi kuukautta kirjallisen lausunnon postituspaivasta. Maaraaika
ei voi olla lyhyempi kuin yksi kuukausi eika pitempi kuin kolme kuukautta. Vastausaikaa voidaan
kuitenkin pidentad, jos hakija pyytaa sitd ennen maardajan umpeutumista.
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Ellei hakija vastaa kirjalliseen lausuntoon maardajassa, IPEA laatii IPER:n kaytettavissa olevien
asiakirjojen perusteella. Jos hakijan vastaus kirjalliseen lausuntoon tulee maaraajan jalkeen, IPEA
VoI ottaa siind esitetyt tiedot huomioon, ellei IPER:ia ole jo laadittu. Sovellutussaannon 66.4bis
mukaan IPEAn ei tarvitse ottaa huomioon sellaisia muutoksia tai perusteluja, jotka ovat tulleet sen
jalkeen, kun viranomainen on ryhtynyt laatimaan kirjallista lausuntoa tai IPER:ia, ks. ISPE GL 19.24
ja 20.05.

K.9.4.1 Kirjallisen lausunnon sisélto
IPEAnN kirjallinen lausunto laaditaan lomakkeelle PCT/IPEA/408 englannin kielella. (ISPE GL 17)

IPEAn kirjallisessa lausunnossa kéasitelladn yleensa kaikki asiat, jotka on mainittu
sovellutussdanndssa 66.2. Sen mukaan Kirjallisessa lausunnossa huomautetaan:

1) artiklassa 34(4) maaritellyistd puutteista (hakemus koskee keksintdd, josta IPEANn ei
sovellutussddnndon 67 mukaan tarvitse tehda IPEA-tutkimusta, tai tarkoituksenmukaista
tutkimusta uutuuden, keksinndllisyyden ja teollisen kayttokelpoisuuden suhteen ei ole
mahdollista tehd&, koska hakemus on niin epaselva tai patenttivaatimuksia ei ole riittavasti
perusteltu selityksessd),

2) puuttuvasta uutuudesta, keksinnéllisyydesta tai teollisesta kayttokelpoisuudesta,
3) hakemuksen muodollisista ja sisaltdon liittyvista puutteista, jotka IPEA tarkastaa,

4) muutoksista, jotka tuovat hakemukseen sellaista, mikda ei ilmene alkuperaisesta
kansainvalisesta hakemuksesta,

5) patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epaselvyyksistd ja siitd, ettd
patenttivaatimuksia ei ole riittavasti perusteltu selityksessa,

6) vaatimuksesta, jonka osalta ISA-tutkimusta ei ole tehty eikd IPEA-tutkimusta taman vuoksi
mydskaéan tehda, ja

7) jos nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssiluetteloita ei ole toimitettu sellaisessa muodossa,
etta tarkoituksenmukainen IPEA-tutkimus voitaisiin suorittaa.

Lomakekokonaisuus (PCT/IPEA/408), jolle IPEAN kirjallinen lausunto (WO) laaditaan, kasittda
kansilehden, kahdeksan erilaista laatikkolehtea (Box No. | — Box No. VIII), sekvenssiluetteloita
koskevan lisalehden ja lisdlehden, jota voidaan kayttaa tarvittava maara, jos tila muilla lehdilla ei
riita.

Kirjalliseen lausuntoon otetaan kansilehden ja lausunnon perustan ilmoittavan laatikkolehden |
lisdksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Maaréaaika hakijan vastaukselle kirjalliseen lausuntoon, ilmoitetaan kansilehdella.

Kirjallisen lausunnon perustana olevat asiakirjat ilmoitetaan laatikkolehdella I.

Etuoikeutta koskevat huomautukset ovat huomautukset ilmoitetaan laatikkolehdella 1.

Jos keksinndn uutuutta, keksinndllisyytta ja teollista kayttokelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten
tai koko hakemuksen osalta tutkittu, taytetaén laatikkolehti lll. Siind esitetdan myds syyt tutkimuksen
rajoittamiselle.

Jos keksinto ei ole yhtendinen kirjallista lausuntoa laadittaessa, asiasta ilmoitetaan laatikkolehdella
V.

Erityiset viitejulkaisut (ks. K.6.6.5 ISA-vaihe) esitetdan laatikkolehdella V1.

Erityiset puutteet kansainvalisessd hakemuksessa (ks. K.6.6.6 ISA-vaihe) esitetaan laatikkolehdella
VII.
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Erityisia huomautuksia patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epaselvyyksista ja siita, etta
patenttivaatimuksia ei ole riittavasti perusteltu selityksessa (ks. K.6.6.7 ISA-vaihe), esitetaan
laatikkolehdella VIiI.

K.9.4.2 Perusteltu kannanotto keksinndn uutuudesta, keksinnollisyydesta ja
teollisesta kayttokelpoisuudesta

IPEAnN kirjallisessa lausunnossa on sovellutussdannon 66.2 mukaan tarkoitus huomauttaa hakijalle
mm. siita, ettd IPER tulisi olemaan kielteinen jonkin patenttivaatimuksen maaritteleman keksinnén
uutuuden, keksinndllisyyden tai teollisen kayttokelpoisuuden osalta.

Jos kaikissa patenttivaatimuksissa maaritellyt keksinnot ovat tutkijainsin6orin mielesta uusia,
keksinndllisia ja teollisesti kayttdkelpoisia, tulee IPER olemaan em. kriteerien osalta myodnteinen.
Tassa tapauksessa laatikkolehted V ei tarvitse siséllyttdd IPEAN kirjalliseen lausuntoon, vaikka
kirjallinen lausunto muiden huomautusten takia annettaisiinkin.

Sovellutussdénnon 66.2 perusteella (ks. myds ISPE GL 17.42) tutkijainsinddri voi IPEAN kirjallisessa
lausunnossa laatikkolehdella V rajoittua mainitsemaan ainoastaan ne patenttivaatimukset, jotka
eivat tayta uutuuden, keksinndllisyyden tai teollisen kayttokelpoisuuden kriteeria.

Julkaisuista, joihin kannanotto uutuudesta, keksinnéllisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta
perustuu, kerrotaan tunnistetiedot. Vain sellaiset ISR:ssda mainitut tai muutoin tutkijainsindérin
tietoon tulleet julkaisut esitetéén, joilla on merkitysta tamanhetkisten patenttivaatimusten kannalta ja
tdssd Kkirjallisessa lausunnossa esille tuotavien uutuutta, keksinndllisyyttd ja teollista
kayttdkelpoisuutta koskevien ndkemysten perustelemiseksi. Tutkijainsindori voi ilmoittaa myds, etta
tiettyina paivamaarina tehdyt muistutukset (third party observation) on otettu huomioon.
Muistutuksessa referoitua julkaisua ei tarvitse mainita eik& kasitelld, ellei tutkijainsintoéri pida sita
tarpeellisena. Tassad kohdassa selostetaan lisaksi julkaisuihin viitaten, minka vuoksi kussakin
vaatimuksessa maaritellyn keksinndn osalta on esitetty kielteinen kannanotto uutuudesta,
keksinnéllisyydesta tai teollisesta kayttokelpoisuudesta.

K.9.4.3 Viitejulkaisujen kopiot

Jos IPEAnN Kkirjallisessa lausunnossa on tuotu esille julkaisuja, joita ei ole mainittu ISR:ssa eika ole
IPEA-vaiheessakaan aiemmin k&sitelty, toimitetaan hakijalle kopiot kyseisisté julkaisuista kirjallisen
lausunnon mukana.

K.9.5 Kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusraportti (IPER)

Kun hakemuksen osalta mahdollisesti annetun kehotuksen patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai
lisamaksun maksamiseksi (ks. K.9.3.3), ja mahdollisesti annetun kirjallisen lausunnon mééaraaika on
kulunut umpeen, tutkijainsinddri voi ryhtya laatimaan patentoitavuuden esitutkimusraporttia (IPER).

IPER:ia ryhdytaan laatimaan kyseisella hetkelld voimassa olevien asiakirjojen ja kaytettavissa
olevien tietojen perusteella. On mahdollista, ettd hakija toimittaa hakemukseen muutoksia tai esittaa
perusteluja kirjallisessa lausunnossa ilmoitetun maaréajan jalkeenkin. Tama sindnsa ei ole kiellettya.
Jos IPER ei ole vield valmistunut, tutkijainsindori voi ottaa téllaiset tiedot huomioon. Muutoksia ja
perusteluja, jotka tulevat sen jalkeen, kun tutkijainsindori on ryhtynyt laatimaan IPER:a, ei kuitenkaan
valttamatta oteta huomioon. (sovellutussaannot 66.4bis ja 70.2; ISPE GL 19.33, 20.05)

Ellei hakija ole ilmoittanut, mihin alkuperéisten asiakirjojen kohtiin selityksen, patenttivaatimusten tai
piirustusten muutokset perustuvat, IPER voidaan laatia ottamatta huomioon naitd muutoksia. Jos
nain on tehty, asiasta ilmoitetaan raportissa.

IPER ei esitd sen enempaa myonteista kuin kielteisté lausuntoa siitd, onko keksintd patentoitavissa
minkaan kansallisen lainsd&dannon perusteella. IPER:ssa esitetddn sen sijaan (tietyin edellytyksin)
kunkin patenttivaatimuksen osalta arvio, tayttddkéd patenttivaatimuksessa maéaaéaritelty keksinto
uutuuden, keksinnéllisyyden ja teollisen kayttokelpoisuuden kriteerit. (ISPE GL 19.48)
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IPER laaditaan lomakkeelle PCT/IPEA/409 englannin kielella (Chapter Il of the Patent Cooperation
Treaty). (ISPE GL 17)

K.9.5.1 Kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusraportin sisalto

IPER laaditaan lomakekokonaisuudelle (PCT/IPEA/409), joka kasittaa kansilehden, kahdeksan
erilaista laatikkolehtea (Box No. | — Box No. VIII), sekvenssiluetteloita koskevan lisdlehden ja
lisalehden, joita voidaan kayttaa tarvittava maara, jos tila muilla lehdilla ei riita.

Jos raportin litteena on muutettuja hakemussivuja, korjaussivuja tai hakijan kirjelmia, ne ilmoitetaan
kansilehdelld. IPEA ilmoittaa, mitkd muutokset se on hyvaksynyt. IPEA ei ota huomioon muutoksia,
jos ne eivéat olleet kaytettavissa, kun IPEA ryhtyi laatimaan raporttia, tai jos ne sisaltavatko sellaista,
mika ei kay ilmi kansainvalisestd hakemuksesta alkuperdisessd muodossaan, tai jos korvaavien
sivujen mukana ei ollut kirjelmaa, jossa kerrotaan, mihin alkuperdisen hakemuksen kohtiin
muutokset perustuvat. Jos raportin liitteena lahetetddn IB:lle sekvenssiluettelo séhkoisessa
muodossa, myds se ilmoitetaan kansilehdell&.

PRH kirjaa hakemuksen taydelliset luokitustiedot lisdlehdelle. Kansainvalisen hakemuksen luokitus
tehdaan alkuperdisten hakemusasiakirjojen perusteella ottamatta huomioon myéhemmin tehtavia
muutoksia. Luokitusta ei IPEA-vaiheessa muuteta kuin siind tapauksessa, etta tutkijainsindori on
kansainvalista patentoitavuuden esitutkimusta tehdessédan eri mieltd luokituksesta kuin ISA-
tutkimuksen tehnyt tutkijainsinbtri tai ettd ISA-vaiheessa annetut Iluokitustiedot ovat
luokitusjarjestelman muutoksen takia vanhentuneet. (ISPE GL 7.04, 17.12)

IPER:n perustana olevat asiakirjat ilmoitetaan laatikkolehdella 1. IPER voi perustua asiakirjoihin
(alkuperaisine ja muutettuine osineen), jotka voivat olla samalla kielella, jolla hakemus on jatetty, tai
muulla kuin alkuperéisten asiakirjojen kielella oleviin asiakirjoihin, esimerkiksi julkaisua varten
toimitettuun k&annokseen.

IPER perustuu alkuperaisiin hakemusasiakirjoihin tai joltakin osin muutettuihin asiakirjoihin.
Alkuperéisind pidetaan myods asiakirjoja, jotka on toimitettu vastaanottavan viraston esittdman
korjauspyynnon, artikla 14, perusteella tai sovellutussaannon 91 perusteella ilmeisten virheiden
korjaamiseksi.

Laatikkolehdella | ilmoitetaan myds, jos jotkut selityksen sivut, patenttivaatimukset, piirustukset tai
sekvenssiluettelot katsotaan hakijan tekemien muutosten perusteella peruutetuiksi.

Samoin ilmoitetaan, mita selityksen sivuja, patenttivaatimuksia, piirustuksia tai sekvenssiluetteloita
ei ole otettu huomioon, jos IPER on laadittu ottamatta huomioon joitakin muutoksia, koska niiden
katsotaan sisaltavan sellaista, mik& ei ilmene alkuperaisesta hakemuksesta.

Liséksi ilmoitetaan, onko kirjallista lausuntoa laadittaessa otettu huomioon vai jatetty ottamatta
huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka IPEA/FI on hyvéksynyt tai joka on télle viranomaiselle
iimoitettu.

Jos IPEA on tehnyt hakemukselle lisGuutuustutkimuksen (top-up search), ilmoitetaan
lisGuutuustutkimuksen tekemispdiva, ja kerrotaan, onko lisduutuustutkimuksessa |0ydetty uusia
merkityksellisid julkaisuja. Uudet julkaisut yksildidaan laatikkolehdelld V ja/tai VI.

Jos yhdelta tai useammalta viranomaiselta saatu SISR on otettu huomioon IPER:a laadittaessa, se
iimoitetaan.

Epayhtenéaisyytta koskevat huomautukset ovat laatikkolehdelld 1V. Tama lehti tAytetdan ainoastaan,
jos tutkijainsindori on IPEA-vaiheessa pitanyt keksintda epayhtenaisend tai pitdd keksintba
epayhtendisena viela IPER:a laadittaessa.

Erityiset viitejulkaisut (ks. K.6.6.5 ISA-vaihe) esitetaan laatikkolehdella VI.

Erityiset puutteet kansainvalisessa hakemuksessa (ks.K.6.6.6 ISA-vaihe) esitetdan laatikkolehdella
VII.
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Erityisia huomautuksia patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epaselvyyksista ja siita, etta
patenttivaatimuksia ei ole riittdvasti perusteltu selityksessad (ks.K.6.6.7 ISA-vaihe), esitetaan
laatikkolehdella VIiI.

K.9.5.2 Arviota uutuudesta, keksinnoéllisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta
ei esiteta

Arviota uutuudesta, keksinndllisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta ei esitetd, jos keksinnon
kohteena on (artiklat 35(3)(a) ja 34(4)(a); sovellutussadanto 67.1; ISPE GL 9):

1) tieteellinen tai matemaattinen teoria,

2) kasvilajike tai elainrotu tai olennaisesti biologinen menetelmé& kasvien tai eldinten
jalostamiseksi lukuun ottamatta mikrobiologisia menetelmia ja niilla aikaan saatuja tuotteita,

3) suunnitelma, sdanto tai menetelma liilketoimintaa, puhtaasti alyllista toimintaa tai pelia varten,

4) kirurginen tai terapeuttinen kasittely tai diagnoosia tarkoittava menetelma, joka kohdistetaan
ihmisiin tai elaimiin,

5) pelkka tiedon esittdminen,

6) tietokoneohjelma ellei IPEAlla ole keinoja tutkia tietokoneohjelmia.

Arviota uutuudesta, keksinnollisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta ei myoskaén esitetd, jos
tarkoituksenmukaista tutkimusta naiden suhteen ei ole mahdollista tehdd, koska hakemus on niin
epaselva tai patenttivaatimuksia ei ole riittdvasti perusteltu selityksessa. (artiklat 35(3)(a) ja 34(4)(a);
ISPE GL 9)

K.9.5.3 Etuoikeuden tarkastaminen
Hakemuksen etuoikeutta koskevat huomautukset ovat laatikkolehdella 1.
Tata lehteé ei tarvitse tayttaa ollenkaan, ellei hakemuksessa ole pyydetty etuoikeutta.

Vaikka hakemuksessa olisikin pyydetty etuoikeutta, pyynndn patevyytta ei ole tarpeen tutkia, jos
kaikki ISR:ssa mainitut viitejulkaisut ovat tulleet julkiseksi ennen hakemuksen aikaisinta
etuoikeuspéaivaa eika IPEA aio esittda IPER:ssa viittauksia muihin julkaisuihin, jotka edellyttaisivat
etuoikeuden patevyyden tarkastamista. Etuoikeutta kasittelee ISPE GL 6.

Jos IPER:ssa on tarkoitus viitata yhteenkin julkaisuun, joka on tullut julkiseksi aikaisimman
etuoikeuspéaivan jalkeen, etuoikeuden patevyys tarkastetaan. Ellei hakemusasiakirjoissa ole viela
etuoikeustodistusta, suomalainen etuoikeusasiakirja voidaan hankkia viraston arkistosta. Puuttuva
ulkomainen etuoikeusasiakirja voidaan pyytaa IB:sta ja sen kaannds tarvittaessa hakijalta.
(sovellutussaanto 66.7; ISPE GL 18.16)

Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen kaanndsté ei ole kaytettavissa, koska hakija ei ole toimittanut niita
sovellutussdannon 17.1. mukaisesti sdadetyssa ajassa eika sitd ole saatavilla viraston arkistosta tai
hallinnollisten maaraysten tarkoittamasta digitaalisesta kirjastosta, IPER voidaan laatia ikaan kuin
etuoikeutta ei olisi pyydetty. (sovellutussaanto 66.7(a); ISPE GL 18.16)

Jos etuoikeuspyynto ei ole pateva, IPER laaditaan ikdan kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty.

K.9.5.4 Uutuuteen, keksinnollisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen ei ole otettu
kantaa

Jos keksinndn uutuutta, keksinndllisyytta ja teollista kayttokelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten
tai koko hakemuksen osalta tutkittu, se kerrotaan laatikkolehdella Ill. Jos jotkin vaatimukset on jatetty
tutkimatta keksinndn epayhtenaisyyden vuoksi, tasta tehdaan selkoa laatikkolehdella V.

Laatikkolehdella III ilmoitetaan, onko koko hakemus vai ainoastaan tietyt vaatimukset jatetty
tutkimatta, ja esitetddn syyt tutkimuksen rajoittamiselle. Mahdollisia syita ovat:
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e Hakemus tai jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joita IPEAn ei
sovellutussaannodn 67.1 mukaan tarvitse tutkia (tieteelliset ja matemaattiset teoriat jne.).

e Selitys, vaatimukset tai piirustukset taikka tietyt vaatimukset ovat niin epaselvat, etta
uutuutta, keksinnollisyyttd ja teollista kayttokelpoisuutta ei voitu tarkoituksenmukaisesti
tutkia.

o Kaikki tai jotkin vaatimukset on perusteltu selityksessa niin puutteellisesti, etta uutuuteen,
keksinnollisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen ei voitu tarkoituksenmukaisesti ottaa
kantaa.

o Tiettyjen vaatimusten osalta ei ole tehty ISA-tutkimusta.

«» Uutuutta, keksinnéllisyytta ja teollista kayttokelpoisuutta ei ole voitu tutkia asiallisesti ilman
sekvenssiluetteloa. Mahdollisesti hakija ei ole maaraajassa toimittanut liitteen C/ST.26
mukaista sekvenssiluetteloa eikd IPEAlla ollut tatd luetteloa kaytettdvissdan sellaisessa
muodossa, joka mahdollistaa uutuustutkimuksen.

K.9.5.5 Perusteltu kannanotto keksinndn uutuudesta, keksinnéllisyydesta ja
teollisesta kayttokelpoisuudesta

Laatikkolehdelld V ilmoitetaan kunkin tutkittavan patenttivaatimuksen osalta, tayttaako siind
maaritelty keksintd uutuuden, keksinndllisyyden ja teollisen kayttokelpoisuuden kriteerit.
Kannanottojen perustelut esitetddn. Siinakin tapauksessa, ettd keksintbd ei pideta teollisesti
kayttdkelpoisena, uutuuteen ja keksinndllisyyteen otetaan kantaa, jos se on suinkin mahdollista.
(ISPE GL 17.42)

Laatikkolehdelta l16ytyvat myos tunnistetiedot julkaisuista, joihin kannanotot perustuvat. Jos julkaisua
ei ole mainittu ISR:ss4, siita esitetaan taydelliset tunnistetiedot WIPOn standardin St. 14 mukaisesti.
Tutkijainsinori voi ilmoittaa tdssa kohdassa myos, etta tiettyind paivamaarina tehdyt muistutukset
(third party observation) on otettu huomioon. Muistutuksessa referoitua julkaisua ei tarvitse mainita
eika kasitella, ellei tutkijainsintori pida sita tarpeellisena.

Kielteisen kannanoton perustaksi pyritddn aina esittamaan jokin julkaisu. Julkaisuun tai julkaisuihin
viitaten selostetaan, minka vuoksi kussakin vaatimuksessa maaritellyn keksinnén osalta on esitetty
kielteinen kannanotto uutuudesta, keksinndllisyydesta tai teollisesta kayttdkelpoisuudesta.
Viitejulkaisuista ilmoitetaan arvioinnin kannalta merkitykselliset kohdat. Myds my®Onteisten
kannanottojen perustaksi voidaan esittdad viitejulkaisuja. Perusteluissa voidaan esim. tarkastella
l&hinta tekniikan tasoa edustavia julkaisuja ja selostaa, miltd osin keksintd poikkeaa tekniikan
tasosta.

K.9.5.6 Kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusraportin (IPER) liitteet

Jos IPEA-tutkimus on suoritettu muiden kuin alkuperdisten hakemusasiakirjojen perusteella,
muutetuista asiakirjasivuista liitetddn kopiot IPER:iin. Raporttiin liitetdan kopiot myds sellaisista
sivuista, jotka IPEA on hyvaksynyt ilmeisten virheiden korjaamiseksi, ellei néita sivuja ole peruutettu
tai korvattu mychemmin toimitetuilla sivuilla. Tallaiset ilmeisen virheen korjaussivut varustetaan
merkinnalld "RECTIFIED SHEET (sovellutussdantt 91)”. Samoin raporttiin litetdan kopiot ilmeisen
virheen korjaussivuista, joita tdma viranomainen ei ole ottanut huomioon, koska ne eivéat olleet
kaytettavissd, kun viranomainen ryhtyi laatimaan tata raporttia. Tallaiset ilmeisen virheen
korjaussivut varustetaan merkinnalla "RECTIFIED SHEET (sovellutussdantd 91) — NOT
CONSIDERED FOR REPORT (sovellutussaanto 66.4bis)”. Korvattuja muutossivuja ei yleensa liiteta
raporttiin. Jos viimeisimpi& sivuja ei voida hyvaksya raportin perustaksi, koska niiden katsotaan
sisdltavan sellaista, mika ei ilmene alkuperédisestda hakemuksesta, tai niiden mukana ei ollut
kirjelma4, jossa kerrotaan, mihin alkuperaisen hakemuksen kohtiin muutokset perustuvat, raporttiin
litetd&n kopiot sekd ndistd viimeisimmista sivuista ettd niilla korvatuista muutossivuista (ei ISA-
vaiheen alkuperaisistd), joiden perusteella IPER on laadittu). Viimeksi kuvatussa tilanteessa korvatut
sivut varustetaan merkinnalla "SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (sovellutussaanto
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70.16(b)”. IPER:iin litetddn myo6s kopiot kaikista kirjelmistd, jotka hakija on lahettanyt raportin
litteena olevien sivujen mukana. IPER:iin ei kuitenkaan liitetd hakijan lahettamia kirjelmia, ellei hakija
ole tehnyt muutoksia hakemukseen (esim. uudet patenttivaatimukset). (sovellutusséénté 70.16;
ISPE GL 17.20, 17.23; Al 602, 607)

IB:lle lahetetadn IPER:in liitteend sahkoisessa muodossa toimitettu sekvenssiluettelo.

Kuten kappaleessa K.9.5.1 on selostettu, IPER:in kansilehdella osoitetaan, mita liitteita raporttiin
kuuluu.

K.9.5.7 Viitejulkaisujen kopiot

Jos IPER:ssa on tuotu esille julkaisuja, joita ei ole mainittu ISR:ssé eika kasitelty aiemmassa IPEA
vaiheen Kkirjallisessa lausunnossa, toimitetaan hakijalle kopiot Kkyseisistd julkaisuista
patentoitavuuden esitutkimusraportin mukana.

K.9.5.8 Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti

IPEA voi poikkeustapauksessa laatia uuden, korjatun IPER:in. Uusi IPER laaditaan, jos IPEA on
tehnyt hakemuksen kasittelyssa jonkin virheen, esim. laatinut raportin ottamatta huomioon hakijan
maaraajassa toimittamia patenttivaatimusten muutoksia. (ISPE GL 19.34)

Korjattu IPER varustetaan selkealla merkinnélla, joka osoittaa, etta kysymyksessa on korjattu versio.
Korjattu IPER toimitetaan seka hakijalle etta IB:lle.

K.10 PCT-hakemuksen kansallinen vaihe

PCT-hakemusta VOiI jatkaa Suomeen kansallisena patenttihakemuksena tai
hyodyllisyysmallihakemuksena.

Kansallisen patenttihakemuksen yleisid sisaltd- ja muotovaatimuksia on kuvattu osassa B ja
kasittelyn vaiheita osissa C-F. Vastaavasti suomalaisen hyddyllisyysmallihakemuksen kasittelyé on
kuvattu osassa J.

K.10.1 Hakemuksen jattaminen

Suomessa PCT:n kansalliseen vaiheeseen on siirryttava 31 kuukauden kuluessa kansainvélisesta
tekemispaivasta tai ensimmaisen etuoikeushakemuksen tekemispdaivastd, jos etuoikeutta
pyydetaan. Samassa 31 kuukauden méaardajassa on maksettava myds patentin hakemusmaksu tai
hyodyllisyysmallin rekisterdintimaksu. Kansainvélistd patenttihakemusta ei katsota jatketuksi
Suomessa, ellei hakija ole jattdnyt suomen-, ruotsin- tai englanninkielistéa kdédnnésta Suomessa ja
maksanut sdadettya maksua maaraajassa (PatL 31 8).

Jos patenttihakemuksen hakemismaksu tai hyodyllisyysmallihakemuksen rekisterdintimaksu on
maksettu yll& mainitussa 31 kuukauden maaraajassa, hakija saa tarvittaessa vield kaksi kuukautta
aikaa toimittaa vaadittavat hakemusasiakirjojen kddnntkset maksamalla lisamaksun. Lisdmaksu on
maksettava saman kahden kuukauden aikana. Ellei maksua makseta ja kd&nndsta toimiteta taman
kahden kuukauden lisdajan (31 kk + 2 Kkk) kuluessa, hakemus katsotaan Suomen osalta
peruutetuksi. Hakemuksen julkiseksi tuloa koskevia sdanndksia (PatL 22 § 2 ja 3 mom., HmL 45 f
8§ 3 mom.) sovelletaan sen jalkeen, kun hakija on toimittanut hakemuksen kdannoksen tai, jos
hakemus on laadittu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisend, kun hakija on toimittanut hakemuksen
jalienndksen PRH:lle.

Kun kansainvélistd hakemusta on jatkettu Suomen osalta ennen kuin 31 kuukautta on kulunut
kansainvélisen hakemuksen kansainvélisestd tekemispaivasta tai, jos etuoikeutta on pyydetty,
etuoikeuspéaivasta, tutkijainsinbori odottaa, ettd sanottu maérdaika on kulunut umpeen ennen kuin
han ottaa hakemuksen kasittelyyn. Vain hakijan esityksestda hakemus voidaan ottaa kéasittelyyn tata
aikaisemmin.
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K.10.2 Hakemuksen muodollinen tarkastus

Hakemuksen muodollinen tarkastus tehdaan lahtokohtaisesti samoin kuin kotimaisten hakemusten,
mutta joiltain osin kasittelyssa on myos eroja. Suomessa tehty jatkettu PCT-hakemus voidaan vain
hakijan esityksestéa ottaa kasiteltdvaksi ennen hakemuksen jatkamiselle varatun méaaraajan
paattymistd (PatL 33 § HmL 45 f 8). 31 kuukauden madardaika lasketaan kansainvalisesta
tekemispaivasta tai, jos etuoikeutta pyydetdan, siitd paivasta, josta etuoikeutta on pyydetty. Jos
hakemusta ei ole jatkettu maaréajassa, PCT-hakemus katsotaan Suomen osalta peruutetuksi (PatL
31 8 3 mom.).

Kun hakemusta on jatkettu Suomessa, hakemuksen tietoja (esim. hakijan ja keksijan tietoja)
verrataan WO-julkaisun tietoihin ja muutosilmoituksiin. Jos tiedot poikkeavat toisistaan, tiedustellaan
asiaa hakijalta tai asiamiehelta.

Jos hakemusta on jatkettu suomeksi, niin hakemuksessa on oltava my6s ruotsinkielinen tiivistelma.
Jos hakemusta on jatkettu ruotsiksi, niin hakemuksessa on oltava my6s suomenkielinen tiivistelma.
Jos patenttihakemusta on jatkettu englanniksi ja hakija haluaa, ettd paatoskielenéd on englanti, on
hakemuksessa lisdksi oltava vaatimusten ja tiivistelm&n k&annos joko suomeksi tai ruotsiksi. Lisaksi
hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, on oltava Euroopan talousalueella asuva asiamies.

Jos oikeuksien siirto keksijdilta hakijalle on PCT-hakemuksessa osoitettu PCT request - lomakkeen
(PCT/RO/101) VllI-kohdan mukaisella ilmoituksella, PRH ei edellyta siirtokirjan toimittamista. PRH
ei edellyta valtakirjan toimittamista PCT-hakemuksen jattdmisen yhteydessa toimiessaan RO:na.
Kansallisessa vaiheessa valtakirja on kuitenkin toimitettava, ellei hakija ole toimittanut sita
kansainvélisessa vaiheessa. Myoskaan etuoikeustodistusta ei tarvitse toimittaa PRH:lle
kansallisessa vaiheessa, jos se on jatetty ja julkaistu kansainvélisessa vaiheessa.

Patenttiviranomainen ei saa ilman hakijan suostumusta julkaista kansainvalistd patenttihakemusta
eikd myontaa sen kohteena olevaan keksintddn patenttia ennen kuin IB on julkaissut hakemuksen
tai 20 kuukautta on kulunut kansainvalisesta tekemispéivasta tai etuoikeuspaivasta (PatL 35 8).

K.10.3 Epayhtenéaisyys jatketussa kansainvélisessa hakemuksessa

Epayhtenaisen PCT-hakemuksen kasittely kansallisessa vaiheessa riippuu siitd, onko hakija siirtynyt
kansalliseen vaiheeseen suoraan ISA-vaiheen vai IPEA-vaiheen jalkeen.

K.10.3.1 ISAn huomautus epayhtenaisyydesta

Jos hakemukselle on tehty ainoastaan ISA tutkimus ja Suomeen jatetty hakemus sisaltaa
vaatimuksia, joiden epayhtendisyydesta kansainvalinen viranomainen on huomauttanut ja pyytanyt
epayhtendisten vaatimusten osalta lisimaksua niiden tutkimuksesta, eikd maksua ole suoritettu,
PRH arvioi kansainvalisen viranomaisen kannan epayhtenaisyydesta. Jos PRH on samaa mielta,
asiasta annetaan PatL 36 8:n mukainen padatds, jossa todetaan, ettd ne jatketun kansainvalisen
hakemuksen patenttivaatimukset, jotka eivat ole olleet kansainvalisen uutuustutkimuksen kohteena,
katsotaan peruutetuiksi Suomessa, ellei hakija maksa vahvistettua lis@maksua hakemuksesta.
Paatoksessa yksiloidddn ne patenttivaatimukset, joita paatds koskee. P&atdkseen sisaltyy
valitusoikeus.

Jos hakemus voidaan katsoa yhtenaiseksi, hakemuksen késittelya jatketaan kaikkien vaatimusten
osalta ilman, etta hakemuksesta annetaan PatL 36 8:n mukaista paéatosta.

Jos epayhtenaiset vaatimukset on sdilytetty tai sailytetddn hakemuksessa, koska hakija on
suorittanut vaaditun lisimaksun, hakemuksen kasittely jatkuu ensimmaisen keksinnén tutkimisella.
Hakijalle ilmoitetaan valipaatoksessa, ettd muut keksinnot tulee jakaa uusiksi hakemuksiksi.

K.10.3.2 IPEAn huomautus epayhtenaisyydesta
Jos hakemukselle on tehty IPEA-tutkimus
1) Hakija on kansainvalisessa kasittelyssa rajoittanut patenttivaatimuksia:
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Jos Suomeen jatetty jatkettu kansainvalinen hakemus sisaltaa sellaisia vaatimuksia, joiden
epayhtenaisyydesta kansainvalinen viranomainen on huomauttanut esitutkimusraportissa ja
kehottanut hakijaa joko rajoittamaan vaatimuksia tai maksamaan lisdimaksun patentoitavuuden
esitutkimuksesta, eikd maksua ole suoritettu siita syysta, ettd hakija on rajoittanut vaatimuksia,
PRH antaa vaatimuksista PatL 37 §:n mukaisen ilmoituksen, jossa todetaan, etta vaatimuksia
rajoitetaan myds Suomessa, ellei hakija suorita hakemuksesta lisdmaksua. lImoituksessa
yksildidaan ne patenttivaatimukset, joita ilmoitus koskee.

2) Hakija ei ole kansainvélisessa kasittelyssa rajoittanut patenttivaatimuksia eikd maksanut
lisimaksuja:

Jos hakija kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimuksen yhteydessé ei ole rajoittanut
patenttivaatimuksia eikd maksanut vaadittua lisémaksua, PRH arvioi kansainvélisen
viranomaisen kannan epayhtenaisyydesta. Jos PRH on samaa mieltd, asiasta annetaan PatL 36
8:n mukainen paatds, jossa todetaan, ettd ne jatketun kansainvédlisen hakemuksen
patenttivaatimukset, jotka eivat ole olleet kansainvalisen uutuustutkimuksen kohteena, katsotaan
peruutetuiksi Suomessa, ellei hakija maksa vahvistettua lisimaksua hakemuksesta.
Paatoksessa yksildidddn ne patenttivaatimukset, joita paatds koskee. Paatokseen sisaltyy
valitusoikeus.

Jos hakemus voidaan katsoa yhtenaiseksi, hakemuksen kasittelya jatketaan kaikkien
vaatimusten osalta ilman, ettd hakemuksesta annetaan PatL 36 §:n mukaista paatosta.

Jos epayhtendiset vaatimukset on sdilytetty tai sailytetddn hakemuksessa hakijan suoritettua
vaaditun lisdmaksun, hakemuksen kasittely jatkuu ensimmaisen keksinnén tutkimisella. Hakijalle
iimoitetaan valipaatoksessa, etta muut keksinnét tulee jakaa uusiksi hakemuksiksi.

Paatos PatL 36 8§:n mukaan ja ilmoitus PatL 37 8:n mukaan eivat edellyté hakijan vastaamista siina
tapauksessa, ettd hakija ei jatka paatoksessa tai ilmoituksessa mainittuja vaatimuksia Suomessa
eika siksi mydskaan aio suorittaa pyydettyd lisamaksua vaatimusten saattamiseksi Suomessa
voimaan. Vastaamatta jattdmiseen ei nain ollen lity kummassakaan tapauksessa uhkaa
hakemuksen sillensajatosta.

K.10.3.3 Huomattavaa uutuudenestevaikutuksen kannalta

Jos hakija ei maksa lisamaksua PatL 37 8:n mukaan tai PatL 36 §:n mukaan ja paatds saa
lainvoiman, huomautusten kohteina olevat patenttivaatimukset katsotaan peruutetuiksi Suomessa.

Nain ollen kyseisilla patenttivaatimuksilla ei ole uutuudenestevaikutusta arvioitaessa myohemman
patenttihakemuksen uutuutta PatL 2 8 2 ja 3 momentin tilanteissa (PatL 29 § toinen virke). Julkiseksi
tulleen Suomessa jatketun kansainvalisen hakemuksen selitys voi kuitenkin muodostua PatL 2 §:n
2 momentin mukaiseksi uutuudenesteeksi. (ks. E.3.2)

K.11 PRH:n kdytannoista PCT-hakemusten kasittelyssa

Kansainvalisen uutuustutkimuksen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimuksen (IPEA) ohjeet (PCT
International Search and Preliminary Examination Guidelines, ISPE GL) jattavat viranomaisten
valittavaksi toimintatavan (divergent practices) tietyissa tilanteissa. PRH noudattaa
kansainvalisessa uutuustutkimuksessa ja kansainvalisessa patentoitavuuden esitutkimuksessa
seuraavia vaihtoehtoja:

e Appendix to Chapter 4
o Background Art ISPE GL A4.05[1]

o Appendix to Chapter 5
o Multiple Dependent Claims ISPE GL A5.16[2]
o Interpretation of Claims ISPE GL A5.20[2]




164

o The PRH applies the first sentence concerning "use" claims ISPE GL A5.21
o Product by Process Claims ISPE GL A5.26[1]
o Conciseness ISPE GL A5.42[2]

Appendix to Chapter 9

o Excluded Subject Matter Regarding Schemes, Rules or Methods of Doing Business,
Performing Purely Mental Acts or Playing Games ISPE GL A9.07[2]

o Excluded Subject Matter Pertaining to Programs for Computers ISPE GL A9.15[2]
Appendix to Chapter 12

o Novelty ISPE GL A12.02[1]
Appendix to Chapter 13

o The PRH applies the problem-solution approach ISPE GL A13.08.1-A13.08.9
Appendix to Chapter 14

o Industrial Applicability ISPE GL A14.01[2]1 to A14.01[2]8
Appendix to Chapter 20
o New Matter ISPE GL A20.21[2]
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L. Eurooppapatentti, yhtenaispatentti ja
standardiessentiaalipatentti

L.1 Eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomessa

Euroopan patenttivirasto (EPO) Kkasittelee  eurooppapatenttihakemukset ja  mydntda
eurooppapatentit. Jotta eurooppapatentilla olisi oikeusvaikutuksia Suomessa, patentinhaltijan tulee
joko saattaa patentti kansallisesti voimaan Suomessa tai rekistergida patentti yhtenaispatenttina
EPOssa. Tassa kohdassa kasitellaan kansallista voimaansaattamista Suomessa. Yhtenaispatenttia
kasitelladn kohdassa L.2.

Eurooppapatentin kansallinen voimaansaattaminen Suomessa edellyttdd, ettd patentinhaltija
toimittaa PRH:lle kd&nndksen patentin asiakirjoista. Suomessa voimaansaatettu eurooppapatentti
vastaa kansallista suomalaista patenttia.

Eurooppapatentin voimaansaattamisesta l6ytyy tietoa EPOn julkaisusta National law relating to EPC
sekd PRH:n verkkosivuilta.

L.1.1 Mybnnetyn patentin voimaansaattaminen

Eurooppapatentti on myodnnetty, kun EPO on kuuluttanut patentin  myodntamisesta
kuulutusjulkaisussaan (European Patent Bulletin). Patentin voimaansaattaminen Suomessa
edellyttad, ettd haltija suorittaa PRH:ssa seuraavat toimenpiteet:

1) maksaa julkaisumaksun
2) toimittaa vaadittavat kdannokset

3) liittda kaanndkseen eurooppapatentin numeron, keksinndn nimityksen seka patentinhaltijan
nimen ja osoitteen.

Edell& mainitut toimenpiteet tulee suorittaa kolmen kuukauden kuluessa EPOn kuulutuksesta. Jos
naita toimenpiteita ei suoriteta maaraajassa, eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa
(PatL 70 h §, PatA 52 u 8).

L.1.1.1 Vaadittavat kdannodkset

Voimaansaattaminen edellyttdd, ettd patentinhaltija toimittaa PRH:lle patenttivaatimusten
k&annoksen suomeksi. Jos patentti on mydnnetty saksaksi tai ranskaksi, tulee liséksi antaa patentin
selityksen ja mahdollisten piirustusten kaannds suomeksi tai englanniksi. Jos patentinhaltijan oma
kieli on ruotsi, edella mainitut kddnnokset voivat olla ruotsiksi. (PatL 70 h 2 mom. 8.) Yrityksen oma
kieli maaraytyy sen poytakirjakielen mukaan.

Kaanndksia koskevat saannokset perustuvat niin sanottuun Lontoon sopimukseen (Sopimus EPC
artiklan 65 soveltamisesta). Sopimus ei koske ennen 1.11.2011 mydnnettyja eurooppapatentteja.
Jos tatd ennen mydnnettyyn eurooppapatenttiin toimitetaan kaannoksia, esimerkiksi rajoituksen
johdosta, tulee kaannotkset toimittaa kaikista patentin asiakirjoista (selitys, vaatimukset ja
piirustukset).

Kaanndksen tulee perustua EPOn antaman patentin hyvaksymisilmoituksen (Communication under
Rule 71(3) EPC, Form 2004) mukana toimitettuun hakemustekstiin, jonka hakija on hyvaksynyt.
Hyvaksyttavista asiakirjoista (text intended for grant) kaytetddn myds nimitystd Druckexemplar.
Patenttijulkaisun pitdisi vastata Druckexemplaria, mutta julkaisuun tulee joskus virheita. Siksi
k&&nnos tulisi tehd& juuri Druckexemplarista, eika julkaisun tekstista.

L.1.1.2 Muunnetussa muodossa mydnnetty patentti

Jos eurooppapatenttia vastaan on tehty vaite ja vaitekasittelyn jalkeen patentti pysyy voimassa
muutetussa muodossa, kuuluttaa EPO paatoksesta ja julkaisee uuden patenttijulkaisun (B2). Tallbin



http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law.html
https://www.prh.fi/EP-validointi
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/2011/101
https://www.finlex.fi/fi/valtiosopimukset/sopimussarja/2011/101
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patentin voimaansaattaminen Suomessa taytyy tehda uudelleen. Patentinhaltijan tulee tehda
voimaansaattamisen edellyttamat toimenpiteet kolmen kuukauden kuluessa EPOnN kuulutuksesta.
Kaanndkset tulee antaa samalla kielella kuin alkuperdinen patentti on voimaansaatettu Suomessa.
Jos toimenpiteité ei suoriteta maaraajassa, eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa
(PatL 70 h §, PatA 52 u 8).

Joskus on mahdollista, ettd muutokset patentin vaatimuksissa ovat niin pienia, etta ne eivat aiheuta
muutosta PRH:lle aiemmin toimitettuihin k&&nnoksiin. Téallaisessakin tapauksessa haltijan on
toimitettava kdaannos ja maksettava julkaisumaksu. Muutoin patentilla ei ole oikeusvaikutusta
Suomessa.

L.1.1.3 Rajoitettu patentti

EPO voi haltijan pyynnosta rajoittaa patenttia. Talléin EPO kuuluttaa paatdksesta ja julkaisee uuden
patenttijulkaisun (B3). Patentinhaltijan tulee saattaa rajoitettu patentti voimaan Suomessa kolmen
kuukauden kuluessa EPOn kuulutuksesta. Kaannokset tulee antaa samalla kielella kuin
alkuperainen patentti on voimaansaatettu Suomessa. Jos toimenpiteita ei suoriteta maaraajassa,
eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa hakemuksen tekemispaivasta lukien. (PatL 70
t §, PatA 52 z 8).

L.1.2 Kdannds valiaikaista suojaa varten

Kun EPO on julkaissut eurooppapatenttinakemuksen (Al, A2), voi hakija saada valiaikaista suojaa
Suomessa jo ennen patentin myontamista. Suojan saamiseksi hakija voi antaa PRH:lle julkaistun
hakemuksen vaatimusten kaannoksen suomeksi. Jos hakijan oma kieli on ruotsi, voi kd&nndksen
antaa ruotsiksi. Kddnnokseen on liitettava tiedot hakijan nimesta ja osoitteesta. (PatL 70 n §, PatA
52 v §, EPC Art. 67(3)). Kddnnosten julkaisemisesta ei mene maksua.

PRH kuuluttaa kd&dnnoksesta Patenttilehdessa ja tekee kaannoksesta julkaisun (T1). Jos hakemus
mydhemmin johtaa patenttiin, voidaan patentinloukkausta koskevia sd&nnoksia soveltaa Suomessa
jo kdannoksen kuulutuspaivasta lahtien. Véliaikainen suoja kasittda kuitenkin vain sen, mika iimenee
seké julkaistun hakemuksen vaatimusten kaannodksesta, ettd itse patentin patenttivaatimuksista
(PatL 70 n 8 2 mom., 70 p 8§ 3 mom.).

L.1.3 Kddnndksen korjaus

Patentinhaltija voi koska tahansa korjata aiempaa kaannostd antamalla PRH:lle korjatun
kdannoksen. Korjatusta asiakirjasta on annettava uudelleen kirjoitettu kappale, jossa korjaukset on
selvasti esitetty. Kaannoksen korjaukseen on liitettava tiedot patentin tai patenttihakemuksen
numerosta seké patentinhaltijan tai patentinhakijan nimesta ja osoitteesta. Jos korjaus koskee
myo6nnetyn patentin kdannosta, pitdd maksaa myos julkaisumaksu. (PatL 70 q §, PatA 52y §)

PRH kuuluttaa kdannoksen korjauksesta Patenttilehdessa ja julkaisee korjatun kdanndksen.

Jos EPON mydnnettya patenttia koskevassa julkaisussa on ilmeinen virhe, voi EPO tehda korjatun
patenttijulkaisun (B9 — Corrected European Patent Specification). EPOnN julkaisu B9 ei edellyta
k&&nnosten toimittamista ja uudelleen voimaansaattamista Suomessa. Suomessa voimaansaatettu
patentti pysyy voimassa aiemmin toimitetun kdanndksen mukaisena. Patentinhaltija voi toimittaa
PRH:lle k&annoksen korjauksen, jos aiemmassa k&annoksessa on korjattavaa. Kaannoksen
toimittamiselle ei ole aikarajaa.

L.1.4 Kuulutus ja julkaisu

PRH tekee kaannoksestd julkaisun ja kuuluttaa k&&nnoksesta Patenttiliehdessad. Julkaisu on
saatavissa PRH:n patenttitietopalvelussa. PRH tekee oikaisuna maksutta korjausjulkaisun, jos
julkaisussa on PRH:n tekema virhe tai virhe, joka PRH:n olisi pitdnyt huomata ennen julkaisun
tekemista. Kaanndsjulkaisu merkitadan kaannoksen tyypin mukaan seuraavasti:



https://patenttitietopalvelu.prh.fi/fi/
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T1 — Eurooppapatenttihakemuksen vaatimusten kaannos

T2 — Eurooppapatenttihakemuksen vaatimusten kaannoksen korjaus
T3 — Eurooppapatentin kdannos

T4 — Muutetussa muodossa hyvaksytyn eurooppapatentin kdannos
T6 — Rajoitetun eurooppapatentin kAannos

T7 — Suomessa rajoitettua eurooppapatenttia koskeva julkaisu

T8 — Eurooppapatentin kansilehden korjaus

T9 — Eurooppapatentin kdédnntksen korjaus

L.1.5 Eurooppapatentin vuosimaksut

Ennen patentin myontamista hakija maksaa vuosimaksut EPOlle. Suomessa voimaansaatetun
patentin vuosimaksut maksetaan myontamisen jalkeen PRH:lle. Vuosimaksut maaraytyvat samojen
sé&antdjen mukaan kuin kansallisten patenttien vuosimaksut (ks. C.6).

Jos EPOn kuulutus patentin myontamisesta osuu hakemuksen tekemispéivaa vastaavalle paivélle,
maksetaan kyseisena paivana alkaneen maksuvuoden vuosimaksu PRH:lle (EPC Art. 86(2), EPO
GL A-X, 5.2.4). Vuosimaksu erdéntyy maksettavaksi vuosittain hakemuksen tekemispaivaa
vastaavan kuukauden viimeisené paivana (PatL 41 § 1 mom.). Ensimmainen myontamisen jalkeinen
vuosimaksu eraantyy kuitenkin maksettavaksi aikaisintaan myontamiskuukautta seuraavan
kolmannen kuukauden viimeisena paivana (PatL 70 | 8). Vuosimaksu ei siis koskaan eraanny ennen
voimaansaattamiseen asetetun kolmen kuukauden maéraajan paattymista.

L.1.6 Asiamiehen kaytto

Patenttilain 71 8:n mukaan patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan
talousalueella asuva asiamies. Eurooppapatentin kdanndsten toimittamiseen ja eurooppapatentin
voimaansaattamiseen Suomessa ei ole kuitenkaan pakollista kayttdd patenttiasiamiesta. Mydskaan
maksujen maksamiseen ei tarvita asiamiesta. Jos patentinhaltija kayttaa asiamiesta, PRH ei vaadi
asiamiesvaltakirjaa pelkéastaan voimaansaattamiseen vaadittavien toimenpiteiden suorittamiseksi.
Jos voimaansaattamisen yhteydessa suoritetaan muita toimenpiteitd, kuten patentin siirto, vaaditaan
valtakirja. Samoin voimaansaatettuun patenttin myéhemmin liittyvat toimenpiteet, kuten
k&annoksen korjaus, voivat edellyttda valtakirjaa.

L.2 Yhtenaispatentti

Kohdassa L.1 mainitun kansallisen voimaansaattamisen sijasta eurooppapatentin haltija voi
rekisterdida eurooppapatentille yhtendisen vaikutuksen. Talldin patentti antaa yhtendisen suojan
kaikissa yhtenaispatenttijarjestelmassd mukana olevissa EU-maissa, Suomi mukaan luettuna.
Tallaista vaikutukseltaan yhtendistd eurooppapatenttia kutsutaan myods yhtendispatentiksi.
Yhtenaispatentin rekisterdinti hoidetaan EPOssa ja rekisteréintia on pyydettava viimeistdan 1 kk
kuluttua eurooppapatentin kuuluttamisesta.

Kaikki yhtenaispatentin rekisterdintiin ja yllapitoon liittyvat toimenpiteet, mukaan lukien
vuosimaksujen maksaminen, hoidetaan EPOssa. EPOn verkkosivuilta l6ytyy kattavaa tietoa
yhtendispatentista ja sen rekisterdinnistd. Myo0s PRH:n verkkosivuille on koottu tietoa
yhtendispatentista.

PRH ei ole toimivaltainen viranomainen yhtenaispatenttiasioissa. Yhtenaispatentit voivat kuitenkin
littyd PRH:n toimintaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:



https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/a_x_5_2_4.html
https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/a_x_5_2_4.html
https://www.epo.org/unitary
https://www.prh.fi/yhtenaispatentti
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1) Patentinhaltija pyrkii voimaansaattamaan eurooppapatentin kansallisesti Suomessa, vaikka
patentti on rekisterdity yhtenaispatenttina.

2) Patentinhaltija haluaa voimaansaattaa eurooppapatentin kansallisesti Suomessa sen
jalkeen, kun EPO on hylannyt yhtenaispatentin rekisteréintipyynnon.

3) Patentinhaltija hakee yhtendispatentin suocjaamalle lddke- tai kasvinsuojeluaineelle
lisdsuojatodistusta Suomessa.

Yhtenaispatenttia koskevien lisdsuojatodistushakemusten ké&sittely tapahtuu luvussa | kuvatulla
tavalla. Kohtia 1) ja 2) kasitelladn tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

L.2.1 Kielto samanaikaisesta voimassaolosta

Eurooppapatentti ei voi olla voimassa sekd yhtendispatenttina ettd Suomessa kansallisesti
voimaansaatettuna eurooppapatenttina. Yhtendispatentin rekisterdintipyynnén ja kansallisen
voimaansaattamisen maaraajat osuvat paallekkain, mika voi, kiellosta huolimatta, johtaa haltijan
samanaikaisiin toimenpiteisin EPOssa ja PRH:ssa. Jos patentinhaltija yrittdd voimaansaattaa
eurooppapatentin kansallisesti Suomessa, vaikka patentti on jo rekisterdity yhtendispatenttina, ei
PRH julkaise eika kuuluta k&&nnoksid. Jos PRH on jo ehtinyt kuuluttaa kdanndksista, PRH:n
kuuluttaa uudelleen, etta voimaansaattamistoimenpiteilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa. Myds
mahdolliset haltijan antamat k&d&nnokset poistetaan yleisbn saatavilta. (PatL 70 y §; yhtenaisesta
patenttisuojasta annetun EU-asetuksen N:o 1257/2012 artikla 4.2)

L.2.2 Voimaansaattaminen, kun UP-pyynt6 on hylatty (Safety net)

Jos EPO hylkda patentinhaltijan pyynnon yhtenaisesta vaikutuksesta, voi haltija kuitenkin saattaa
eurooppapatentin kansallisesti voimaan Suomessa. Voimaansaattaminen tapahtuu kohdassa L.1.1
kuvatulla tavalla. Téallaisessa tilanteessa haltija saa kuitenkin lisdaikaa voimaansaattamisen
suorittamiseen. Kansalliselle voimaansaattamiselle annettavasta lisdajasta kaytetdan nimitysta
"Safety net”. Ei maiden Safety net -kaytannoista saa tarkempaa tietoa EPOnN verkkosivulta National
measures relating to the Unitary Patent.

Suomessa voimaansaattaminen voidaan suorittaa 3 kk:n kuluessa siitd paivasta, kun pyynto
yhtendisesta vaikutuksesta on hylatty siten, etta ratkaisuun ei voi enda hakea muutosta (PatL 70 h
8). Vastaava lisaaika koskee myos vuosimaksuja. Ensimmainen myontamisen jalkeinen vuosimaksu
eraantyy aikaisintaan kyseisen maarapaivan sisaltavan kuukauden viimeisena paivana (PatL 70 | 8).
Mainittu 3 kk:n lisdaika lasketaan alkavaksi siita paivasta, kun EPOnN tai UPC-tuomioistuimen tekema
lopullinen hylkayspéaatds on saanut lainvoiman.

L.3 Standardiessentiaalipatentti

Essentiaalipatenteilla (Standard Essential Patents, SEP) suojataan teknologiaa, joka on todettu
olennaiseksi standardointiorganisaation hyvaksyméan teknisen standardin taytantdonpanon
kannalta. Tallaiset standardit liittyvét esimerkiksi yhteenliitettavyyteen (esim. 5G, Wi-Fi, Bluetooth,
NFC) tai video- ja kuvadatan digitaaliseen pakkaamiseen tai purkamiseen. Jotta tuote olisi
standardin mukainen, standardin kayttajan on kaytettavad asiaankuuluvia essentiaalipatentteja.
Tallaisista erityisistd patenteista johtuvaa monopolia tasapainottaa essentiaalipatentin haltijoiden
sitoutuminen naiden patenttien lisensointiin oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjiméttdmin ehdoin
(ns. FRAND-ehdot).

Standardoinnin essentiaalipatentin syntyminen edellyttad, ettéd patentin suojapiiri osuu aukottomasti
tiettyyn standardiin, ettei patenttia voi kiertaa kyseisen standardin mukaista jarjestelmaa tehtaessa.
Taman vuoksi yritysten tutkimus-, standardointi- ja patentointiprosessien on toimittava saumatta
yhteen. Tutkimusprojektin tuloksista tehdaan tyypillisesti ensin yrityksen sisainen keksintdilmoitus,



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1257&from=FI
https://www.epo.org/en/legal/national-measures-up
https://www.epo.org/en/legal/national-measures-up
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ja jos se vaikuttaa uudelta ja keksinndlliselta, tehdddn nopeasti patenttihakemus tai ns.
provisionaalihakemus, jolloin hankitaan prioriteettipdiva. Taman jalkeen tehdaan standardointiin
kontribuutti, jolla pyritdé&dn ajamaan keksinnon sisaltamia ideoita lapi standardiin. Samalla tavalla
toimivat myods kaikki yrityksen kilpailijat, joten standardointielimissa on paljon politiikkaa,
kilpajuoksua ehdotusten suojaamisessa ja tekemisessé ja joskus paras tekninen ratkaisu ei edes
voita valintaa. Toisaalta standardointitybn suunta usein ohjaa siihen osallistuvien yritysten
tutkimusprojektien suuntausta. Standardointitydskentelyssa yritykset sitoutuvat noudattamaan
standardointiorganisaation toimintatapoja, sdantoja ja IPR-oikeuksien ilmoitusmenettelya.

Kontribuutit kasitelladn parin, kolmen kuukauden vélein standardointiorganisaation jarjestamissa
standardointikokouksissa. Hyvaksyttyjen kontribuuttien sisalto siirretdan standardin alustavaan
draft-versioon. Kun standardi on valmis, se jdadytetaan. Tahan vaiheeseen voi menna vuosia.
Yritykset ilmoittavat  ("deklaroivat’) mitkd heiddn patenteistaan ovat mahdollisesti
essentiaalipatentteja. Essentiaalisuus on kuitenkin aina subjektiivinen késite, ja usein vasta vuosien
paastd selvidd, onko patentti oikeasti essentiaalinen vai ei. Deklarointeja voi etsia
standardointiorganisaatioiden tietokannoista. N&ita organisaatioita ovat esim. 3GPP, ETSI, I1SO, IEC
jalTu.
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