TEOLLISOIKEUSASIAMIES- Asiamiestutkinto 18.3.2019

LAUTAKUNTA Yhteinen osa - kysymykset ja

Osio 1

arvosteluperusteet

Vastaa alla oleviin viitteisiin oikein/védarin. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, vaarasta tai tyhjasta
vastauksesta vahennetdan puoli pistetta.

1.

IPR-oikeuksien suojaamisessa Suomessa kotipaikan omaava hakija voi valintansa mukaan hakea suojaa
joko kansallisen suojamuodon tai kansainvalisen suojajarjestelman kautta.

a.

Geneven asiakirjan mukainen kansainvalinen mallioikeushakemus tulee aina jattaa suoraan
WIPO:lle. (Vaarin, voidaan jattaa myos PRH:n kautta)

Euroopan patenttisopimuksen mukainen patenttihakemus voidaan jattaa myos Patentti- ja
rekisterihallitukselle toimitettavaksi Euroopan patenttivirastolle. (Oikein)

Kansainvélinen patenttihakemus voidaan tehda myos Patentti- ja rekisterihallitukselle. (oikein)
EU-tavaramerkkia koskeva rekisterdintihakemus Suomesta voidaan tehda myds PRH:lle, joka
toimittaa sen EU:n teollisoikeusvirastolle (EUIPO). (Vaarin, tehtdva suoraan EUIPO:lle)
Eurooppalaista hyodyllisyysmallia koskeva hakemus tulee jattaa suoraan Euroopan
patenttivirastolle (vaarin, EPO ei kasittele hyodyllisyysmallihakemuksia)

Matti oli tyotehtadvia suorittaessaan keksinyt menetelman xx toiminnan parantamiseksi. Han oli tehnyt
keksintdilmoituksen tydnantajalleen Yritys X:lle.

a.
b.

Tybnantaja voi ns. etuoikeusvuoden kuluessa ilmoittaa ottavansa oikeudet keksintéon. (vaarin)

Jos Yritys X ei ota oikeuksia keksintoon, Matti voi hakea ja saada keksimalleen menetelmalle
hyodyllisyysmallisuojan. (vaarin, HM —suojaa ei saa menetelmille)

Yritys voi sopia Matin kanssa, ettd Matille suoritetaan korvaus keksinndsta vasta, kun keksinnélle on
myOnnetty patentti. (vdarin)

Matti vie korvausasian tyosuhdekeksintélautakuntaan, jonka paatos korvauksen méaarasta on
molempia osapuolia sitova. (vaarin, ei ole sitova vaan suositus)

Pariisin yleissopimus solmittiin vuonna 1883 ja siihen on liittynyt jo 177 valtiota.

a.

Yleissopimuksella luotiin ylikansallinen jarjestelma, joka ei salli jasenvaltioiden poikkeavan
sopimuksen mukaisesta suojasta. (Vaarin)

Pariisin yleissopimusta hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden jarjestéo WIPO. (oikein)

Pariisin yleissopimus sisaltda 6 kuukauden pituisen ns. sopimusetuoikeussdannoston keksintdjen,
tavaramerkkien ja mallien osalta. (vaarin, keksintdjen osalta 12 kk)

Pariisin sopimus perustuu kansallisen kohtelun periaatteelle. (oikein)

Vain graafisesti esitettdva merkki voidaan rekisterdida tavaramerkkina. (Vaarin; uusi TM-laki ei vaadi
enaa graafisen esittdmisen vaatimusta)

Suomessa rekisterdidyn tavaramerkin haltija voi kieltda Norjassa liikkeelle laskemiensa tavaroiden
myynnin Suomessa (Vaarin; yksinoikeus sammuu ETA-alueella liikkeelle laskettujen tuotteiden osalta)

Tarkastele oheista merkkia ja vastaa alla oleviin vaittamiin.
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merkki perustuu neuvoston asetukseen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten
merkint6jen ja alkuperanimitysten suojasta. (vaarin; perustuu neuvoston asetukseen
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteréimisesta aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi)
Suomessa Lapin puikula on saanut tallaisen suojan (vaarin, Lapin puikula suojattu SAN-suojalla)
Suojauksella korostetaan tuotteen perinteista koostumusta tai perinteista valmistustapaa (Oikein)
Suojan myontaa Euroopan komissio. (Oikein)

7. Teollisoikeudellisen suojan hakemiseen ja oikeuksien yllapitamiseen liittyy Patentti- ja
rekisterihallitukselle suoritettavia maksuja.

a.
b.
C.

Tavaramerkkihakemuksesta on suoritettava hakemusmaksu hakemispdivan saamiseksi. (oikein)
Hyodyllisyysmallirekisterdinti tulee uudistaa maksamalla uudistamismaksu vuosittain. (Vaarin)

Jos mallin luoja hakee mallisuojaa ja hakemusmaksun suorittaminen tuottaa hanelle huomattavia
taloudellisia vaikeuksia, voi PRH myontaa vapautuksen hakemusmaksusta. (vaarin)

Jos patentti raukeaa maksamattoman vuosimaksun johdosta, patentti on lopullisesti menetetty eika
asialle ole enaa tehtavissa mitaan. (Vaarin; 71a § mukainen esitys)

8. Firman X tuotteet ovat vaatepesuloiden laitteita ja jarjestelmia. Firman muotoilun parissa tydskenteleva
Matti Muotonen kuvaa keksintdilmoituslomakkeella firman toimitusjohtajalle Tiina Tirehtoorille
yrityksen uuden tuotteen ulkomuodon piirustuksella ja lyhyella selitykselld 1.4.2018. Lomakkeessa
kuvattu design on erittdin ndyttava ja tulee varmasti parantamaan tuotteen myyntia. Tirehtoori kehuu
1.5.2018 Muotosen tekemaa tyota yleisella tasolla yrityksessa, mutta ei mainitse keksintoilmoitusta
erityisesti, mika miellyttda Muotosta. Tirehtoori herdaa 15.10.2018 siihen, ettei ole vastannut mitaan
keksintoilmoitukseen ja han soittaa sinulle samana paivana hadissaan, koska pelkaa designin jaavan nyt
tyontekijalle. Miten neuvot toimitusjohtaja Tirehtooria?

mallivastaus:

a. jos katsottaisiin, etta kyseessa olisi patentoitavissa oleva keksintd, Muotoselta voi aina pyytda
lisdaikaa keksinnon oikeuksien varaamiselle, mihin Muotonen ehka suostuisi mm. hyvan
esimiespalautteen takia.

b. jos taas katsotaan, ettd tuotteen ulkomuoto pelkkdna designina ei ole todennakdisesti
patentoitavissa oleva keksintd, TSKLaki ei laisinkaan sovellu, joten sen maaraajoilla ei ole
merkitystd. Pelkka keksintdilmoituslomakkeen kaytto ei tee siina esitetysta asiasta TSKL:n piiriin
kuuluvaa.

c. Tyontekijan tekijanoikeuden alle kuuluvat tydn tulokset tulee tietysti siirtaa yritykselle
kuuluviksi esim. kirjaamalla asia tydsopimukseen.

9. Firman X taloustilanne on kehno. Insin66ri Kati Kehittaja keksii erittdin hyvan X.n toimialaan liittyvan
menetelman, joka on todenndkdisesti patentoitavissa ja kuvaa sen toimitusjohtaja Tirehtoorille.
Tireht6ori innostuu asiasta kovasti. Kehnon kassatilanteen takia han paattaa kirjoittaa asiaan liittyvan
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patenttihakemuksen itse ja postittaa sen PRH:hon saaden sielta postitse hakemuksen
vastaanottamiseen liittyvat asiakirjat (hakemuspaivaksi merkitty niissd 1.11.2017) seka kehotteen
maksaa hakemusmaksu ja ensimmaiset vuosimaksut. Tirehtoori kuitenkin unohtaa kyseiset maksut
taysin ja onnistuu vield hukkaamaan asiaan liittyvan myéhemman, ennen 1.10.2018 vastaanotetun
kirjeenvaihdon ennen niihin perehtymista. 2.10.2018 han muistaa asian ja peldstyy asian taydellista
unohtamista. Tirehtdori purkaa sydantaan insindori Kehittajalle, joka haukkuu tirehtdorin pystyyn
todeten, etta Tireht6ori ei saisi edes jattdaa suomalaista patenttihakemusta PRH:hon, koska ei ole
patentti- tai teollisoikeusasiamies. Sitten tirehtoo6ri soittaa hadissdan sinulle. Miten neuvot TJ
Tireht6oriad asiassa?

mallivastaus:

a. hakemuksen voi yrittdaa saada vireille viela vetoamalla PatL 71a §.
yrityksen nimissa toimiva voi jattaa yrityksen nimissa patenttihakemuksen ilman asiamiesta tai
asiamies-statusta

c. prioriteettivuosi on edelleenkin voimassa ja maksujen laiminlydnti ei vaikuta 1.11.2017 jatetyn
hakemuksen statukseen prioriteettihakemuksena. Kannattaa siis antaa jatetyt asiakirjat
pat.asiamiehelle ”stilisoitavaksi” uutta Fl-hakemusta varten, kansallisia hakemuksia tai PCT-
hakemusta varten.

d. jatkohakemusten "yrittaminen itse” ei ole suositeltavaa, eika se ole EPO-hakemusta ja PCT-
hakemusta lukuunottamatta mahdollistakaan.

10. Firman X toimitusjohtaja Tiina Tireht66ri masentuu patenttijarjestelmaan tehtdvien muutosten myota.
Han kay liikesalaisuuksiin liittyvassa koulutuksessa ja innostuu liikesalaisuudesta suojamuotona kovasti.
Firman X tuotteet ovat vaatepesuloiden laitteita ja jarjestelmia. Han soittaa sinulle kertoen, ettd on
paattanyt lopettaa tuotteisiinsa liittyvien keksint6jen patentoinnin kokonaan ja aikoo kadyttaa jatkossa
tuotteittensa suojaksi ainoastaan liikesalaisuutta. Miten neuvot TJ Tirehtooria asiassa?
mallivastaus:

a. Liikesalaisuus sopii firmasta X ulos laskettavien tuotteiden suojaksi huonosti, koska kyseisten
tuotteiden rakenne ja toiminta voidaan hyvin todennakdisesti selvittaa.

b. Liikesalaisuus voisi tulla kyseeseen, jos pesuloiden ja niiden henkilékunnan valilld voidaan sopia
laitteisiin liittyvasta salassapidosta - kyseesséa (pesulajarjestelma/laite) ei ole valttamatta
kuluttajatuote. Tama on todennakoisesti kdytdnnossa vaikeaa, riippuu pesuloiden maarasta,
niiden osaamisesta teknisten sopimusten noudattamisessa jne.

c. Muutenkin liikesalaisuus edellyttaa, ettd myos firman X sisalla on ryhdytty toimiin
liikesalaisuutena pidettavien asioiden salaamiseksi esim. niihin paasyn osalta (vain rajattu osa
henkilokuntaa).

d. Jos firman tuotteiden valmistamiseen firman X sisalla liittyy keksinndllisyytta, tallaiset
valmistusyksityiskohdat kannattaa toisaalta hyvinkin suojata liikesalaisuuksina, kohta c. ylla
huomioiden.
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Osio 2

Saat seuraavan sahkopostin:

%k %k

"Tervehdys,

Olen kayttanyt asiamiesta Zeke Zetra asiamiestoimistolla Lintu ja Kala yritykseni tavaramerkkien suojaamiseen
Suomessa, enka ole enda tyytyvainen palveluun.

Zeke Zetra on hidas, raportoi valipaatokset hitaasti, raportoimiseen saattaa menna jopa yksi viikko, eika han
vastaa valipaatoksiin valittdmasti sen jalkeen, kun olen antanut ohjeet vastaamiseen. Lisdksi voi menna monta
paivaa ennen kuin han vastaa tiedusteluihini asian etenemisesta.

Tasta syysta olen ryhtynyt itse seuraamaan tavaramerkkihakemusten kasittelya Patentti- ja
rekisterihallituksessa ja olen itse ollut yhteydessa Patentti- ja rekisterihallituksen lakimieheen, joka hoitaa asiaa
Patentti- ja rekisterihallituksessa hakemusten kasittelyn nopeuttamiseksi.

Sen jdlkeen, kun asiamies Zeke Zetra sai tietda tasta han syyttda minua asioiden sotkemisesta ja taman jalkeen
yhteisty6 on vaikeutunut. Tasta syysta haluan siirtaa yritykseni tavaramerkkien hoitamisen teidan patentti- ja
tavaramerkkitoimistoon.

YT
Rane Markka ”

%k %k

Vastaat viestiin ja ilmoitat etta sinulla ei ole esteita asiakkuuden vastaanottamiselle.

Pyydat Rane Markkaa lahettamaan asiamiehisyyden siirtoviestin Zeke Zetralle, jossa ilmoitetaan, etta
tarpeelliset tiedot ja asiakirjat siirretdaan sinulle.

Zeke Zetra lahettdaa taman asiamiehisyyden siirtoviestin perusteella tarpeelliset tiedot ja asiakirjat sinulle ja
[ahettaa lisdksi 5000 euron laskun Rane Markalle asiamiehisyyden siirtamisen kuluista.

Myohemmin Zeke Zetra kertoo, etta siirron aiheuttaman suuren tydomaaran vuoksi yhden valituksen maarapaiva
oli mennyt huomaamatta ohi, vaikka ohjeet valituksen tekemiseen oli annettu.

Rane Markka pyytaa apua valituksen kirjoittamisessa Teollisoikeusasiamieslautakunnalle asiassa. Onko Zeke
Zetra menetellyt vastoin hyvaa asiamiestapaa ja jos on, mihin asioihin voit vedota Zeke Zetran toiminnassa?

Kysymys: Onko Zeke Zetra menetellyt vastoin hyvaa asiamiestapaa, ja mihin asioihin voit vedota Zeke Zetran
toiminnassa?

Kommentit

1. 1 viikko ei ole pitka aika valipaatoksen raportoimisessa, koska raportointi vaatii tavallisesti sen,
ettd valipaatoksen asiasisaltoon perehdytaan huolellisesti, jotta raportoimisessa voi antaa oikean suosituksen
valipaatosvastinetta varten.
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2. Lisaksi useita paivia ei ole kohtuuton aika, koska ZZ voi olla tiedustelun vastaanottamisen aikana
tilanteessa, jossa ZZ ei kykene vastaamaan. Tallaisia tilanteita ovat esimerkiksi oikeudenkaynnin paakasittely.

Mikali  valitus perustuisi pelkastaan em. asioihin, valitus ei  johtaisi  toimenpiteisiin
Teollisoikeusasiamieslautakunnassa. Tasta syysta ndista asioista ei anneta pisteita.

Zeke Zetra on kuitenkin tehnyt 2 virhetta:
1. Laskuttanut 5000 € asiamiehisyyden siirrosta:
a. Perustelut esim. Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistd 8 § 1) “tarpeettomia kustannuksia

aiheuttamatta” ja/tai Hyvaa asiamiestapaa koskevat ohjeet kohdan 4,6 Menettely tehtavasta luovuttaessa 2
mom. "joka saattaa vahingoittaa asiakkaan etua”

b. 1 p virheen havaitsemisesta ja 1,5 p perusteluista
2. Ei ole ottanut huomioon maaraaikaa valitukselle:
a. Perustelut esim. Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistd 8 § 1) ”hoitaa saamansa

toimeksiannot huolellisesti” ja/tai Hyvaa asiamiestapaa koskevat ohjeet kohdan 4,6 Menettely tehtivasta
luovuttaessa 2 mom. ”joka saattaa vahingoittaa asiakkaan etua”

b. 1 p virheen havaitsemisesta ja 1,5 p perusteluista
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Osio 3

Tehtava 2 (TRIPs)

Yritys A on hakenut patenttia valtiosta Y. Valtion Y patenttivirasto myonsi patentin. Patentti kuitenkin aiheutti
valtio Y:ssa kohua. Patentti nimittdin koskee uutta valmistusteknologiaa, joka huomattavasti tehokkaampana ja
laadultaan paremmat tuotteet mahdollistavana menetelmana uhkaa Y:n kansallisesti tarkeaa teollisuutta. Jos
Y:n keskeiset yritykset eivat voi kayttdaa kyseista A:n patentoitua teknologiaa tuotannossaan, niiden on vaikeaa
myyda tuotteitaan omassa maassaan tai vieda tuotteita muihin maihin.

Kohun seurauksena valtio Y hyvaksyi asetuksen, jonka perusteella kyseisen teknologian kaltaiset keksinnot
(tietyt tuotantomenetelmat) eivat ole patentoitavissa Y:ssa. Patentointia koskeva rajaus koskee keksijoita ja
hakijoita, jotka eivat ole valtion Y:n kansalaisia. Lisaksi asetuksessa saadetaan patentinhaltijan yksinoikeuksia
koskevasta rajoituksesta, joka koskee kyseisten tuotantomenetelmien hyddyntamista yrityksissa, joissa
maaradysvaltaa kayttaa Y:n kansalainen tai Y:n valtio.

Asetuksen seurauksena valtion Y keskeiset yritykset voivat vapaasti hydédyntda A:n patentoimaa teknologiaa
tuotannossaan ja myyda silla valmistettuja tuotteita Y:n alueella. Samalla Y:n keskeiset yritykset voivat
patentoida omia tahan teknologian alaan kuuluvia valmistusmenetelmia ja panna niita taytantéon ulkomaisia
kilpailijoita vastaan. Y:n keskeiset yritykset ovat hyodyntaneet naitd asetuksen luomia mahdollisuuksia
ottamalla kdyttoonsa A:n patentoiman menetelman ja patentoimalla sitd koskevia parannuksia Y:ssa.

Yritys A on nostanut loukkauskanteen keskeisid Y:n valmistajia vastaan koskien patentoidun
tuotantomenetelman loukkausta. Kyseiset vastaajat kiistattomasti loukkaavat A:lle mydnnettya patenttia, mutta
oikeudenkdynnissa vastaajat ovat vedonneet sdddettyyn asetukseen patentin kumoamiseksi ja siihen, etta
niiden toiminta joka tapauksessa ei muodosta loukkausta, koska vastaajien toimintaa koskee ylla kasitelty
tuotantomenetelmien hyédyntamista koskeva rajoitus.

Valtio Y ei kuuluu Euroopan unioniin eika ole osapuoli Euroopan patenttikonventiossa. Valtio Y kuitenkin kuuluu
maailman kauppajarjestoon, WTO:hon. Y:n perustuslain mukaan valtiota sitovat kansainvaliset sopimukset
menevat mainittujen kaltaisten asetusten edelle ristiriitatilanteissa ja ovat suoraan sovellettavaa oikeutta.
Valtio Y:ssa on riippumaton tuomioistuinjarjestelma, joka kunnioittaa kansainvalisia velvoitteita tulkinnoissaan
ja muuten hyoédyntden kaikkia perustuslain sille tarjoamia mahdollisuuksia.

Mihin WTO-jdsenyyteen liittyviin kansainvalisiin immateriaalioikeutta koskeviin velvoitteisiin A voisi
tuomioistuimessa vedota, kun se ottaa kantaa vastaajien ylla mainittuun asetukseen perustuviin vaitteisiin? ltse
asiaa ei ole vastauksessa tarkoitus ratkaista.

[Vastaus: TRIPS-sopimuksessa seuraavat vaatimukset 1) kansallinen kohtelu, 2) kaikkiin teknologian aloihin
kuuluvien keksintdjen patentoitavuus, 3) patentinhaltijan yksinoikeudet, 4) 3-kohdan testi koskien poikkeuksia
yksinoikeuksista)
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