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Osio 1. Vaatimusten laatiminen (enintaan 50 pistetta)

Yhtiomme Biorillit Oy valmistaa silmalasien kehyksia. Tyypillisesti tallaiset kehykset valmistetaan
metallista, joka on kestava ja luja materiaali. Biohajoavia materiaaleja ei ole erityisesti hyodynnetty,
mika puolestaan on meita aina kiinnostanut.

Tunnettua on kayttaa esimerkiksi vaneria, mutta mahdollisista kestavyyskasittelyista huolimatta vaneri
haurastuu, menettdd muotonsa tai jopa hajoaa ajan mittaan.

Silmalaseissa edellytetaan myos, etta kayttajan korvien yli ulottuvien osien muoto tulisi olla mahdollista
hienosaataa istuvuuden saatédmiseksi. Vanerihan ei ole milldan tavalla uudelleenmuotoiltavissa, joten
tastakaan syysta se ei sovellu biohajoaviin silmalasikehyksiin.

Keksinnossa kaytettavat kuidut

Olemme kuitenkin keksineet puupohjaisen materiaalin, joka on kestavaa. Tama materiaali sisaltaa

puuaineksesta saatua puristekuitua, joka on saanut nimensa siita, ettd kuidut saadaan puristamalla
puuraaka-ainetta korkeassa paineessa siten, ettd se murskaantuu. Lopputuloksena saadaan pitkia
kuituja, jotka lisaksi kiinnittyvat toisiinsa, lisaten nain materiaalin kestavyytta.

Puristekuidun maaritelma on hyvin tunnettu alallamme. Toisin kuin useimmat puusta tuotetut
materiaalit, puristekuitu ei merkittavasti turpoa kosteuden vaikutuksesta. Tama patee etenkin sellaisiin
puristekuituihin, jotka ovat peraisin bambusta tai eukalyptuspuusta.

Sellaisinaan naista puristekuiduista tehdyt tuotteet eivat kuitenkaan ole uudelleen muotoiltavissa, vaan
puristamisen taytyy tapahtua halutun lopputuotteen muotoisessa muotissa.

Muotoiltavuuden aikaansaaminen

Havaitsimme yllattaen, ettd vahintdan puolen tunnin pituinen liottaminen alkoholissa irrottaa
murskauksen toisiinsa takerruttamat kuidut toisistaan niin tehokkaasti, etta alkoholin haihduttamisen
jalkeen niita voidaan kasitella. Samalla kuitujen joustavuus paranee merkittavasti. Tasta syysta
puristekuidut voidaan nyt sekoittaa toiseen ainesosaan, kuten muovailtavaan polymeeriin.

Muovailtavia polymeereja on tiedossa lukuisia, mutta kokonaan biohajoavaa on ainoastaan PLA eli
maitohappopolymeeri. Kun kdytdmme puristekuitujen ja PLA:n seosta, silmalasikehysten materiaali on
nain ollen kokonaan biohajoavaa. Puhtaan polymeerin tapaan tama seoskin on muotoiltavissa.

Tallaisella puristekuitu-PLA-seoksella saadaan, esimerkiksi ruiskuvalutekniikalla, aikaan tuote, joka
nayttaa ja tuntuu puumateriaalilta ja on normaaliolosuhteissa yhta kovaa, mutta jonka muoto voidaan
lampokasittelyn avulla hienosaataa jalkikateen ja joka on kokonaan biohajoavaa. Puristekuidun
turpoamattomuuden ansiosta lopputuote myds sailyttdd muotonsa ja mittansa kastuessaankin.

PLA on normaaleissa olosuhteissa kovaa, mutta se voidaan muotoilla Iampimana, myds seoksissa.
Lampd pehmentaa materiaalin siten, ettd lammitetty kohta saadaan jopa kasin puristettua haluttuun
muotoon. Viileneminen kovettaa materiaalin uudelleen. Pehmenemista tapahtuu materiaalille jo 50
°C:ssa, vaikka muotoilu on helpompaa, kun muotoiltava kohta on jopa 60 °C:ssa. Tata lammaélla
muotoilemista toki tehdaan jo nykyaan optikkoliikkeissa tavallisille, muoveista valmistetuille kehyksille.
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Kaytetty seos

Kaytettavalta seokselta edellytetaan kuitujen limautumista yhteen seka muovailtavuutta. Tasta syysta
seoksessa on oltava PLA:ta vahintdan 20 painoprosenttia seoksen kokonaispainosta. Lopputuotteen
muut ominaisuudet edellyttavat, ettd PLA:ta on seoksessa korkeintaan 60 painoprosenttia
kokonaispainosta. Kaytanndssa ei kuitenkaan saavuteta minkaanlaista etua silla, ettd PLA:ta kaytetaan
seoksessa enemman kuin 50 painoprosenttia kokonaispainosta.

Tunnettu tekniikka

Erilaisia kuitujen ja polymeerien seoksia on tuotettu aiemminkin, ja seokset on muotoiltu
lopputuotteiksi, tyypillisesti ruiskuvalutekniikalla, jossa valmis seos ruiskutetaan muottiin ja puristetaan
kiinteiksi kappaleiksi kayttamalla korkeaa painetta ja lampdtilaa. TAma tekniikka ja sen sdadét ovat
alalla hyvin tunnetut. Myds PLA:ta on kaytetty talla tavalla esimerkiksi hiertden erotettujen puukuitujen
kanssa, mutta naille seoksille on ominaista puukuitujen turpoaminen kastuessa.

Mielestamme tassa keksinndssa on ainekset silmia hivelevaan patenttiin. Voithan siis auttaa meita
muotoilemaan nayttavat patenttivaatimukset.

Ystavallisin terveisin,

Sari Sanka
Toimitusjohtaja
Biorillit Oy

Kirjoita mielestasi asiakkaan liiketoiminnalle parhaan suojan antava yhtenainen, Suomessa
hyvaksyttavissa oleva vaatimusasetelma perustuen vain tédssa tehtdvanannossa annettuun tietoon.
Asiakas ei halua maksaa hakemusmaksun liséksi lisdmaksuja patenttivaatimuksista.
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Tarkastajien raportti

Vuoden 2019 patenttikokeen osion 1 erddksi suureksi haasteeksi osoittautui keksinndlle olennaisten
piirteiden sisdllyttaminen itsendisiin patenttivaatimuksiin.

Esimerkkind voidaan mainita seos, jossa on puristekuidun lisdksi PLA:ta, mika tehtavanannon
perusteella kylld eroaa tunnetusta tekniikasta. Tallainen seos sisaltda kuitenkin laajimmillaan myos sen
vaihtoehdon, jossa PLA:ta on esimerkiksi vain 0,01 paino-%. Tehtdavanannossa on tehty selvaksi, ettei
tallainen seos sovellu kuvattuun tarkoitukseen.

Toinen haasteelliseksi muodostunut seikka on ollut tuote- ja menetelmépiirteiden erottaminen
toisistaan.

lloksemme, olemme kuitenkin jaostossa huomanneet, etta erds tarkeimmista osaamisalueista, eli
tunnettu tekniikka ja sen huomiointi patenttivaatimuksissa, on ollut hyvin kokelaiden hallussa.

Tunnettu tekniikka

Tehtavanannon perusteella, ennestaan tunnettuja ovat:
— Kuitujen ja polymeerien seokset (myds PLA:ta sisdltdavat seokset)

— Kuitujen ja polymeerien seosten ruiskuvalu lopputuotteiksi
— Puristekuidut, ja ndin ollen myds niiden valmistusmenetelma
— Vaneri, metalli tai muovi silmalasien kehyksissa

— Muovikehysten muotoilu [ammon avulla

Tunnettuun tekniikkaan ei kuitenkaan sisally:
— Puristekuitujen kasittely liottamalla alkoholissa vahintaan puolen tunnin ajan ja haihduttamalla
alkoholi

— Puristekuitujen ja PLA:n seokset, sekd ndiden valmistusmenetelmat
— Kehykset, jotka on muodostettu tasta kuitujen ja PLA:n seoksesta

— Kehysten valmistusmenetelma, jossa seoksen valmistuksen lisdksi kdytetdadn muotoiluun
ruiskuvalua.

Itsendinen patenttivaatimus, joka ei eroa tunnetusta tekniikasta, ei ole saanut lainkaan pisteita.
Negatiivisia pistemaaria ei kuitenkaan ole annettu, joten jos tunnetussa vaatimuksessa on ollut
muodollisia puutteita, naista ei ole erikseen vahennetty pisteita.
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Vaatimusten kategoriat

Edelld esitetyn perusteella, kokelailta on edellytetty itsendinen patenttivaatimus, joka kohdistuu
puristekuitujen ja PLA:n seokseen (josta on voinut saada jopa 17 pistettd), seka toinen itsendinen
patenttivaatimus, joka kohdistuu menetelmaan tallaisen seoksen valmistamiseksi (josta on voinut
saada jopa 21 pistettd). Hyvin erilaisia sanamuotoja on hyvaksytty. Ndita vaatimuksia kutsutaan
jalkeenpain “paavaatimuksiksi”.

My®os silmalasien kehyksiin (korkeintaan 3p) ja téllaisten kehysten valmistus- tai
muotoilumenetelmaan (korkeintaan 4p) on ollut hyvaksyttavaa laatia erilliset itsendiset
patenttivaatimukset. Taysien pisteiden saamiseksi jalkimmaisestd menetelmavaatimuksesta, siind on
edellytetty mainintaa ruiskuvalusta.

Jos kokelas on laatinut kdyttovaatimuksen (seoksen kadytto kehysten valmistamiseen), se on
rinnastettu kehysten valmistusmenetelmavaatimukseen, mutta siitd on saanut hieman heikommat
pisteet (1,5p).

Itsenadisiin vaatimuksiin on toivottu (kuten aiemminkin) sanamuotoa "tunnettu siitd, ettd”. Tassa
kyseisessa tapauksessa ei ole olemassa mitadn syyta jattaa kyseinen sanamuoto pois. Mikali tata
muotoa ei ole kdytetty, on siksi vihennetty piste (-1p) kokelaan kokonaispistemaarasta. Tama oli tosin
kokelailla hyvin hallussa, kuin myos vaatimuspiirteiden jaottelu tunnettuihin ja uusiin.

Pisteytysten osalta kannattaa my6s huomioida, etta pisteita ei ole annettu vaatimuksista, jotka ovat
olleet sekavasti tai epaselvasti muotoiltuja, kuten jos jokin edellytetty piirre on kuvattu vaarassa
yhteydessa.

Keksinnon edellytykset / Itsendiset patenttivaatimukset

Menetelmavaatimusten osalta, pelkkdan puristekuidun kasittelyyn (liottamalla ja haihduttamalla)
kohdistuva vaatimus eroaa aiemmin tunnetusta tekniikasta, mutta se ei tayta asiakkaan toiveita
(toiveena muotoiltava seos), eika sellaisesta vaatimuksesta ndin ollen saanut taysia pisteita.

Kaikissa itsendisissa vaatimuksissa on ollut valttamatonta rajata kuitu juuri puristekuituun, ja tama
seikka on hyvin huomioitu vastauksissa. Mika tahansa puukuitu, edes yhdistettyna PLA:han, ei
tehtdavanannon perusteella eroa tunnetusta tekniikasta.

Polymeeri on ollut toinen valttamaton osa keksintda, ja ainut annettu polymeerivaihtoehto on PLA.
Vaikka tekstissa todetaankin, ettd on haettu biohajoavaa polymeerid, se ei ole ainut tehtavassa
annettu polymeerin valintakriteeri. Tarkedksi on todettu myds, etta kyseessa on muovailtava
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polymeeri. Tehtdvassa on todettu, ettd PLA on muovailtavista polymeereista ainut, joka on samalla
biohajoava, mutta tdma ei tarkoita kdanteisesti, ettd kaikki biohajoavat polymeerit olisivat
muovailtavia. Nain ollen, ei ole ollut riittavaa rajata polymeeri joksikin biohajoavaksi polymeeriksi,
vaan patentoitava ratkaisu sisalsi juuri PLA:n.

Kun kuiduksi on valittu puristekuitu ja polymeeriksi on valittu PLA, on jo saavutettu tunnetusta
tekniikasta eroava ratkaisu, mutta ilman lisdtarkennusta seos ei taytd muita annettuja edellytyksia.

Kuitujen yhteen liimautuvuus ja muovailtavuus on edellyttanyt vahintaan 20 paino-% PLA:ta.
Vastaavasti lopputuotteen muut ominaisuudet on edellyttanyt PLA:n pitoisuuden pitdmista
korkeintaan 60 paino-%:ssa. Nain ollen, taysien pisteiden saaminen edellytti molempien raja-arvojen
lasndoloa itsendisessa vaatimuksessa. Tama on patenyt seka tuote- ettda menetelmavaatimuksiin.

Puristekuitu-PLA-seoksen valmistusmenetelmdn kannalta on my0s todettu tarkeaksi kasitelld
puristekuituja tekstissa esitetylla tavalla (liottamalla ja haihduttamalla) ennen sekoittamista yhteen
PLA:n kanssa. Tama vaaditaan, jotta kyseiset ainesosat saadaan sekoitettua yhteen.

Koska ”seoksen” maaritelmaan kuuluu, etta sen komponentit ovat jo toisiinsa sekoittuneena, kuidun
kasittelyvaiheiden mainitsemista tuotevaatimuksessa ei ole edellytetty, vaan tama on tarkoittanut
turhien product-by-process-piirteiden sisallyttamista vaatimukseen. Tasta ei kuitenkaan ole aiheutunut
suurta pistevahennysta (-2p).

Tuotevaatimukselta, joka on kuvattu pelkilld menetelmapiirteilld, on véhennetty enemman pisteita (-
5p).

Osa kokelaista unohti puristekuitujen kasittelyvaiheista alkoholin haihdutuksen. Tehtavassa ei ollut
erikseen perusteltu taman vaiheen tarkeytta, mutta ei myoskaan annettu syyta jattaa tama vaihe pois,
joten tasta seurasi pistevahennys (-2p).

Tarkeda on muistaa myos, ettd edulliset vaihtoehdot kuuluvat epéitsendaisiin vaatimuksiin, joten
ndiden lisddminen itsendiseen vaatimukseen aiheutti myos pistevahennyksen (-2p). Vastaavasti,
ylimaaradisten, eli turhien, tarkennusten sisallyttdaminen itsendisiin vaatimuksiin aiheutti
pistevahennyksen (-2p).

Yhtendisyys

Edelld mainituilla piirteill3, jotka eivat sisally tunnettuun tekniikkaan, on yhtend selkedna ja
keksinnollisena yhteisena tekijana:

PLA:n ja puristekuitujen yhdistelma ja sen avulla aikaan saatavat edut.

Mikali itsendiset patenttivaatimukset perustuvat tdhan yhteiseen tekijaan, niilla on patenttilain
edellyttdma yhtenaisyys. Esimerkiksi patenttivaatimus, joka perustuu pelkkddn sankojen muotoiluun,
ei siten sovellu tallaiseen patenttivaatimusasetelmaan.
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Jaostossa on oltu ymmartavaisia yhtenaisyyden suhteen, ja erilaisia ratkaisuja on hyvaksytty.
Patenttivaatimusten yhteiseksi keksinnolliseksi piirteeksi on hyvaksytty muun muassa pelkka
puristekuidun kasittely liottamalla alkoholissa vahintaan puoli tuntia, ja haihduttamalla alkoholi.

Tassa tapauksessa, puristekuidun kasittelyvaiheiden on kuitenkin oltava mainittuina myos itsendisessa
tuotevaatimuksessa. Jos kokelas on esimerkiksi laatinut menetelméavaatimuksen, joka kohdistuu
puristekuidun kasittelyyn, ja tuotevaatimuksen, joka kohdistuu puristekuitu-PLA-seokseen, itsendiset
patenttivaatimukset eivat ole yhtenaisia.

Kun ns. pddvaatimukset eivat ole muodostaneet yhtendista kokonaisuutta, niista on pisteytetty vain
toinen.

Ominaisuudet

Eras seikka, jossa moni kokelas ajautui vaarille reiteille, oli tuotteen halutut ominaisuudet.
Patenttivaatimus ei voi perustua saavutettaviin ominaisuuksiin, vaan vaatimuksiin kuuluvat ne tekniset
piirteet, joiden avulla kyseiset ominaisuudet saavutetaan.

Nain ollen, mikali kokelaan laatima patenttivaatimus on perustunut taysin ominaisuuksiin, kuten
muotoiltavuus/uudelleen-muotoiltavuus, turpoamattomuus, vedenkestadvyys tai biohajoavuus, niin se
aiheutti pistevahennyksen (-2p). Mikali ominaisuudet oli mainittu teknisten piirteiden lisaksi, ne
muodostivat vain turhan lisan, eika niista vahennetty pisteita.

Epditsendiset vaatimukset (yht. korkeintaan 5 pistettd)

Soveltuvia piirteita epditsenadisiin patenttivaatimuksiin ei ollut paljon, mikali itsendiset
patenttivaatimukset jo sisdlsivat kaikki edellytetyt piirteet. Pisteitd ei annettu sellaisista
epaitsendisista vaatimuksista, jotka perustuivat piirteisiin, jotka olisivat kuuluneet itsendisiin
vaatimuksiin.

Vastaavasti, pisteytys epaitsenaisista vaatimuksista edellytti selkedd muotoilua ja jarkevaa viittausta
edeltdviin vaatimuksiin.

Pisteita oli mahdollista saada bambusta tai eukalyptuspuusta puristekuidun puuaineksena, PLA:n
pitoisuudesta 20 — 50 painoprosenttia kuitu-polymeeri-seoksen kokonaispainosta, ja sankojen
uudelleenmuotoilusta [dammaon avulla, jos piirre on viitannut menetelmaan kehysten valmistamiseksi.

Viittaukset

Jaosto toivoo myds, etta kokelaat olisivat tarkkoja kun viittaavat edeltdviin patenttivaatimuksiin. On
taysin hyvaksyttavaa esittda patenttivaatimuksessa esimerkiksi, etta kuitu-polymeeri-seos on jonkin
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edeltdvan patenttivaatimuksen mukainen. Talldin kyseisen myéhemman patenttivaatimuksen
katsotaan sisdltdvan myos mainitussa edeltdvassa patenttivaatimuksessa maaritellyt seoksen
tuotepiirteet.

Kun viitataan aiemmin kuvattuun seokseen, kannattaa kuitenkin huomioida, ettei viittaukseen talléin
sisally seoksen valmistusmenetelman vaiheita.

Jaosto on pyrkinyt olemaan ymmartavainen myos viittausten osalta. Mikali ne ovat puuttuneet
kokonaan, mutta jaosto on pitanyt selvana kaytetyn sanamuodon perusteella, ettd ne on ollut
tarkoitus lisata, kyseiset patenttivaatimukset on vain jatetty pisteyttamatta. Koska viittausten
puuttuessa kyseessa kuitenkin on kdytanndssa itsendinen vaatimus, jolta todennakdisesti puuttuu seka
uutuus ettd yhtendisyys muihin itsenadisiin vaatimuksiin ndhden, pisteytys olisi voinut olla ankarampi.

Kirjoitusvirheet

Kirjoitusvirheista ei tietenkdaan vahennetty pisteitd, kunhan patenttivaatimuksista virheista huolimatta
kavi ilmi haluttu merkitys, eli kunhan virheet olisivat korjattavissa myéhemmin hakemuksen kasittelyn
aikana, lisaamatta hakemukseen uutta aineistoa.

Jos kokelaalla oli tapahtunut jokin muu ajatusvirhe (minka jaosto kylld ymmartaa, kun on kyse
tilanteesta, jossa tyoskennelldan aikapaineen alla), niin oli pakko tulkita patenttivaatimus sen kaytetyn
sanamuodon mukaan. Ndin ollen, esimerkiksi jos kokelas on tarkentanut PLA:n ja puristekuidun
seoksen maaritelmaa ilmoittamalla, etta puristekuituja on vahintaan 20% seoksen kokonaispainosta,
pitoisuusrajasta ei voitu antaa pisteitd. Tehtavanannon mukaan PLA:ta oli oltava seoksessa vahintaan
20% painosta.
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Esimerkkivastaus
Patenttivaatimukset

1. Kuitu-polymeeriseos, jossa polymeeri on maitohappopolymeerid, tunnettu siita, etta kuitu on
puuaineksesta saatua puristekuitua, ja siitd, ettd seoksessa on maitohappopolymeeria 20 — 60
painoprosenttia seoksen kokonaispainosta.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen seos, jossa puristekuidun puuaines on bambua tai
eukalyptuspuuta.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen seos, jossa maitohappopolymeerid on 20 — 50
painoprosenttia seoksen kokonaispainosta.

4. Silmalasien kehys, tunnettu siitd, ettd se on muodostettu jonkin patenttivaatimuksen 1 -3
mukaisesta kuitu-polymeeriseoksesta.

5. Menetelma kuitu-polymeeriseoksen valmistamiseksi, jossa polymeeri on
maitohappopolymeeria, tunnettu siita, ettd kaytetdan puuaineksesta saatua puristekuitua,
liotetaan puristekuitu alkoholissa vahintdan puolen tunnin ajan, haihdutetaan alkoholi ja
sekoitetaan ndin saadut kuidut maitohappopolymeeriin seokseksi, jossa on
maitohappopolymeeria 20 — 60 painoprosenttia seoksen kokonaispainosta.

6. Menetelma silmalasikehyksen muodostamiseksi, tunnettu siitd, etta valmistetaan
kuitupolymeeriseos patenttivaatimuksen 5 mukaisen menetelman mukaisesti ja muotoillaan
siita kehys ruiskuvalutekniikalla.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma3, jossa kehyksen sangat uudelleenmuotoillaan
kayttajalle sopiviksi lammittamalla uudelleenmuotoiltava kohta ainakin 50 °C:seen ja
puristamalla [@mmitetty kohta kasin haluttuun muotoon.
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Osio 2. Keksinnollisyyden argumentointi (enintaan 50 pistetta)

Laadi vastine PRH:n hakemuksesta F120180987 antamaan oheiseen valipaatdkseen, jonka
maarapaiva on tadndan. Liita vastineeseen myds muokatut vaatimukset, jotka ovat uusia ja
keksinnodllisia, ja suojaavat hakemuksessa esitetyn ratkaisun ja sen suoritusmuodot
mahdollisimman hyvin. Argumentoi vastineessa, miksi keksintd on uusi ja keksinndllinen. Kayta
keksinnéllisyyden argumentoinnissa ongelma-ratkaisu-periaatteen mukaista lahestymistapaa.

Hakemuksen FI20180987 tekemispaiva on 6.2.2018 ja ohessa esitetty muoto vastaa
perusasiakirjaa.

Al allekirjoita vastinetta omalla nimellasi.

FI120180987 — Hallitusti vapauttava mikropartikkeli

Taman keksinnon kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon mukainen, vaikuttavaa ainetta
hallitusti vapauttava mikropartikkeli. Tallaisia mikropartikkeleita kaytetaan, kun vaikuttava aine
halutaan kuljettaa tiettyyn kohteeseen ilman, etta vaikuttavaa ainetta menetetaan matkalla.
Esimerkkeja ovat lannoitteen kuljettaminen kasvin juurelle tai Iaékeaineen kuljettaminen
haluttuun kohtaan potilaan elimistéssa.

On tunnettua sisallyttaa vaikuttavaa ainetta mikropartikkeleihin vesiliukoisen polymeerikantajan
huokosiin. Tallaiset mikropartikkelit vapauttavat vaikuttavaa ainetta hitaasti, sitd mukaa kun
polymeerikantaja liukenee. Tunnettujen mikropartikkeleiden ongelmana on, etta vaikuttavaa
ainetta alkaa vapautua valittémasti, kun mikropartikkeli joutuu kosketuksiin veden tai kosteuden
kanssa. Ongelmaa ei voi ratkaista kayttamalla ei-vesiliukoisia polymeereja, silla silloin
useimmissa kayttékohteissa vaikuttavaa ainetta ei saada vapautettua ollenkaan.

Keksinnodn tarkoituksena on poistaa tdma epakohta ja saada aikaan vaikuttavaa ainetta sisaltava
mikropartikkeli, joka kasittda vaikuttavan aineen suljettuna polymeerimateriaaliin, joka on
vesiliukoinen pH:ssa < 7. Nain vaikuttavan aineen vapautumista voidaan hallita kohdistumaan
kohteisiin, joiden pH on < 7. Oheisessa piirustuksessa havainnollistetaan keksinndn toimintaa:
vedessa, jonka pH on saadetty arvoon >7, mikropartikkelin polymeerimateriaali 1 sulkee
vaikuttavan aineen 2 sisddnsa, mutta kun veden pH saadetaan arvoon <7, polymeerimateriaali 1
alkaa nopeasti liueta, ja vaikuttava aine 2 vapautuu. Useiden kaupallisesti merkittavien
kayttékohteiden pH on enintadan 7, joten keksinndén mukaisilla mikropartikkeleilla on lukuisia
sovellutuksia, kuten ladkeaineen vapauttaminen vatsalaukussa tai sydpakasvaimissa,
happamoitumista vastustavien aineiden vapauttaminen viljelysmailla, jne.

Tasmallisemmin sanottuna keksinnén mukaiselle hallitusti vapauttavalle, vaikuttavaa ainetta
sisaltavalle mikropartikkelille on tunnusomaista se, mika on esitetty patenttivaatimuksen 1
tunnusmerkkiosassa.

Polymeerimateriaaleja, jotka ovat vesiliukoisia pH:ssa < 7, tunnetaan lukuisia. Eraassa
suoritusmuodossa polymeerimateriaali on biomuovia.

Erdassa suoritusmuodossa mikropartikkelin halkaisija on enintdan 500 mikrometria. Tamankokoisia
mikropartikkeleita voidaan valmistaa useilla tunnetuilla menetelmilld. Edullisissa suoritusmuodoissa
mikropartikkelien halkaisija on enintdan 10 mikrometria. Nain grammassa mikropartikkeleita pinta-
ala moninkertaistuu ja siten vaikuttavan aineen vapautuminen nopeutuu. Mikropartikkelin
pienemman koon ja pH-kohdistetun vapauttamisen yhdistelm& mahdollistaa sen, etta vaikuttavan
aineen vapauttamista voidaan hallita vielakin tarkemmin. Lisaksi mikropartikkelit, joiden halkaisija
on enintaan 10 mikrometria, ovat riittavan pienia verenkiertoon injektoitaviksi.
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Valinnaisesti mikropartikkeli kasittda vield paallystekerroksen. Erdassa suoritusmuodossa
paallystekerros kasittda kohdistusmolekyyleja, joiden avulla mikropartikkelit saadaan
erikoiskaytoissa kohdistettua vielakin tarkemmin, esimerkiksi Iaakittavaan kudostyyppiin.

Patenttivaatimukset

1. Vaikuttavaa ainetta sisaltdva mikropartikkeli, tunnettu siitd, ettd mikropartikkeli kasittaa:
vaikuttavan aineen (2) suljettuna polymeerimateriaaliin (1), joka on vesiliukoinen pH:ssa < 7; lisaksi
mikropartikkelissa voi olla paallystekerros tai muita lisapiirteita.

2. Vaatimuksen 1 mukainen mikropartikkeli, tunnettu siitd, ettd polymeerimateriaali on biomuovia.

3. Vaatimuksen 1 tai 2 mukainen mikropartikkeli, tunnettu siitd, ettd mikropartikkelin halkaisija on
enintdan 500 mikrometria, edullisesti enintdan 10 mikrometria.

pH > 7 pH=<7
1 1 -
-~ .
| 2 | 2

Fig.

Aika
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Liite - valipaatos
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VALIPAATOS
19.11.2018

Patentti Oy

Asiamiehenkatu 1

FI-00101 Helsinki

Patenttihakemus nro 20180987

Luokka A21D 10/02
Hakija MicroPharma Oy
Asiamies Patentti Oy
Asiamiehen viite 0113FI/AA
Maarapaiva 19.3.2019

Pyydamme teita ilmoittamaan patenttihakemuksenne numeron ja luokan kirjelmassanne
Patentti- ja rekisterihallitukselle.

LAUSUNTO PATENTOITAVUUDESTA

Patentoitavan keksinnon tulee tayttda mm. seuraavat patenttilain 1 ja 2 §:ssa saadetyt
perusehdot:

PatL 1 § 1 mom. Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvan keksinnén, jota voidaan
kayttaa teollisesti, tai se, jolle keksijan oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin
keksintdon ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyédyntadmiseen sen mukaan kuin tassa
laissa sdadetaan.

PatL 2 § 1 mom. Patentti mydnnetaan ainoastaan keksintddn, joka on uusi siihen verrattuna, mika
on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispaivaa, ja lisaksi olennaisesti eroaa siita.

Patentoitavuuden perusehtojen tayttyminen
Uutuus

Patenttivaatimukset: Kylla
Patenttivaatimukset: 1-3 Ei

Keksinndllisyys

Patenttivaatimukset: Kylla
Patenttivaatimukset: 1-3 Ei

Teollinen kayttokelpoisuus

Patenttivaatimukset: 1-3 Kylla
Patenttivaatimukset: Ei

Julkaisuluettelo

Uutuustutkimuksessa ovat tulleet esille seuraavat julkaisut:
D1 GrowGreen, Spread4Growth™ -esite, 2009
D2 PainStop kipuldakeporetabletti -esite, 2015
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Uutuus ja olennainen ero (keksinndllisyys) (PatL 2 §)

D1 kuvaa mikropallon, joka kasittda biomuovia, joka on vaatimuksessa 2 mainittu polymeerimateriaali,
ja kasvuravinteita, jotka katsotaan hakemuksen tarkoittamaksi vaikuttavaksi aineeksi. D1:ssa
vaikuttava aine (kasviravinteet) on suljettuna polymeerimateriaaliin. D1:n biomuovi on vesiliukoista
happamassa pH:ssa, eli pH:ssa < 7. Mikropallojen halkaisija on 100-1000 mikrometrid. Mainittakoon
viela, ettd mikropallo katsotaan pyodreaksi mikropartikkeliksi. Nain ollen vaatimusten 1-3 kohteena
olevat mikropartikkelit eivat ole uusia viitejulkaisuun D1 nahden.

D2 kuvaa mikropartikkelit, joiden halkaisija on alle 10 mikrometria.

Koska vaatimusten 1-3 kohteena olevat mikropartikkelit eivat ole uusia, ne eivat mydskaan ole
keksinndllisia.

Teollinen kayttokelpoisuus (PatL 1 §)

Patenttivaatimusten 1-3 mukaisia kohteita voidaan kayttaa teollisesti.

Huomautettavaa

Itsendisessa patenttivaatimuksessa oleva piirre, jonka mukaan mikropartikkelissa voi olla
paallystekerros tai muita lisapiirteita, on epaselva. Patenttivaatimus ei siten maarittele
tasmallisesti, mille suojaa haetaan (PatL 8§ 1 mom).

Johtopaitokset

Koska patenttivaatimusten 1-3 kohteet eivat ole uusia eivatka keksinndllisia,
patenttivaatimuksia ei voida hyvaksya (PatL 2 §).

Tarvittavat toimenpiteet

Mikali hakija katsoo, etta keksintd on patentoitavissa, hakijaa pyydetaan esittdmaan perustelunsa
keksinnon uutuuden ja keksinnollisyyden osalta ja toimittamaan tarvittaessa uudet
patenttivaatimukset, joissa on otettu huomioon tutkimuksessa esille tullut tekniikan taso.

Patenttivaatimuksia muokattaessa on pidettava mielessa, etta niita ei saa muuttaa siten, etta ne
tulevat sisaltdmaan sellaista, mika ei ilmene hakemuksen perusasiakirjasta (hakemuksen
alkuperainen selitys ja patenttivaatimukset). Jos patenttivaatimuksia muutetaan siten, etta ne tulevat
sisaltdmaan uusia maaritteita, hakijan tulee samanaikaisesti ilmoittaa, mista vastaavat seikat ovat
I6ydettavissa perusasiakirjasta. Sen jalkeen kun patenttivirasto on antanut suoritetun
uutuustutkimuksen johdosta lausunnon, ei samaan patenttihakemukseen saa ottaa
patenttivaatimusta, jonka esittdma keksintd on riippumaton aikaisemmin annetuissa vaatimuksissa
esitetysta keksinndsta (PatA 19 §).

TutkijainsinGori Tauno Tarkka

Puhelin: (09) 6939 00
Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
Seuraamukset, jos hakija ei vastaa tai korjaa puutteellisuuksia maarapaivaan mennessa:

Teidan tulee vastata tahan valipaatdkseen tai korjata siina esitetyt puuttellisuudet viimeistaan ylla mainittuna
maarapaivana. Jos ette ole maarapaivaan mennessa antanut vastaustanne tai ryhtynyt toimenpiteisiin
puutteellisuuksien korjaamiseksi, hakemus jatetaan sillensa (patenttilain 15 §). Jos annatte vastauksenne
maarapaivaan mennessa, mutta hakemusta ei voida silti hyvaksya, koska puutteellisuuksia ei ole korjattu
rittvalla tavalla, hakemus hylataan, ellei Patentti- ja rekisterihallituksella ole aihetta antaa teille uutta
valipaatosta (patenttilain 16 §).
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Liite - D1

GrowGreen © 2009

GrowGreenin Spread4Growth™ -kasvuravinnerakeet siséltavat luonnonmukaisia kasvuravinteita
jatkuvasti vapauttavissa mikropalloissa. Halkaisijaltaan 100 — 1000 mikrometrid olevat mikropallot on
granuloitu noin 3 millimetrin kokoisiksi rakeiksi kasittelyn helpottamiseksi.

Mikropallot ovat verkkorakenteista biomuovia, jonka lukemattomat pienet osastot sulkevat
kasvuravinteet sisdansa. Biomuovi on vesiliukoista, mutta vain happamassa pH:ssa (pH<7), joten
esim. iimankosteuden paasy avattuun Spread4Growth™ -pakkaukseen ei vahingoita tuotetta. Vasta
happamassa, kosteassa mullassa biomuovi alkaa liueta mikropallojen pinnalta. Kasvuravinteita

vapautuu multaan kasvien kaytettdvaksi aina siihen asti kunnes mikropallot ovat liuenneet kokonaan,
eli vahintdan 2 kk:n ajan.

Spread4Growth™ -kasvuravinnerakeet on kehitetty erityisesti kesakukille, jotka tarvitsevat jatkuvaa
lannoitusta koko kukintakauden ajan. Spread4Growth™ -kasvuravinnerakeet soveltuvat myos
syotaville kasveille, silla ne eivat sisalla haitallisia liuottimia tai synteettisia materiaaleja, vaan
ainoastaan luonnonmukaisia ja biohajoavia aineita.
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Liite - D2

PainStop © 2015

Miellyttavanmakuiset PainStopin kipulddkeporetabletit — markkinoilla jo vuodesta 2000

Lisda 1 poretabletti lasilliseen vetta, ja nauti valittomasti poretabletin liuettua.

Liuetessaan poretabletti vapauttaa veteen kipuldaketta. Laakeaineen lisdksi poretabletissa on
mansikan makuista esanssia seka vesiliukoisesta biomuovista tehtyja, alle 10 mikrometrin kokoisia
mikropartikkeleita, joiden ansiosta poretabletti saadaan hajoamaan vedessa nopeasti eika sinun

tarvitse odottaa kivun helpottamista pitkaan.

Sailytettava lasten ulottumattomissa.
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Tarkastajien raportti

Yleiset kommentit

Asiamiestutkinnon patenttikokeen osiossa 2 tehtavana oli laatia vastine PRH:n antamaan
valipaatokseen. Tavoitteena oli, ettd valipaatdksen vastaamisen jalkeen vaatimukset ovat uusia ja
keksinndllisia, joten niita tuli rajoittaa sen mukaisesti. Rajoitukset tuli toteuttaa niin, etta asiakkaan
kielto-oikeus sailyi mahdollisimman laajana, ts. suojapiiria ei saanut rajoittaa enempaa kuin uutuus
tai keksinnollisyys edellytti. Kuten tehtavanannossa todettiin, muokatut vaatimukset tuli liittaa
vastaukseen. Tdman vuoden kokeessa vaatimuksessa 1 oli myds epatadsmallinen piirre, josta
valipaatoksessakin huomautettiin ja joka tuli ratkaista.

Arvostelukriteereina oli muokattujen vaatimusten selkeys/tasmallisyys ja suojapiirin laajuus, tuen
esittdminen muutoksille, uutuuden perustelu, seka keksinndllisyyden perustelu ongelma-ratkaisu-
periaatteen mukaista lahestymistapaa kayttaen, joista viimeista painotettiin (64% pisteista).
Ongelma-ratkaisu-periaatteen mukaisessa lahestymistavassa taysien pisteiden saavuttaminen
edellytti kaikkien viiden vaiheen esittamista (Luku Ongelma ja ratkaisu -periaate, Patenttikasikirja,
PRH).

Osioon 2 oli vastattu paasaantdisesti hyvin. Ongelma-ratkaisu-periaatteen viimeisen vaiheen
kysymykseen "onko alan ammattimiehelle iimeista paatya ratkaisemaan objektiivinen tekninen
ongelma patenttivaatimuksessa esitetylla tavalla kayttamalla Iahtdkohtana lahinta tekniikan tasoa"
vastaamisessa oli jaossa eniten pisteita, ja siina niitd myds menetettiin eniten.

Yhteenveto arviointikriteereista

Vuoden 2019 kokeessa arviointikriteerit olivat samat kuin aikaisempina vuosina, mutta pisteiden
painotusta oli muutettu siten, ettad vaatimusten painoa oli nostettu 7:std 9 pisteeseen ja tuen
merkitysta 4:sta 5 pisteeseen. Taysien pisteiden (50) saamiseksi kokelaan tuli:

toimittaa muokatut vaatimukset (9 p.), siten etta
o vaatimuksissa esitetty asia on uusi ja keksinndllinen viitejulkaisuihin nahden
o suojapiiria ei ole rajoitettu turhaan
o vaatimukset ovat selkeat
- esittaa tuki vaatimusten muutoksille (5 p.)
- perustella uutuus lyhyesti (4 p.)
- argumentoida keksinnoéllisyytta kayttden ongelma-ratkaisu-periaatteen mukaista
lahestymistapaa, ja esittda kaikki sen viisi vaihetta (ks. Patenttikasikirja):
o lahin tekniikan taso perusteluineen (5 p.)
teknisten piirteiden erot (3 p.)
erojen tekninen vaikutus (4 p.)
objektiivinen tekninen ongelma (5 p.)
looginen perustelu sille, miksi alan ammattimiehelle ei ole ilmeista paatya ratkaisemaan
objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetylla tavalla kayttamalla
lahtokohtana lahinta tekniikan tasoa (15 p.)

(@]
o
o
(@]

Yksityiskohtaiset kommentit

Alkuperaisen vaatimuksen 1 tunnusmerkkiosaan tuli lisata alkuperaisesta vaatimuksesta 3 piirre
"mikropartikkelin halkaisija on enintaan 10 mikrometria”, jolle 16ytyi tuki myds alkuperaisen selityosan
toiseksi viimeisesta kappaleesta. Epatasmallisyys tuli ratkaista poistamalla "tai muita lisapiirteitd”, jolle
ei ollut mitaan estetta, silla piirre oli valinnainen. Perusteellisimmissa vastauksissa alkuperaisen
vaatimuksen 1 valinnaisesta piirteesta (paallystekerros) oli tehty yksi uusi alivaatimus, ja selitysosan
kohdistusmolekyyleista toinen uusi alivaatimus.
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Vaatimuksen rajoittamisesta paallystekerroksella, joka kasittaa kohdistusmolekyyleja, vahennettiin 3
pistetta, silla kyseinen rajoitus katsottiin suojapiiria huomattavasti rajaavammaksi kuin "halkaisija on
enintdan 10 mikrometria". Alivaatimuksia ei tullut poistaa ilman syyta. Joissakin vastauksissa biomuovi-
alivaatimus oli suotta poistettu. Vaatimuksiin ei tullut lisata piirteita, joille ei ollut tukea, ja/tai jotka
maarittelivat keksinndn epatasmallisesti. Tallaisiakin vastauksia oli useampia.

Osion 2 lapipaasyrajan alittaneissa vastauksissa ongelmana oli tyypillisesti uutuuden/keksinnéllisyyden
argumentointi valinnaiseen piirteeseen vetoamalla, vaatimuksiin tuotu piirre, jolle ei ollut tukea tai joka
ei maaritellyt keksint6a tdsmallisesti, ongelma-ratkaisu-periaatteen jonkin/joidenkin vaiheiden
unohtaminen, ja viimeisessa vaiheessa argumentoinnin ohuus.

Esimerkkivastaus
Uudet patenttivaatimukset:

1. Vaikuttavaa ainetta sisaltdva mikropartikkeli, joka mikropartikkeli kasittda: vaikuttavan aineen (2)

suljettuna polymeerimateriaaliin (1), joka on vesiliukoinen pH:ssa < 7, tunnettu siita, ettad

mikropartikkelin halkaisija on enintdan 10 mikrometria.

Vaatimuksen 1 mukainen mikropartikkeli, tunnettu siita, ettd polymeerimateriaali on biomuovia.

Vaatimuksen 1 tai 2 mukainen mikropartikkeli, tunnettu siita, ettd mikropartikkeli kasittaa

paallystekerroksen.

4. Vaatimuksen 3 mukainen mikropartikkeli, tunnettu siitd, ettd paallystekerros kasittaa
kohdistusmolekyyleja.

wn

Valipadatoksessa mitdan alkuperaisista vaatimuksista ei katsottu uusiksi. Niinpd muokattua vaatimusta
1 tuli verrata viitejulkaisuihin ja perustella miksi muokattu vaatimus 1 oli uusi, esimerkiksi: Muokatun
patenttivaatimuksen 1 mukainen ratkaisu eroaa D1:sté siten, etté esilléd olevassa keksinnéssé
mikropartikkelien halkaisija on enintdédn 10 mikrometrid, kun taas D1:ssd mikropallojen halkaisija on
100-1000 mikrometria; ja D2:sta siten, etté siiné vaikuttava aine ei ole suljettuna mikropartikkelin
kéasittdmaan polymeerimateriaaliin. Siten muokattu patenttivaatimus 1 ja sen epditsendiset
patenttivaatimukset ovat uusia esitettyihin viitejulkaisuihin néhden.

Lahimmaksi tekniikan tason julkaisuksi tuli nimeta D1, ja sille tuli esittaa useampia perusteluita,
esimerkiksi soveltaen joitakin seuraavista: D71:ssé kuvatut piirteet muodostavat lupaavimman
ldhtbkohdan kehitysty®ssé, joka voisi johtaa keksintéén. D1 palvelee samaa tarkoitusta / saa aikaan
saman vaikutuksen kuin vaatimuksen kohteena oleva keksinté. D1 edustaa samaa tekniikan alaa. D1
vaatii vahiten rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia keksintéén péétymiseksi. D1:sté& kéy ilmi suurin
maéré yhteisia teknisia piirteita.

Teknisten piirteiden erot [ahimpaan tekniikan tasoon nahden tuli maarittaa, esimerkiksi: D1 ei kuvaa
piirrettd "mikropartikkelin halkaisija on enintdén 10 mikrometria",

Mainitulle erolle tuli maarittaa tekninen vaikutus, esimerkiksi selitysosasta poimittu: Ndin grammassa
mikropartikkeleita pinta-ala moninkertaistuu ja siten vaikuttavan aineen vapautuminen nopeutuu, tai
mikropartikkelin pienemmén koon ja pH-kohdistetun vapauttamisen yhdistelméa mahdollistaa sen, etta
vaikuttavan aineen vapauttamista voidaan hallita vielékin tarkemmin.

Objektiivinen tekninen ongelma tuli maarittaa, esimerkiksi: kuinka vaikuttavan aineen vapauttamista
voidaan hallita vielékin tarkemmin. My6s muulla tavoin muotoilluista ongelmista sai pisteita.

Vastauksessa tuli keskustella onko alan ammattimiehelle iimeista paatya ratkaisemaan objektiivinen
tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetylla tavalla kayttamalla lahtokohtana Iahinta tekniikan
tasoa D1. Taysien pisteiden saamiseksi keskustelu tuli kayda seka yksin D1:n pohjalta, etta D2:n
opetukset huomioon ottaen. Pisteita sai hyvin erilaisista lahestymistavoista, esimerkiksi:
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Viitejulkaisussa D1 mikropallojen halkaisijaksi on ilmoitettu 100-1000 mikrometrid. Halkaisijavéli on siis
laaja, eikd D1 siten opeta, etté partikkelien halkaisijalla olisi suurta merkitystéa sen kayttaytymisen
kannalta. Etenkaan D1 ei opeta, ettd mikropallojen pienelld halkaisijalla saavutettaisiin jotain hyotya.
Pienemmdlla halkaisijalla saavutetaan vaikuttavan aineen nopeampi vapautuminen, miké ei ole D1:n
mukaisessa keksinnosséa tarkoituksenmukaista, koska kasvuravinnerakeiden halutaan lannoittavan
Jatkuvasti koko kukintakauden ajan. D1 itseasiassa motivoi suurempaan kokoon granuloimalla
mikropallot noin 3 mm kokoisiksi rakeiksi kasittelyn helpottamiseksi.

Arvioitaessa ammattimiehen kykya yhdistaa D1 ja D2 oli mahdollista ottaa huomioon esimerkiksi:
Eri alat: Yhdistettdvét julkaisut D1 ja D2 eivét ole samalta alalta.

Eri tavoitteet: D1 koskee kasvien, erityisesti kesékukkien jatkuvaa lannoitusta koko kukintakauden ajan
lannoiterakeista, jotka sietdvét kosteutta siind maérin etteivat vahingoitu esim. avatussa pakkauksessa
ilmankosteuden vaikutuksesta. D2 koskee kipulddkkeen nopeaa vapauttamista poretabletista veteen,
heti nautittavaksi.

Erilaiset rakenteet: D1:n mikropartikkelit eivét sisélld vaikuttavaa ainetta. Vaikuttavan aineen
vapauttaminen D1:n poretableteista ei ole pH-kohdistettua.

Ei syyta yhdistda D1:n ja D2:n opetuksia: D2:ssa on esitetty mikropartikkelien kdytté poretabletissa.
Poretabletti saadaan hajoamaan vedessé nopeasti siséllyttdamalla siihen vesiliukoisesta biomuovista
tehtyjé mikropartikkeleita, joiden halkaisija on alle 10 mikrometrid. Mikéén D1:ssé& tai D2:ssa ei anna
alan ammattimiehelle motivaatiota pienentdéd D1:n kasvuravinteita siséltdvien mikropallojen halkaisijaa
alle 10 mikrometriin.

Could-would-tarkastelu: Vaikka alan ammattimiehella olisikin motivaatio hallita vaikuttavan aineen
vapauttamista D1:n mukaisista ravinnerakeista viela tarkemmin, ei hdn D2:n opetusten perusteella
Vélttamétta ryhtyisi ratkaisemaan tétd ongelmaa nimenomaan pienentédmélld D1:n kasvuravinteita
siséltdvien mikropallojen halkaisijaa alle 10 mikrometriin. D2:ssa mikropallot on granuloitu noin 3 mm:n
kokoisiksi rakeiksi késittelyn helpottamiseksi, ja mikropallojen koon pienentédminen alle 10 mikrometriin
saattaisi vaikuttaa granuloinnin onnistumiseen. Ongelmaa ratkaistessaan alan ammattimies voisi
paéatyd muokkaamaan granuloidun ravinnerakeen ominaisuuksia mikropallojen ominaisuuksien
muokkaamisen sijaan.
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Osio 3. Strategia (enintaan 50 pistetta)

Olet tanaan aamulla saanut asiakkaaltasi alla olevan viestin. Vastaa asiakkaan esittamiin
kysymyksiin ja anna tarkat toimenpidesuositukset perusteluineen.

Yrityksemme Kovis Oy on erikoistunut silmalasien linssien pinnoitusaineisiin, joita myymme
silmalasilinssien valmistajille. Alalla on Euroopassa vain yksi toinen yritys, ranskalainen Dur SA.
Muualla maailmassa valmistajia on toki muitakin, ja esimerkiksi Kiinasta ja Koreasta tuodaan paljon
tdman alan tuotteita Eurooppaan.

Meilld on vireilld oleva EP-patenttihakemus EP-K, jossa on esitetty erityisen kovan pinnoitteen
aikaansaava koostumus. Hakemuksen kasittely on meneillddn, mutta uutuustutkimusraportin
mukaan tilanne nayttaa hyvalta, tutkija ei ole 16ytanyt yhtaan relevanttia estejulkaisua.

Lisdksi olemme viimeistelemassa uutta koostumusta, jolla saadaan aikaan entistd parempi
heijastumisen esto silmalasien linsseille. Taman uuden keksinndn potentiaali on mielestdmme niin
iso, etta tulemme esittelemaan sen maailmanlaajuisesti 2.4.2019 alan suurimmassa konferenssissa
Japanissa. Esityksemme on Osakassa (UTC+9 tuntia) 2.4.2019 jo kello 9.00 aamulla, ja sita on
mahdollista seurata my6s muualla maailmassa suorana. Esimerkiksi New Yorkissa (UTC-4 tuntia)
jarjestetaan iltatilaisuus, jossa meidan ja muiden esityksid seurataan isolta naytolta. Keksinnén
kaikki yksityiskohdat tullaan esittelemaan tassa tilaisuudessa, koska tavoitteemme on 16ytaa
konferenssista yhteistydkumppaneita kaupallistamiseen.

Haluamme luonnollisesti suojata my6s taman uuden keksinnon. Milloin ja mihin hakemus pitaisi
viimeistaan jattaa? Budjetti ei talla hetkellda ole kovin tiukka, mutta haluaisin minimoida
kokonaiskulut 1ahimman kahden vuoden aikana. Mitd muita asioita minun pitda ottaa huomioon
ennen hakemuksen jattamista? Keksijoina olemme mina (yrittaja-omistaja) seka tyontekijani Kalle.
Olen kuullut puhuttavan tydsuhdekeksintolaista, ei kai se koske tallaista pienta, alle 20 hengen
yritysta?

Kilpailijallamme Dur SA:lla on EP-patentti, EP-D, joka on hiljattain (15.1.2019) myénnetty. EP-D
koskee pinnoitusainetta sekd menetelmaa lasi- ja muovilinssien pinnoittamiseksi. Menetelma
vaikuttaa minustakin uudelta ja erilaiselta, ja sopisi todella hyvin myds meidan aineille, ja lopputulos
olisi vielakin parempi kuin nykyisella pinnoitusmenetelmalla. Menetelma vaikuttaa suorastaan
nerokkaalta, enka olisi itse keksinyt vastaavaa. EP-D:ssa oleva pinnoitusaine on kuitenkin tunnettu
entuudestaan, ja se on esitetty isdni vuonna 1960 julkaistussa suomenkielisessa insinGoritydssa.
Voimmeko tehda vield asialle jotain? Haluaisimme myds kovin mielellamme EP-D:ssa esitellyn
menetelman kayttddmme, olisiko Sinulla tdhan jotain vinkkia, miten se onnistuisi?

Kiitos jo etukateen neuvoistasi. Kerrothan samalla vahan aikataulutietoja, milloin eri toimenpiteet
tulee tehda, lahimman kahden vuoden aikana?

Terveisin,
Kikka Kovanen
Kovis Oy
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Tarkastajien raportti

Osiossa 3 asiakkaalla oli yksi vireilld oleva hakemus ja yksi uusi keksintd, jonka tulossa olevasta
julkaisemisesta asiakas kertoi. Lisaksi asiakkaalla oli Euroopassa vain yksi kilpailija, jolla oli juuri
myonnetty EP-patentti.

Uuden keksinndn osalta asiakas kertoi, etta se tullaan esittelemaan maailmanlaajuisesti 2.4.2019 alan
suurimmassa konferenssissa Japanissa. Konferenssin aloitusajankohta, -paikka ja aikavydhyke
kerrottiin tehtavassa, ja lisdksi mainittiin, ettd esimerkiksi New Yorkissa jarjestettiin iltatilaisuus, jossa
meidan ja muiden esityksid seurataan isolta naytolta. Lisaksi kerrottiin, ettd keksinndn kaikki
yksityiskohdat tullaan esittelemaan tassa tilaisuudessa, koska tavoitteena oli 16ytdad konferenssista
yhteistybkumppaneita kaupallistamiseen. Oli siis selvaa, ettd keksintd tuli julkistumaan kyseisessa
konferenssissa.

Uuden keksinndn osalta kokelaan tuli siis ymmartaa, etta julkaisu 2.4.2019 aamulla Japanissa tarkoitti
julkistumista 1.4.2019 illalla USAssa, joten hakemus tuli jattaa viimeistaan 1.4.2019. Tama vastaus oli
19 pisteen arvoinen, ja mikali kokelas ehdotti hakemuksen jattamista 2.4.2019, ei pisteitd voitu antaa,
koska talloin keksinto ei ollut enaa uusi. Mikali vastauksessa mainittiin ainoastaan, etta hakemus tulee
jattéa 1.4.2019 mennessa, ilman selitystd miksi, kokelas sai 14 pistettad. Vastaukset, joissa ehdotettiin
jattépaivaksi 30. tai 31.3.2019 saivat 12 pistettda. Jaosto haluaa myds muistuttaa, etta
patenttihakemuksen tekemispaiva on nimenomaan tekemispaiva, eika kellonajalla, jolloin hakemus on
jatetty virastoon, ole merkitysta, ainoastaan paivamaaralla. Myds mikali vastauksesta puuttui kokonaan
paivamaara, jolloin hakemus tuli viimeistaan jattaa (ilmoitettiin esimerkiksi vain, ettd hakemus tulee jattaa
ennen julkaisua), ei pisteita voitu antaa, silla tallainen vastaus ei osiossa esitetyn kaltaisessa tilanteessa
olisi riittdva vastaus asiakkaalle. Vastaukset, joissa spekuloitiin jattdépaivalla, mutta kuitenkin suositeltiin
jattamista viimeistaan 1.4.2019, arvosteltiin niin, ettei spekulointia otettu huomioon. Kaytannon tydssa
asiakkaalle on kuitenkin hyva kertoa tarkasti, milloin hakemus on viimeistaan jatettava virastoon.

Asiakas halusi tdman uuden keksinndén osalta minimoida kokonaiskulut |&himman kahden vuoden
aikana, joten odotettu vastaus oli PCT-hakemuksen jattdminen (2 pistettd). Vastauksista, joissa
ehdotettiin kansallisen hakemuksen jattamista ensin, ja etuoikeusvuoden kuluessa PCT-hakemuksen
jattamista etuoikeudella, sai 1 pisteen. Tassa yhteydessa jaosto toteaa ilokseen liki kaikkien kokelaiden
ymmartaneen tarpeen sille, ettd etuoikeuden pyytdmisestad mainitaan erikseen.

PCT-hakemuksen osalta kokelas sai yhden pisteen, mikali mainittiin, mihin virastoon PCT-hakemus
jatetdan. Siina tapauksessa, ettd PCT-hakemus ehdotettiin jatettavan USAn virastoon 1.4.2019, ei
pistettd annettu, mikali vastauksesta ei kaynyt ilmi, miksi suomalainen hakija voi jattdd PCT-hakemuksen
USAnN virastoon (eli ettd suomalainen hakija ei voi kayttad USPTO:ta vastaanottavana viranomaisena,
mutta koska USPTO lahettadad hakemuksen edelleen IB:hen, on jattaminen USPTO:hon silti mahdollista).

Kokelaan odotettiin luonnollisesti jalleen mainitsevan siirtokirjan (ainakin Kikalta, 1 piste),
keksintoilmoituksen (ainakin Kallelta, koska tyosuhdekeksintdlaki ei koske yrittdja-omistajaa, 1 piste)
seka kohtuullisen korvauksen maksamisen Kallelle (2 pistettd). Tydsuhdekeksintélaista tuli mainita, etta
se koskee kaikkia yrityksia (2 pistetta).

Uuden keksinnbn osalta ei odotettu kommentteja kansainvalisestd patentoitavuuden
esitutkimuspyynndsta tai PPH-pyynnosta kansallisissa vaiheissa, joten naista ei annettu lisapisteita.

Kokelaan odotettiin myds toteavan, ettd EP-K vaikuttaisi menevan patentiksi (koska ei ole 16ytynyt
relevantteja julkaisuja; 2 pistettd) ja ehdottavan mydnnén nopeuttamista, jotta patentista saadaan
neuvotteluvaline Dur SA:an kanssa kaytaviin neuvotteluihin (2 pistettd). Selitystd konkreettisista
toimenpiteistd myonndn nopeuttamiseksi ei vaadittu.
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Kokelaiden ei odotettu spekuloivan EP-K:ssa esitetyn keksinnén samankaltaisuutta uuden keksinnén
kanssa tai etuoikeuden pyytédmistd EP-K:sta, johtuen siita, ettei tehtdvassd mitenkaan vihjattu tahan
suuntaan. Naista vastauksista ei mydskaan annettu lisapisteita.

Kilpailijan, Dur SA:n juuri myonnetyn patentin EP-D osalta kokelaan odotettiin ehdottavan vaitteen
tekemista, josta sai 6 pistettda (maaraaika 9 kk mydnnosta, eli 15.10.2019 mennessa; kummastakin
tiedosta 1 piste). Tehtavan perusteella oli selvaa, ettd tuotevaatimus ei ollut uusi, vaan kyseinen
pinnoitusaine oli tunnettu jo asiakkaan isan insindoritydsta vuodelta 1960. Menetelmavaatimus sen
sijaan oli uusi ja keksinndllinen, ja asiakas oli myos kiinnostunut kyseisen menetelman kayttamisesta.

Vaitteesta haluttiin myos hieman tarkempia tietoja, nimittain etta sen tuli kohdistua tuotevaatimukseen
(2 pistettd), perusteena puuttuva uutuus (2 pistetta, tahan riitti myos mainita insinddritydsta perusteena),
ja ettd insindorityosta oli toimitettava kdannds jollekin EPOn virallisista kielista (0,5 pistettd). Mikali
kokelas oli luetellut vaitteeseen liittyvia asioita, mutta paatynyt lopputulokseen, ettei vaitettd kannata
jattda, han sai pisteet perusteista, mutta ei vaitteen jattdmisesta.

Ottaen huomioon, etta asiakas halusi kayttdonsa kilpailijan, Dur SA:n patentoidun menetelma, odotettiin
kokelaalta ehdotusta neuvotteluja Dur SA:n kanssa, joko vaitteen jattamisen jalkeen tai ennen sita (2
pistettd). Ennen vaitteen jattamista kaydyissa neuvotteluissa asiakas voisi vedota tiedossaan olevaan
uutuudenesteeseen EP-D:n tuotevaatimukselle (1 piste, koska sama asia kasiteltin jo vaitteen
yhteydessa), ja mainita, etta kyseessa on uutuudeneste, jonka Idytaminen on epatodennakaista. Asiakas
voisi siis vinkata kilpailijalleen, ettd uutuudeneste voidaan pitdd myos salassa (0,5 pistettd), jolloin
kolmannet osapuolet saadaan mahdollisesti pysymaan poissa markkinoilta.

Kokelaan odotettiin ehdottavan ristilisenssia Koviksen koostumus vs. Durin menetelma (2 pistetta).
Tassa yhteydessa pelkastaan lisensoimisesta neuvotteleminen ei tuonut lisapisteita ylla mainittuihin
pisteisiin neuvotteluista yleensa. Lisenssineuvottelujen osalta tuli myods huomioida, ettei asiakkaalla ollut
koehetkelld viela yhtdan myonnettya patenttia.

Jaosto haluaa muistuttaa kokelaita, ettd patenttiasiamiehen asiakkaat eivat tyypillisesti kysy tarkkoja
kysymyksia, ja etta pelkkiin asiakkaan kysymyksiin vastaaminen ei yleensa riita siihen, etta asiakkaalle
muodostuisi kokonaiskuva tilanteesta. Nain ollen asiamiestutkinnossakin tulee muistaa antaa
asiakkaalle riittavan tarkka vastaus sen sijaan, ettd vastattaisiin ainoastaan asiakkaan esittamiin
spesifisiin kysymyksiin.
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Osio 4. Monivalintakysymykset (enintaan 50 pistetta)

Nro

Asiamiestutkinto 19.3.2019
Patenttioikeus - kysymykset ja

Alla on kuvattu 10 itsendista tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy nelja toisistaan riippumatonta
vaittdmaa. Rastita kustakin vaittdmastd KYLLA tai El sen mukaan, onko véittdma tosi vai epatosi. Kukin
vaittama voi olla vain tosi tai epatosi. Vastaamatta jattdminen tai epaselva merkinta tulkitaan vaaraksi

vastaukseksi.

Kustakin tilanteesta saa pisteita seuraavasti: 0 viittimas oikein =
1 vaittama oikein =
2 vaittamaa oikein =
3 vaittamaa oikein =
4 vaittamaa oikein =

Kysymys ja vaittama

Irlantilainen yritys YY jatkaa englanninkielista kansainvalista PCT
hakemustaan kansallisessa vaiheessa PRH:ssa 1.5.2019.

YY:n tulee kdyttaa asiamiesta.
YY voi kayttaa irlantilaista asiamiesta.

Erillisen asiamiesvaltakirjan sijaan asiamies voidaan valtuuttaa nimeamalla
asiamies hakijan allekirjoittamassa hakemuslomakkeessa.

Hakemus tulee kokonaisuudessaan kdaantaa suomeksi tai ruotsiksi ennen
patentin myontamista.

Hakija A on 1.7.2017 tehnyt saksalaisen patenttihakemuksen DE-1. A on
1.7.2018 tehnyt eurooppapatenttihakemuksen EP-1 ja pyytédnyt siina
etuoikeutta hakemuksesta DE-1. 1.12.2018, aiempien hakemusten ollessa
viela salaisia, sama hakija A teki ilman etuoikeuspyynt6a suomalaisen
hyodyllisyysmallihakemuksen FI-U. Hy6dyllisyysmalli on rekisteroity
28.2.2018. Hakemuksissa esitetyt keksinnét nayttavat olevan hyvin toistensa
kaltaisia.

On mahdollista, ettd hakemus DE-1 muodostaa uutuuden esteen
hyodyllisyysmallille FI-U.

On mahdollista, ettd hakemus EP-1 muodostaa uutuuden esteen
hyodyllisyysmallille FI-U.

On mahdollista, ettd hakemus EP-1 muodostaa keksinndllisyyden esteen
hyodyllisyysmallille FI-U.

Hakija A voi pyytaa hyodyllisyysmallinsa FI-U mitatointia.

Hakija H on 15.8.2017 tehnyt suomalaisen patenttihakemuksen FI-A ja
15.8.2018 siita etuoikeutta pyytdaen PCT-hakemuksen PCT-B. Ennen aiempien
hakemusten julkiseksituloa H teki 1.2.2019 ilman etuoikeuspyynt6a

0 pistetta
0 pistetta
1 pistetta
3 pistetta
5 pistetta

Vastaus ja kommentit

21

Asiamiehen kaytto

Kylla
Kylla

Kylla

Ei

Uutuus,
yhteensattuma,

Ei

Kylla

Ei

Kylla

Etuoikeus,
etuoikeuspyynto



TEOLLISOIKEUSASIAMIES- Asiamiestutkinto 19.3.2019
LAUTAKUNTA Patenttioikeus - kysymykset ja 22
arvosteluperusteet

suomalaisen patenttihakemuksen FI-C. Kussakin hakemuksessa esitetty
keksinté on parannus aiemmissa hakemuksissa esitettyyn tekniikkaan.
Tanaan 19.3.2019 H tekee PRH:een hyoddyllisyysmallihakemuksen FIU-D.

a | Hakemus FIU-D voi saada etuoikeutta hakemuksesta FI-A. Ei
b | Hakemus FIU-D voi saada etuoikeutta hakemuksesta PCT-B. Kylla
¢ | Hakemus FIU-D voi saada etuoikeutta hakemuksesta FI-C. Kylla
d | Hakemukseen FIU-D voi validisti lisata etuoikeuspyynnén 1.5.2019 Ei [HMA 9 § HmM 30
§]
4 Asiamies jatkaa tdndan 19.3.2019 asiakkaansa englanninkielista PCT- Maksut, PCT

hakemusta kansallisessa vaiheessa PRH:ssa. Hakemuksen tekemispdiva on
1.10.2016. Ennen kuin patentti voidaan myontaa, hakijan maksettavaksi tulee

ainakin...
a | ...hakemusmaksu. Kylla
b | ...julkaisumaksu. Kylla
c | ..kdannésmaksu. Ei
d | ...vuosien 1-3 vuosimaksut. Kylla
5 Hakija on tehnyt saksankielisen eurooppapatenttihakemuksen 1.3.2016. EP
Euroopan patenttivirasto (EPO) on myontdnyt patentin ja kuuluttanut voimaansaattaminen

myontamisesta 13.2.2019. Hakija haluaa saattaa patentin voimaan Suomessa.

a | Hakijan tulee maksaa PRH:lle julkaisumaksu 13.5.2019 mennessa. Kylla [13.5.2019]

b | Hakijalla on 13.7.2019 saakka aikaa toimittaa selityksen ja vaatimusten kdaannds | Ei [13.5.2019]
PRH:een.

¢ | Seuraavan vuosimaksun voi maksaa korotettuna 31.12.2019. Ei [ma 2.12.2019]

d | Hakija voi muuntaa eurooppapatentin suomalaiseksi Ei [HML 8 §]

hyodyllisyysmallihakemukseksi.

6 Ladkeaine on saanut myyntiluvan Suomessa 1.10.2018. Ladkeainetta koskeva | SPC
eurooppapatentti on myonnetty 15.1.2019 ja patentti on voimaansaatettu
Suomessa. Patentinhaltija haluaa hakea ladkeaineelle lisasuojatodistusta
(SPC) Suomessa.

a | Lisdsuojatodistusta on haettava viimeistaan 15.6.2019. Ei [15.7.2019; PKK
1.5.3; EU asetus]

b | Lisdsuojatodistushakemuksen voi tehda englanniksi. Ei [PatA 52 f §]

c | Lisasuojatodistuksesta tulee maksaa vuosimaksut. Kylla [PatA 52 0 §]
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d | Mybnnettya lisdsuojatodistusta vastaan voi tehda vaitteen. Ei [PKK 1.5.4]

7 Suomalainen patenttihakemus FI-1 on tehty 15.2.2019 ja siina on pyydetty erapaivat
etuoikeutta ruotsalaisesta 31.3.2018 tehdysta hakemuksesta SE-1.

a | Hakemuksen FI-1 ensimmaisena erdantyvan vuosimaksun voi maksaa ilman Kylla [ma 31.8.2020-
korotusta maanantaina 1.3.2021. ma 1.3.2021]

b | Hakemuksen FI-1 ensimmaisena erdadntyvan vuosimaksun voi maksaa Ei [ti 2.3.2021-ti
korotettuna keskiviikkona 30.9.2021. 31.8.2021]

¢ | Hakija voi jattaa uuden hakemuksen FI-2 maanantaina 1.4.2019 ja saada siina Kylla [ma 1.4.2019]
etuoikeutta hakemuksesta SE-1.

d | Mikali hakemus FI-1 hyvaksytdan, voi patentti olla voimassa helmikuussa 2039. | Kylla [ei voimassa enaa

16.2.2039]

8 Keksija K pitad huomenna 20.3.2019 Saksassa keksintdnsa julkisen Hakemus,
ensiesittelyn. Hakeakseen keksinnélleen patenttia Suomessa, K ldhettaa tekemispdiva,
sdahkoépostilla PRH:n kirjaamoon keksintonsa saksankielisen esityksen ja etuoikeus
asianmukaisilla tiedoilla taytetyn patenttihakemuslomakkeen.

a | Hakemuslomakkeessa tulee olla allekirjoitus. Kylla [PatA 2 §]
b | Jotta hakemus saa tekemispdivan, tulee hakemusmaksu olla maksettu. Ei
¢ | Jos sahkoposti saapuu PRH:een vasta huomenna 20.3.2019, voi Saksassa Ei
pidettdva esitys muodostaa uutuudenesteen patenttihakemukselle.
d | Jotta K voi pyytaa etuoikeutta suomalaisesta hakemuksestaan, hanen taytyy Ei

toimittaa PRH:een hakemuksen kdannos suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

9 Yritys Z on vuodesta 2017 maahantuonut Suomeen tuotetta T. Helmikuussa Loukkaus
2019 yritys Z sai kirjeen, jossa todetaan, etta tuotteen T
valmistusmenetelmalle on joulukuussa 2018 myénnetty suomalainen
patentti ja vaaditaan maahantuonnin valitonta lopettamista.
Patenttihakemus on ollut julkinen tammikuusta 2018 ldhtien. Yrityksessa Z ei
oltu aiemmin tietoisia hakemuksesta ja yritys lopetti kirjeen saatuaan
mahdolliset loukkaustoimet.

a | Yritys Z voi joutua maksamaan patentinhaltijalle korvauksia koko Ei [PatL 60 §]
maahantuontiajalta.

b | Yritys Z voi joutua maksamaan sakkoja patentinloukkauksesta. Ei [57 §]

¢ | Loukkauksen todentamiseksi patentinhaltijan tulee osoittaa, etta Ei [57 a §]
maahantuodut tuotteet on valmistettu patentoidulla menetelmalla.

d | Yritys Z voi ilman patentinhaltijan lupaa jatkaa maahantuontia siina laajuudessa | Ei [4 §]
kuin se oli patenttihakemuksen julkiseksitulohetkella.
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10 | Yritys Y on tehnyt suomalaisen patenttihakemuksen, jossa keksijdksi on

merkitty henkilo A. Hakemuksessa on ilmoitettu, ettad oikeudet keksintoon
ovat siirtyneet keksijalta A tyosuhdekeksint6lain perusteella. Hakemuksen
tekemisen jdlkeen henkil6 B ilmoittaa PRH:lle, ettd hdn on keksinnén
todellinen keksija ja etta hakemus tulee siirtaa hanelle. Y on eri mieltd B:n
kanssa.

PRH voi ratkaista omistajuusriidan sille esitetyn ndaytén perusteella.

Markkinaoikeus voi ratkaista omistajuusriidan sille esitetyn nayton perusteella.

PRH jatkaa hakemuksen kasittelyd normaalisti saamastaan B:n ilmoituksesta
huolimatta.

Jos B niin vaatii, PRH nimeaa hanet keksijaksi hakemukseen.

Parempi oikeus
keksintéon, PatL 17 ja
18§

Ei
Kylla

Ei

Ei
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