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1 Patent Prosecution Highway (PPH)

1.1 PPH:n tarkoitus

Patentinhaltijoilla on usein tarve saada patenttisuoja samalle keksinndlle eri
maissa. Tdméd vaatii usein erillisid patenttihakemuksia eri patenttivirastoi-
hin. Jokainen patenttivirasto tutkii tdlloin hakemuksen erikseen. Tamin
vuoksi on alettu tutkia mahdollisuutta kansainviliseen yhteistyohdn patent-
tivirastojen vélilld. Toisessa virastossa aiemmin tehtyé tutkimustyotd voitai-
siin hyddyntdi toisessa virastossa vireilld olevan patentin mydntdmisproses-

sissa.

PPH-jarjestelmédn kuuluu télld hetkelld (21.5.2012) 25 kansallis-
ta/alueellista virastoa. PPH-sopimukset ovat kuitenkin aina kahden viraston
vélisid. PPH:ta ei siis voi kdyttdd mistd tahansa PPH-sopimuksia tehneesta
virastosta tutkimustuloksia saaneelle hakemukselle missd tahansa muussa

PPH-sopimuksia tehneessa virastossa. [1]

PPH on tdysin vapaaehtoinen mahdollisuus patentinhakijoille. Kun patentin
hakija haluaa patentin voimaan kohdeviraston alueelle, hin voi ilmaista ha-
lunsa toisen viraston antaman positiivisen tutkimustuloksen hyodyntdmiseen
tekemdlld erillisen PPH-pyynnon kohdevirastolle.Virastojen tutkimusmieli-
piteet eivdt myodskddn sido toisia virastoja, vaan jokainen virasto vastaa lah-

tokohtaisesti omista paatoksistdan kyseisen maan lainsdddanndon mukaisesti.

PPH on siis joukko kahden kansallisen/alueellisen viraston vilisid sopimuk-
sia, joiden mukaan sopimusmaiden virastot jakavat keskendén tietoa. Sopi-
muksen mukaan patenttihakemusta tutkivalla virastolla on lupa hyodyntda
aikaisemmin vastaavalle hakemukselle toisessa virastossa tehtyéd tutkimusta

ja ndin vihentd4 patentin mydntdmiseen tarvittavaa tyomaaraa. [2], [3], [4]

PPH:n yhdeksi merkittédvéksi tavoitteeksi on ndhty niin viraston kuin haki-

jankin puolelta hakemuksen késittelyn nopeutuminen. Tamén vuoksi erillis-
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td tutkimuspyyntdd kéyttavat virastot ovat asettaneet PPH-pyynnon vas-
taanottamiselle ehdon: uutuustutkimusta on pyydettdvéd ja siihen liittyvét
maksut maksettava samalla, kun PPH-pyynt6 jatetdan. Hakijan siis tulee
téllaisissa virastoissa jattda PPH-pyynto vasta, kun on oikeasti halukas myds

jatkamaan hakemuksen késittelyd eteenpéin.

1.2 PPH:n hyodyt

On téarkedd huomata, ettd PPH:n ideologiassa virastot itse hyotyvét saamas-
taan PPH-pyynnostd. Tehdessddn PPH-pyynnon patentin hakija ilmoittaa
virastolle patenttiperheen saamat positiiviset tutkimustulokset. Viraston
tutkija voi tdlloin pohjata tyonsé aikaisempaan tutkimukseen. T&lloin tutkija
voi tarkentaa tutkimuksen tasoa olemassa olevasta ilman, ettd hakemuksen
tutkimiseen kulutettu aika kyseisessé virastossa ylittdisi normaalin. Liséksi
PPH-pyynnon vastaanottaneen viraston ei tarvitse esimerkiksi endé luokitel-
la hakemusta uudelleen. PPH-pyynt6 siis helpottaa sen vastaanottavan viras-
ton tyotd hakemuksen kisittelyssd, ja samalla myOnnettyjen patenttien laatu
kasvaa. Niin onkin selvdi, ettd virastoilla on ldhtokohtaisesti tahtotila
PPH:n hyddyntdmiseen. Virastot eivdt peri ainakaan tdlld hetkelld PPH-
pyynndn vastaanottamisesta maksuja. Koska virasto itse hyotyy tehdystd
PPH-pyynndsti, on oletettavaa, ettei sithen liittyvid virastomaksuja kerdta
tulevaisuudessakaan. Patentin hakijan kuluiksi PPH:n hyodyntamisessi jéa-

vitkin siis 1dhinné paikallisten asiamiesten kustannukset.

PPH-pyynnossé siis hakija tavallaan itse auttaa virastoa tutkimustyOssa.
PPH-pyyntd antaa virastolle enemméin aikaa tehdd parempi ja perusteelli-
sempi tutkimus. Koska virasto voi nyt tarjota tavallista vihemmalld tydlla
tavallista laadukkaampaa tutkimusta, se palkitsee hakijan nostamalla timan
hakemuksen késittelypinonsa paéllimmadiseksi. Hakija siis saa PPH:n avulla
nopeamman késittelyn hakemukselleen. Tilastollisesti PPH-pyynnolla jéte-
tyt patenttihakemukset saavat ensimmaiset vilipdatoksensd muita hakemuk-
sia nopeammin ja vilipddtds on useammin positiivinen [5]. Vastattavien
vélipadtosten maard viahenee, ja titd kautta hakijan asiamieskulut pienene-

vét. Koko hyvéiksymisprosessi siis nopeutuu ja halpenee.

Merkittdvimpéand etuna hakijalle kuitenkin voitaneen pitdé sitd, ettd PPH:n
avulla hakemus saa yhtenevdmmaén kisittelyn eri maissa. Koska hakemus-
kasittely periaatteellisesti etenee pidemmalle vain yhdessd virastossa ja er-

kaantuu eri virastojen omiksi prosesseiksi vasta myohdisemmassé vaiheessa,
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on todenndkdistd, ettd eri virastojen valipddtokset ovat samankaltaisempia
keskendin. Mahdolliset vadrinymmarrykset tai virheluokittelut saadaan kor-
jattua jo ensimmadisen hakemuksen késittelyssé, ja samat virheet eivit toistu
endd seuraavissa kisittelyissd. Edelleen, koska vilipdatokset ovat samankal-
taisempia, ovat myds hakemukseen vaadittavat muutokset samankaltaisem-
pia, ja ndin lopullinen saatava patenttisuoja on eri virastoissa samankaltai-

sempi. Mahdollisen patentin loukkausten valvonta siis mys helpottuu.

Lisdksi on erityisesti huomattava, ettdi PPH-pyynnolld jétetyt hakemukset
tulevat tutkituiksi miltei kaksinkertaisella tarkkuudella tavalliseen hakemuk-
seen nidhden. Lopullista myonnettyd patenttia voidaan siis téssd valossa pi-
tdd myos tavallista patenttia vahvempana. On siis ilmeistd, ettd erityisesti
keskisuuret patentoijat, jotka kilpailevat keskendén patenttien laadulla maa-
ran sijaan, hyotyviat PPH:n kiytdstd. Vahvempi patentti vilttdd tulevaisuu-
dessa varmemmin viitekasittelyt ja loukkausoikeudenkdynnit, jolloin talou-

dellinen merkitys yritykselle on ilmeinen.

1.3 PPH-sopimuksilla hyodynnettaviat tutkimustulokset

PPH-sopimuksen avulla voidaan hyodynt&a:

e kansallisia tutkimustuloksia
o PPH / Perus-PPH: aikaisemman toiseen virastoon jétetyn ha-
kemuksen saaman positiivisen tutkimustuloksen hyodynté-
minen virastossa (tdtd sopimustyyppid nimitetddn useissa
viitteissd PPH:ksi, mutta tdssd tyOssd kéytetddn kuitenkin
selvyyden vuoksi niistd sopimuksista nimitystd Perus-PPH ja
PPH:lla tarkoitetaan aina kaiken tyyppisid PPH-sopimuksia)
o MOTTAINALIL toisessa virastossa aikaisemmin tutkitun ha-
kemuksen saaman positiivisen tutkimustuloksen hyodynta-
minen virastossa
e kansainvilisid tutkimustuloksia
o PCT-PPH: toisen viraston antamien kansainvélisten tutki-

mustulosten hyddyntdminen virastossa

PPH-sopimukset ovat lisddntyneet, ja kahden vélisid sopimuksia on jo lu-
kuisia. Erilaisia PPH-sopimuksia vdhintdén yhden muun viraston kanssa on

tehnyt tdhidn mennessa (21.5.2012) 25 eri kansallista/alueellista virastoa.
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1.4 Perus-PPH

USA:n ja Japanin patenttivirastot (USPTO ja JPO) aloittivat vuonna 2006
PPH-pilotin, jolla haluttiin nopeuttaa patentin mydntdprosessia useassa
maassa. Pariisin reitille (Paris route) erdénlaisena laajennuksena toimiva
PPH-sopimus sisilsi kisitteet ensimmaisen jaton virastosta (office of first
filing, OFF) ja toisen jiton virastosta (office of second filing, OSF). Sopi-
muksen mukaan OSF voi hyodyntdd OFF:n antamia tutkimustuloksia, jos
kyseessd on Pariisin yleissopimuksen (Paris Convention) mukaisesti jatetty

vastaava hakemus. [6]

1.5 MOTTAINAI

Kaytidnnon tilanne kuitenkin on se, ettd useissa patenttivirastoissa on ainakin
joillain tutkimusaloilla resurssipula. Liséksi useissa virastoissa on kaytanto-
nd, ettd hakemus siirtyy tutkittavaksi vasta erillisen tutkimuspyynnon jil-
keen. Voidaan siis joutua tilanteeseen, jossa hakemus ja& ensimmdisen jaton
virastossa odottamaan pdydalle kisittelyéd pitkaksikin ajaksi. MOTTAINAI-
sopimuksessa on poistettu alkuperdisen Perus-PPH-sopimuksen kankeuksia
niitéd tilanteita varten, ettd ensimmaéisen jaton virasto ei saakaan tutkimusta

valmiiksi ja annettua siitd raporttia ja lausuntoa ensimmaéisena.

Uusi sopimustyyppi jatkaa edelleen siitd PPH:n alkuperdisesta ajatuksesta,
jonka paitavoitteena on vihentdd saman tyon tekemistd moninkertaisesti.
Sopimustyypin nimeksi onkin valittu "MOTTAINAI”, joka on japania ja
tarkoittaa “kykyé pahoitella sitd havikkid, joka aiheutuu resurssin tai koh-

teen olennaisen arvon asianmukaisen kayton puuttumisesta”.

MOTTAINAI-sopimuksessa Perus-PHH:n perusajatus OFF:std ja OSF:std
vaihdetaan ensimmaisen tutkimuksen virastoon (office of earlier examinati-
on, OEE) ja myohemmén tutkimuksen virastoon (office of later examinati-
on, OLE). MOTTAINAI-sopimuksen puitteissa siis minkéd tahansa aikai-
semman tutkimuksen positiivisia tuloksia voidaan hyddyntda vastaavan ha-
kemuksen myohemmaéssa tutkimuksessa. Esimerkiksi siis USPTO:hon jéte-
tyn etuoikeushakemuksen ja sen JPO:hon ja PRH:hon jétettyjen jatkohake-
musten késittely edellyttiisi positiivista tutkimustulosta mistd tahansa niista
kolmesta virastosta (OEE), jonka jilkeen kaksi muuta virastoa (OLE) voisi-
vat hyodyntdd saatua tutkimustulosta. Siis myds tdmén esimerkin etuoike-

ushakemuksen virasto USPTO tulisi hyddyntiméaan esimerkiksi PRH:n po-



Patent Prosecution Highway — Anna Pohjala

sitiivista tutkimustulosta, jos ne saadaan ennen etuoikeushakemuksen tutki-

musta.

1.6 PCT-PPH

PCT-PPH-sopimuksen tarkoitus on laajentaa hyddynnettévid tutkimustulok-
sia my0s tehtyihin kansainvélisiin tutkimuksiin. Patent Cooperation Treatyn
(PCT) puitteissa annettujen kansainvélisten kirjallisten mielipiteiden (WO)
ja ennakkotutkimusraporttien (IPER) positiivisia lausuntoja voidaan hyo-
dyntdd patenttihakemuksen jatkovirastossa, mikdli kansainvélisen mielipi-
teen tai raportin antaneen viraston ja jatkoviraston vélilli on PCT-PPH-

sopimus.
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2 PPH-sopimukset

2.1 Kahden vilinen sopimus

PPH-sopimus on kahden kansallisen/alueellisen patenttiviraston vélinen
sopimus, jonka avulla patentin hakijalla on mahdollisuus saada vastaava
patentti toisessa sopimuksen allekirjoittaneessa virastossa voimaan nope-
ammin ja tehokkaammin. PPH-sopimus siséltdd myos sen, ettd virastot voi-

vat vaihtaa tietoja keskenddn. Télloin padllekkdinen tutkimustyd vahenee.

Kahden viraston véliset PPH-suositukset (guideline) sisiltdvat kaksi doku-
menttia, joista ensimmaéinen kisittelee PPH:n hyddyntdmistd ensimmaiisesta
virastosta toiseen ja toinen toisesta virastosta ensimmadiseen. Kahden kansal-
lisen/alueellisen viraston vilinen sopimus voi siis olla yksityiskohdiltaan
erilainen eri suuntiin. Sopimuksia on pyritty kauttaaltaan harmonisoimaan ja
sopimusten sisdllot ovat perusajatukseltaan samoja, mutta erityisesti viras-
toon toimitettavien materiaalien ja kédnnosten suhteen voi olla suuriakin
eroja. On siis syytd aina tarkistaa kyseisessd tapauksessa kdytettdvin suosi-

tuksen sisalto.

Kaikki PPH-suositukset on koottu japanin patenttiviraston ylldpitdmédn
PPH-portaaliin: [7].

2.2 Voimassa olevat sopimukset

Télla hetkelld (21.5.2012) PRH:lla on PPH-sopimuksia seuraavien virasto-
jen kanssa: JPO (Japani), USPTO (USA), HPO (Unkari), KIPO (Korea),
APO (Itdvalta), CIPO (Kanada), Rospatent (Vendjd), SPTO (Espanja). Ta-
mi tarkoittaa sitd, ettd jatkettaessa ndihin virastoihin jétettyd etuoikeusha-
kemusta PRH:hon, voi PRH hyddyntdi etuoikeushakemuksen saamaa posi-
tiivista patentoitavuuden tutkimustulosta. Vastaavasti jatkettaessa PRH:hon
jatettyd etuoikeushakemusta johonkin ndistd virastoista, voi tdmé virasto

hyddyntdad PRH:n antamaa positiivista tutkimustulosta.
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Perus-PPH-sopimuksen  lisédksi PRH:lla on PCT-PPH-sopimukset
(1.12.2012) JPO:n, USPTO:n , APO:n, Rospatent:in ja SPTO:n kanssa. Ta-
ma tarkoittaa sitd, ettd mikéli patenttihakemuksen kansainvélinen tutkimus
on tehty jossakin ndistd virastoista, voi PRH hyodyntaé tétd tutkimustulosta
omassa hakemuksen késittelyssddn. Vastaavasti, mikili kansainvélinen tut-
kimus on tehty PRH:ssa, voivat ndma virastot hyddyntda tétd tulosta omassa

késittelyssian.

Perus-PHH:n (ja mahdollisen PCT-PPH:n) lisdksi PRH:lla on MOT-
TAINAI-sopimukset (21.5.2012) seuraavien virastojen kanssa: JPO, USP-
TO, CIPO, Rospatent, SPTO. Tama tarkoittaa sitd, ettd jitettdessd toisiaan
vastaavia hakemuksia PRH:hon ja nédihin virastoihin, voivat virastot hyo-
dyntdi toistensa antamia aikaisempia positiivisia tutkimustuloksia riippu-

matta siitd, missd jarjestyksessd hakemukset on jatetty virastoihin. [8]

Japanin viraston ylldpitimdssd portaalissa [7] on jaossa koko PPH-
sopimusten verkostosta laadittu kartta. Karttaa piivitetddn portaaliin aina

muutosten mukaan ja nyt 21.5.2012 haettuna se ndyttaa talta:

IPOPHL JPO USPTO KIFO As of 1st of May, 2012
P Al LS
PO L T Kerea)  igpo
i N {UK)
(leetand) [IN] . ‘;&.vf' 7] ClPO
] — i o {Canada)

SIPD

(China)
DPMA
lNNIPD 5 (Germany)
orwayi
TIPO - )
(Taiwan) 4

IP Australia

NP / (Australla)

LPO p A DKFTO

EPO
{Sweden) E {Europe)
ok | :Sir:;aopsnre)
{Partugal) NBFR
IMPI — RS (Finland)
{Mexico) SPTO l
{Spain) HIFQ APO {Russia) - PPH

(Hungary] (Austria)
= © PPH MOTTAINAI

—— : PCT-PPH

Kuva 1 Kartta PPH-sopimuksia tehneista virastoista 1.5.2012
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2.3 Sopimusten hyédyntaminen

Laajimmin PPH-sopimuksia hyddyntdvit virastot ovat USA:n ja Japanin
virastot. Naméa virastot ovat tdhdn mennessd vastaanottaneet jo tuhansia
PPH-pyynt6jd. Nédistd maista on siis jo olemassa varsin kattavaa tilastotietoa
PPH:n hyddyllisyydestd. Naméd virastot ovat listanneet erityisesti PPH:n

hyddyiksi mm. seuraavia seikkoja:

1) hakija saa vastaavat patenttioikeudet tehokkaasti useisiin maihin
2) virastojen tutkintakuormitus vihenee
3) patenttivirastojen tutkimuksen laatu paranee

4) vastattavien vilipdatosten madrd vihenee

PPH:n hyddyntdmistd Japanin ja USA:n virastoissa esitellddn tarkemmin

virastojen yhdessa tuottamassa esitteessa. [5]

Edelld esitetyssa esitteesséd kerrotaan tilastotietoa hakemusten késittelyajois-
ta USA:n ja Japanin virastoissa: Kun Japanista USA:han jatketun normaalin
hakemuksen ensimmaiinen vélipditds (FA) USA:ssa kesti joulukuun 2011
lopussa keskiméddrin 24 kuukautta hakemuksen jattopdivastd, saatiin véli-
paitdos PPH-pyynnélla jo 6 kuukauden péadstd PPH-pyynnon hyviksymises-
td. USA:sta Japaniin jatkettaessa hakemuksen késittely ensimmaéiseen vili-
paitokseen kesti keskimidrin 26 kuukautta tutkintapyynnostd, ja PPH-
pyynndn avulla kulunut aika lyheni 2 kuukauteen PPH-pyynnosta.

Ensimmadisen vilipddtoksen saamisen nopeutumisen lisdksi Japanista ja
USA:sta saaduista tilastoista ensimmadisestd vélipdatoksestd lopulliseen va-
lipaatokseen kuluva aika lyhenee PPH-pyynnon ansioista. Koko hakemuk-

sen kasittelyaika lyhenee alle vuoteen!

Myo6s hyviksymisaste on PPH-pyynnollisilld hakemuksilla korkea. Siini,
misséd JPO:ssa kaikista patenttihakemuksista hyvaksytdéin 59%, hyviksytidan
PPH-pyynnolla jétetyistd hakemuksista 67%. USPTO:n vastaavat luvut ovat
49% ja 87%.

Koska Japanin ja USA:n virastot ovat késitelleet PPH-pynnollisid hakemuk-
sia jo tuhansia, voitaneen nditd lukemia pitdéd jo jokseenkin merkittdvini ja

tulevan trendin osoittavina. Muut virastot seuraavat samankaltaisia linjoja,
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mutta niiden saamien hakemusten vdhédisten méérien vuoksi niistd on turha

tehda johtopaétdksid tdssd vaiheessa.

PRH:n késittelemista PPH-pyynnollisistd hakemuksista mainittakoon kui-
tenkin, ettd virasto on tdhédn (21.5.2012) mennessa vastaanottanut nelja (4)
PPH-pyynt6d. Kolme (3) ndistd hakemuksista on hyvéksytty keskimaérin
3kk ajassa, yhden hakemuksen késittely on kesken.
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3 Patenttien voimaansaattaminen
PPH-sopimusten puitteissa

3.1 PPH-pyynnon jattaminen

Virastot ovat laatineet PPH-pyynnon jittod varten lomakkeet, joilla tarpeel-
liset tiedot saadaan siirrettyé virastoihin. PPH-pyynt66n siséllytetidén yleen-

Sa:

e hakemusnumero, jota PPH-pyyntd koskee, sekd vastaavien PCT- tai
kansallisten hakemusten numerot

e kopio tai kddnnds ldhtoviraston patentoitavuuslausunnoista tai pyyn-
to hakea tarvittavat dokumentit tietokannoista

e kopio  ldhtoviraston lausunnon  mukaisista  patentoitavis-
ta/hyvéksyttivistd patenttivaatimuksista tai pyyntd hakea ne tieto-
kannoista, sekd ndiden kdannokset

e ldhtoviraston patentoitavuuslausunnossa viitatut julkaisut, jotka eivit
ole patenttijulkaisuja

e patenttivaatimusten vastaavuustaulukko

Tarvittavat kdannokset ovat kddnndksid kohdeviraston kielelle tai englan-

niksi.
3.2 Hyoddynnettavat PPH-sopimukset

Virastojen vilisten PPH-sopimusten hyddyntdmistavat on esitelty kussakin

guidelinessa, jotka on koottu PPH-portaaliin [9].

Perus-PPH-sopimuksen (esimerkiksi PRH:n ja KIPOn vélinen sopimus)
puitteissa PPH-pyyntd voidaan tehdd virastoon B hakemukselle BOOI1, jos
positiivinen tutkimustulos hakemukselle A00O1 on saatu virastolta A, virasto
B ei ole vield aloittanut hakemuksen B0OO1 teknistd tutkintaa, ja jokin seu-

raavista tayttyy:

10
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A.

Hakemus A001 on hakemuksen BOO1 ainoa prioriteettiha-
kemus.

Hakemuksella BOO1 on useita prioriteettihakemuksia, ja ha-
kemus AOO1 on yksi néista.

Hakemuksella A001 sekd hakemuksella BOO1 on yhteinen
prioriteettihakemus A002, joka on jétetty virastoon A.
Hakemus A001 on prioriteettihakemus mihin tahansa viras-
toon X jatetylle PCT-hakemukselle PCX001, jonka jatkoha-
kemus B001 on.

Virastoon A jitetty hakemus A003 on prioriteettihakemukse-
na mihin tahansa virastoon X jitetylle PCT-hakemukselle
PCX002, jonka jatkohakemuksia hakemukset A0O1 ja B0O1
ovat.

Ensihakemuksena mihin tahansa virastoon X jitetyn PCT-
hakemuksen PCX003 jatkohakemukset ovat A001 ja BOOI.

. Ensihakemuksena mihin tahansa virastoon X jitetty PCT-

hakemus PCX004 on prioriteettihakemuksena hakemukselle
B001, A001 on hakemuksen PCX004 jatkohakemus.
Ensihakemuksena mihin tahansa virastoon jétetty PCT-
hakemus PCX005 on mihin tahansa virastoon Y prioriteetti-
hakemuksena PCT-hakemukselle PCY006, AO001 on
PCX005:n jatkohakemus ja B0O1 on PCY006:n jatkohake-
mus.

Ensihakemuksena mihin tahansa virastoon X jétetty PCT-
hakemus PCX007 on prioriteettihakemuksena mihin tahansa
virastoon Y jdtetylle PCT-hakemukselle PCY008, jonka jat-
kohakemuksia A001 ja BOO1 ovat.

Hakemus A0O1 on prioriteettihakemuksena virastoon B jéte-
tylle hakemukselle B002. B001 on jakamalla erotettu
B002:sta.

MOTTAINAI-sopimukset (esimerkiksi PRH:N ja USPTO:n vilinen sopi-

mus) eroavat edellisesti siind, ettd kyseessd olevan patenttiperheen kansalli-

sen ensihakemuksen ei tarvitse olla jatetty PPH-maahan. Lisdksi MOT-

TAINAI-sopimuksen puitteissa kaikissa edelld esitetyissd tapauksissa ha-

kemuksen BOO1 saaman positiivisen tutkimustuloksen perusteella voidaan
myos tehdd PPH-pyynt6 hakemukselle A0O1.

11
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PCT-PPH-sopimuksen (esimerkiksi PRH:n ja USPTO:n vilinen sopimus)
puitteissa PPH-pyynt6 voidaan tehdd virastoon B hakemukselle BOO1 viras-
toon A jatetyn PCT-hakemuksen PCA001 saamien positiivisten tutkimustu-
losten perusteella, mikéli hakemuksen BOO1 teknisté tutkimusta ei ole vield

aloitettu ja jokin seuraavista tayttyy:

A. Hakemus B001 on PCT-hakemuksen PCA001 jatkohakemus,
PCAO001 voi olla ensihakemus tai silld voi olla prioritettiha-
kemuksena mikd tahansa kansallinen tai kansainvélinen ha-
kemus.

B. Hakemus B001 on PCT-hakemuksen PCAOO1 prioritettiha-
kemus.

C. PCT-hakemus PCAO001 on prioritettihakemus PCT-
hakemukselle PCA002, jonka jatkohakemus BOO1 on.

D. PCT-hakemus PCAO0O1 on hakemuksen B0OO1 prioriteettiha-
kemus.

E. Virastoon B jitetty kansallinen/alueellinen hakemus B002 on
jatkohakemus PCT-hakemukselle PCA001, hakemus B00O1
on jakamalla erotettu B002:sta.

F. Virastoon B jitetty hakemus B003 on prioriteettihakemus
PCT-hakemukselle PCA001 ja hakemukselle BOO1.

3.3 Tyypillinen suomalaishakijan hakureitti

Seuraavaksi esitellddn tyypillinen suomalaisen hakijan reitti maantieteelli-
sesti laajemman patenttisuojan hakuun sekd PPH:n hyddyntdmismahdolli-

suudet tdssd kokonaisuudessa.

Yritys X jéttdd suomalaisen kansallisen patenttihakemuksen PRH:1le. Saatu-
aan ensimmadisen vélipddtoksen prioriteettivuoden aikana, yritys X padttda
jatkohakemuksista. Jattdmalla tdssd vaiheessa PCT-hakemuksen, jonka tut-
kiva viranomainen on esimerkiksi EPO, yritys X saa vield lisdaikaa harkita,

mihin kaikkialle patenttia tarvitaan.

Lopulta yritys X pééttdd hakea suojaa kolmen suuren viraston kautta,
USA:han, Japaniin sekd EPOon.

12
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Kuva 2 Suomalaisesta prioriteettihakemuksesta kansainvélistd suojaa haettaessa
voidaan hyddyntdd PPH-sopimuksia

Tassd tapauksessa suomalaisesta prioriteettihakemuksesta voidaan jattaa
PPH-pyynnét JPO:lle ja USPTO:lle. Kéytédnndssd prioriteettihakemukselle
on tdssd vaiheessa saatu jo tutkimustulos PRH:Ita, mutta periaatteellisesti,
mikéli ndin ei olisi, voitaisiin myds JPO:n tai USPTO:n tutkimustulosten
perusteella tehdd PPH-pyynté PRH:lle (tdmd mahdollisuus palvelee parem-
min niissd tilanteissa, joissa prioriteettihakemus on jétetty ruuhkaisempaan

virastoon).

Samoin EPOn suorittamasta PCT-tutkimuksesta voidaan jattdd PPH-pyynto
JPO:lle ja USPTO:lle. MOTTAINAI-sopimusten avulla viimeisen vaiheen
kolmelle “rinnakkaiselle” hakemukselle JPO:ssa, USPTO:ssa ja EPOssa
voidaan mille tahansa tehdd PPH-pyyntd, kummasta tahansa muusta viras-

tosta saadun positiivisen tutkimustuloksen perusteella.

Mikali yritys X olisi jattdnyt ensimmaisend hakemuksena PCT-hakemuksen,
eikd lainkaan kansallista hakemusta PRH:lle, voitaisiin edelleen kayttaa
samoja PCT-PPH- ja MOTTAINAI-sopimuksia.

Mikdli yritys X olisi kdyttanyt PCT-viranomaisena PRH:ta, voitaisiin edel-
leen tehdd PCT-PPH:n mukainen PPH-pyynté JPO:lle ja USPTO:lle, silld
PRH:1la on niiden virastojen kanssa PCT-PPH-sopimukset.

Mikali PCT-vaihe jdtetddn vélistd pois ja suomalaisen prioriteettihakemuk-

sen jilkeen jatketaan suoraan kansallisella/alueellisella hakemuksella

13
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JPO:hon, USPTO:hon ja EPOon, voidaan JPO:lle ja USPTO:lle jélleen jit-
tdd PPH-pyyntd PRH:lta saatujen positiivisten tutkimustulosten perusteella.
Edelleen, JPO:n ja USPTO:n antamien positiivisten tutkimustulosten perus-

teella voidaan jattdd PPH-pyyntd myos EPOon.

3.4 Esimerkkitapaus A

Tédmé hakemus jatettiin Suomeen PCT-jatkona. Prioriteettihakemuksena oli
US-hakemus. PRH:lle jittohetkelld hakemuksen tila oli se, ettd PCT-
tutkimustulos oli jo saatu, mutta tdmé tutkimus oli tehty Korean virastossa,
jonka kanssa PRH:lla ei ole PCT-PPH-sopimusta. Tétd tutkimustulosta ei
siis voitu hyddyntdd PPH-pyynt64 varten.

Prioriteettihakemukselle ei ollut saatavilla tutkimustuloksia, PPH-pyynt6a ei

siis voitu jattda PRH:lle.

Mikéli prioriteettihakemukselle saadaan tutkimustulos ennen PRH:n aloit-
tamaa teknisté tutkimusta, voidaan sitd haluttaessa hyddyntad PPH-pyynnon
muodossa. Samoin, mikdli PRH:Ita saadaan positiivinen lausunto patentoi-
tavuudesta ennen USPTO:n vastaavan hakemuksen teknisen tutkimuksen
aloitusta (lienee kylld jo alkanut), voidaan PRH:n lausuntoa hyodyntda
USPTO:ssa.

3.5 Esimerkkitapaus B

USPTO:lle jitetystd hakemuksesta on jatkettu suoraan kansallisella hake-
muksella PRH:lle prioriteettivuoden aikana. Hakemusta PRH:lle jatettdessé
el prioriteettihakemukselle ollut annettu lausuntoa patentoitavuudesta. Kun
kumpi tahansa hakemus (proriteettihakemus USPTO:ssa tai PRH:lle priori-
teettivuoden aikana jétetty hakemus) saa positiivisen lausunnon patentoita-
vuudesta, voidaan tédtd lausuntoa hydodyntda toisen hakemuksen késittelyssa

PPH-pyynnén avulla.

3.6 Esimerkkitapaus C

Suomalainen patenttihakemus sai PRH:Ita hyvéksyvén vilipadtdksen priori-
teettivuoden aikana. Hyvéksyvén vélipadtoksen saamisen jilkeen hakemusta
jatkettiin suorina kansallisina hakemuksina prioriteettivuoden kuluessa seu-
raaviin maihin: JP, RU, US, BR, CN ja IT. Néistd kolmen ensimmaéisen vi-

raston kanssa PRH:lla on kaikki mahdolliset PPH-sopimukset ja kolmen
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jalkimmaisen kanssa ei mitddn sopimuksia. Tassd tapauksessa, kun hyddyn-
nettdvéd prioriteettimaan tutkimustulos on jo saatu, eikd PCT-hakemusta
tehdd, tarvittaisiin hyodynnettdvédksi vain Perus-PPH-sopimusta. PPH-
pyynndt on jétetty tdhin sopiviin virastoihin: JPO, Rospatent, USPTO.

Paikallisten patenttiasiamiesten laskut PPH-pyynnon tekemisestd ovat olleet
suuruusluokassa 30000 JPY ja 300 USD, eli noin 300 EUR. Tété kirjoittaes-

sa mikdén jatkohakemus ei ole vield saanut vélipaatoksia.

15
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4 Hakemuksen kasittely virastoissa

4.1 Yleiset harhakasitykset

PPH-sopimuksen puitteissa tapahtuvasta patenttihakemuksen késittelysté
virastossa ei ole esitetty tarkempia kuvauksia. Tdmé on johtanut joissakin
yrityksissd ja muissa IPR-alan toimijoissa harhakésitykseen, jonka mukaan
PPH-pyynnolld jatetty hakemus tutkitaan normaalihakemusta huonommin
[10]. On siis oletettu, ettd PPH-pyynndn saava virasto ei tutki saamansa
hakemusta juuri lainkaan, vaan myontdéd patentin suhteellisen sokeasti sen
perusteella, ettd patentti on saanut positiivisen tutkimustuloksen jo toisessa

virastossa.

Kaytdnnossa vain yhdessé virastossa tutkittua patenttiperhettd ei voida pitad
kovin vahvana suojana kansainvélisesti: kun patentti kaatuu yhdessi viras-
tossa, on my0s muita pidettdvd varsin heikkoina suojina keksinndlle. Tdma
késitys on johtanut joissain yrityksissd haluttomuuteen PPH:n hyodyntami-

Sessi.

4.2 PPH-pyynnolla tulevan hakemuksen késittely PRH:ssa

On siis syytd valottaa hakemuksen saamaan kasittelyé virastossa tarkemmin.
Patentti- ja rekisterihallituksen vanhempi tutkijainsindori Ari Hirvonen on
selvittanyt PRH:n kaytidntod tarkemmin [11]. PPH:n alkuperdisend tarkoi-
tuksena on ollut nimenomaan nopeuttaa hakemuskasittelyd laadun karsimaét-
td. Kun tutkija saa toisen tutkijan lausunnon tyonsd pohjaksi, hin jatkaa
siitd, mihin edellinen tutkija jai. Myohemmaén tutkimuksen saava hakemus
tulee siis tutkituksi ensimmaistd hakemusta syvéllisemmin. Tuloksena saa-
tava tutkimus on ikdin kuin kahden tutkijan yhteisty6lla tuotettu tutkimus ja

néin laadukkaampi kuin tavallinen tutkimus.

Hakemuksen tutkimuksen nopeutus syntyy yksinomaan siitd, ettd hakemus

nostetaan PPH-pyynndn johdosta késittelypinon padllimmaiseksi. Tutkijalle
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varattu aika hakemuksen tutkimiseen on ennallaan, ja hakija siis saa siindkin

mielessd vastineen rahoilleen”.

Viraston voitoksi PPH-pyynnosté jaa se, ettd se saa tarjota laadukkaampaa
tutkimusta ja myontaa kestdvimpid patentteja. Tyomédrd virastossa vihenee
lahinné luokittelutehtivissd. Liséksi tutkija voi oikaista” raportissaan sil-
loin, kun hdnen tutkimuspéitelminsd ovat yhtenevit aikaisemman tutki-

muksen tekijan kanssa.

4.3 PRH:n maksut

PRH:1la ei ole maksuja, jotka liittyisivit PPH-pyyntoihin.

4.4 EPOnN PPH-sopimukset

Téassd tyossd on kisitelty PPH:n kdyttod padasiassa suomalaisten kansallis-
ten hakemusten ndkokulmasta. Lisdksi suomalaisndkékulmasta on kuitenkin

tédrkedd my0s hahmottaa EPO:n asema PPH-sopimusten verkostossa.

EPO:lla on PPH-sopimukset JPO:n ja USPTO:n kanssa. Niméd sopimukset
ovat siséltdneet tammikuusta 2012 asti kaikkien mahdollisten tutkimustulos-
ten hydodyntdmisen ndiden virastojen vililld. Erityisesti siis ns. Euro-PCT-
hakemusta jitettdessd tulisi muistaa tehdd PPH-pyyntd, mikéli PCT-
tutkimus on tehty JPO:ssa tai USPTO:ssa.

17
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5 Patenttitoimistojen rooli PPH:n hyo-
dyntamisessa

5.1 PPH-pyynnon tekeminen

PPH-lomakkeen voi toimittaa PRH:hon paperilla tai sdhkoisesti Epoline
Online Filing —ohjelmalla [12].

PPH-pyynt6 voidaan tehdd, kun ensimmdiinen lausunto patentoitavuudesta

on saatu PPH-sopimusvirastolta.

5.2 PPH:n hyodyntamisesta tiedottaminen

PPH on sikéli uusi asia, ettd useat patentin hakijat eivét tiedd téllaisten so-
pimusten olemassaolosta ja merkityksestd. Onkin siis luontevaa, ettd patent-
tiasiamiehet ja —toimistot huolehtivat siitd, ettd asiakkaat saavat hyodynnet-
tyd PPH-sopimusten tarjoamat edut niin halutessaan. Patenttitoimistojen
palveluihin siis voisi sopia luontevasti PPH-sopimuksen olemassaolosta

tiedottaminen.

Erityisesti hakemuksen PRH:lle jittovaiheessa on syytd pohtia jatettivin
hakemuksen kieltd. Mikili hakemus jétetdén englanniksi ja késittelykieleksi
pyydetddn englantia, voidaan luontevasti myds hyodyntdd useimpia PPH-
sopimuksia ilman ylimdaréisia kddnndskustannuksia. Esimerkiksi Rospatent
haluaa PPH-pyynnon yhteydessd kadnnoksen englanniksi tai venijéiksi kai-
kesta hakijan ja viraston vilisestd yhteydenpidosta. Tallin kddnndsten méaa-
rd ja kustannukset voivat kasvaa suuriksi. Suomalaisten tutkimustulosten
hyddyntdminen voi tulla kyseeseen perus-PPH-sopimuksen puitteissa jatket-
taessa suomalaista prioritecttihakemusta esimerkiksi USA:han. Lisédksi
suomalaisia tutkimustuloksia on mahdollista hyodyntdda MOTTAINAI-
sopimuksen PRH:n kanssa tehneisiin virastoihin jétetyissd saman patentti-

perheen hakemuksissa.
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5.3 Asiakkaan toiveiden toteuttaminen

Kun PRH:lle jitetddn hakemus, jossa voidaan hyddyntdd PPH:ta, on syyté
kommunikoida patentin hakijan kanssa. PPH on vapaaehtoinen, ja on tilan-
teita, joissa hakija haluaakin patentin voimaan mahdollisimman hitaasti.
Téllaisen kdytoksen motivaationa on tyypillisesti aikomus pitdd hakemusta
vireilld kilpailijan pelotteeksi ilman varsinaista tarvetta patentin voimaan-

saattamiseen.
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6 Lopuksi

6.1 PPH:n edut patentin hakijalle

PPH:n avulla hakija voi saada nopeamman, halvemman ja yhtenevdisem-
mén patenttihakemuksen késittelyn eri virastoissa. Lisdksi PPH-pyynnolla
jatetyt patenttihakemukset tutkitaan kokonaisuudessaan tavallisia hakemuk-
sia tarkemmin. PPH-pyynndn jdlkeen myonnetty patentti tarjoaakin tutki-

tumman ja sitd kautta vahvemman suojan keksinnolle.

6.2 PPH:n tulevaisuus

PPH on nippu kahden viraston vilisid sopimuksia positiivisten tutkimustu-
losten hyddyntdmisestd. PPH-sopimuksia solmitaan jatkuvasti lisdd. Kan-
sainvélisesti patenttisuojaa hakevan on siis syyta tarkistaa aina kunkin het-

ken sopimustilanne esimerkiksi PPH-portaalista [7].

6.3 Kohti maailmanlaajuista patenttia?

Optimistisimmat ajatukset PPH:n tulevaisuudesta sisiltivit viimeisend vai-
heena yhtendisen patenttien hyviaksymisprosessin, jonka jilkeen vain eri
virastot kirjaavat patentin voimaan alueellaan. Téllaisia yhtendispatentteja
on yritetty kehittdd kautta aikojen siind kuitenkaan onnistumatta. Joitakin
alueellisia patentin myontdjarjestelmid (esim. EPC) tai tutkimustyota keskit-
tavid jarjestelmid (PCT) toki on kehittynyt. On oletettavaa, ettd koko maa-
ilman laajuista patenttia ei koskaan tule olemaan, koska eri valtioiden in-
tressit ovat asiassa suuressa ristiriidassa. Eri maiden lainsdddédnnolliset edel-
lytykset keksinndllisyydelle ja esimerkiksi hakemuskielelle ovat hyvin eri-
laisia. Adriesimerkkind mainittakoon, ettd esimerkiksi Surinamin lainsds-
dént6 ei tunnusta patenttia laisinkaan. On siis ilmeisti, ettd tie kohti yhte-

ndistd maailmanlaajuista patenttijarjestelmai olisi pitké ja kivinen.

PPH onkin siis varsin hyvd kompromissi kansallisten patenttijérjestelmien ja

yhtendisen patenttijirjestelmén vilimaastossa.
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