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THVISTELMA

Erikoistyon tavoitteena oli selventdd alan ammattimies —kasitteen maaritelméa ja
tulkintaa keksinnollisyyden arvioinnin yhteydessé. Ty6 muodostuu kolmesta osasta:

Q) kansainvélisten ja Suomen patenttisddnndsten tarkastelu,

(i) kirjallisuuteen perustuva selvitys alan ammattimiehen méaritelmasta ja
osaamisesta ja

(iii) valikoitujen Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan péatosten
tarkastelu.

Ensimmaisesséd osassa (kappale 2) tutkitaan, missa yhteyksissd alan ammattimies —
késitettd kaytetddn kansainvalisissa ja suomen patenttisdédnnoksissé. Liséksi esitetddn
patenttiviranomaisten ohjeissa ja ké&sikirjoissa esitettyja maéaritelmid liittyen alan
ammattimieheen ja keksinnéllisyyden arviointiin.

Toinen osa (kappale 3) késittelee alan ammattimiehen maéaritelméd sekd osaamisen
sisaltod, leveyttd ja tasoa. Lisaksi selvitetddn, milloin alan ammattimiehen voidaan
kuvitella muodostuvan joukosta eri alojen asiantuntijoita, ja milloin alan
ammattimiehen on ilmeista yhdistaa useita estejulkaisuja.

Kolmannen osan (kappale 4) tarkoituksena on havainnollistaa valikoitujen
esimerkkitapausten avulla EPO:n tulkintoja alan ammattimiehen maaritelmésta ja
osaamisesta seka tilanteista, joissa alan ammattimiehen muodostaa ryhmé
asiantuntijoita. Tapausten on mydskin tarkoitus kuvata yleisesti EPO:n tapaa arvioida
keksinndllisyytta.
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1. JOHDANTO

Patenttihakemuksia ja patentteja arvioitaessa k&aytetddn useissa yhteyksissd alan
ammattimies -kasitettd. Uutuutta arvioitaessa viitataan esimerkiksi alan ammattimiehen
osaamiseen mahdollisen estejulkaisun julkaisuajankohtana ja mé&aritettdessa yleista
osaamisen tasoa (common general knowledge). Alan ammattimieheen viitataan my6s
arvioitaessa, onko patenttihakemuksessa tai patentissa kuvattu keksint0a riittavasti
(sufficiency of disclosure), eli tutkittaessa keksinnén toisinnettavuutta. Samoin
ratkaistaessa oikeutta prioriteettiin voidaan viitata alan ammattimiehen osaamiseen.

Tavallisimmin alan ammattimies —kasitetta kdytetdan kuitenkin arvioitaessa olennaista
eroa eli keksinnollisyyttd (inventive step). Suomessa vallitsevan kaytdnnén mukaan
keksinndllisyyttd arvioitaessa todetaan tyypillisesti ”keksinnon olevan alan
ammattimiehelle ilmeinen”. Alan ammattimies on kuitenkin liukuva kasite. Miten alan
ammattimies maéritelladn? Mitd alan ammattimies osaa? Millainen on héanen
osaamisensa laajuus ja tietonsa laheisista tekniikan aloista?

Tassd erikoistyossda pyritddn  selvittamaan néitd kysymyksid nimenomaan
keksinndllisyyden arvioinnin kannalta. Aluksi kuitenkin tarkastellaan yleisesti alan
ammattimies —kasitteen kayttéd kansainvélisissd ja Suomen patenttisddnndksissd. Sen
jalkeen keskitytddn alan ammattimiehen maéritelmaan ja osaamiseen keksinndllisyyden
arvioinnin yhteydessa. Ensin tarkastellaan kirjallisuudessa esitettyjad nédkemyksia ja
lopuksi késitelladn valikoituja Euroopan patenttiviraston (EPO) valituslautakunnan
paatoksia.



2. ALAN AMMATTIMIES KANSAINVALISISSA JA SUOMEN
PATENTTISAANNOKSISSA

Suomessa PatL:n 2 8:n 1. momentin mukaan patentti mydnnetddn ainoastaan
keksintoon, joka on tunnettuun tekniikkaan ndhden uusi ja eroaa olennaisesti siitd. Alan
ammattimiesté ei tdssa yhteydessé mainita.

Suomen patenttisd&dnnoksissd alan ammattimieheen viitataan suoraan ainoastaan
kohdissa, jotka liittyvat hakemuksen selvyyteen ja siten keksinndn toisinnettavuuteen.
Patenttilain 8 §:n 2. momentin mukaan

”Selityksen tulee olla niin selvd, ettd ammattimies voi sen perusteella kayttaa
keksintoa.”

Samasta syystd PatL:n 8a 8:n 1. momentissa vaaditaan biologisen materiaalin
tallentamista tietyissd biologista materiaalia koskevissa keksinngissa. Alan
ammattimiehelle epaselvasti kuvattu keksintd on peruste patentin kumoamiselle vaitteen
johdosta (PatL 25 §, 1. mom., kohta 2), julistaa patentti mitattdmaksi tuomioistuimessa
(PatL 52 §, 1. mom., kohta 2) tai jattdd hyvaksymaétta patentin rajoittamispyynt6 (PatL
53b § kohta 1).

Euroopan patenttisopimuksessa (EPC) [1] alan ammattimieheen viitataan vastaavissa
hakemuksen selvyyteen liittyvissa kohdissa: Artikla 83 kasittelee keksinndn kuvauksen
selvyyttd (Disclosure of the invention), artikla 100(b) véiteperusteita (Grounds for
opposition), artikla 138 patentin kumoamisperusteita (Revocation of European patents)
ja saanto 31 biologisen materiaalin talletusta (Deposit of biological material).

EPC:ssa alan ammattimieheen viitataan my6s madritettdessd keksinndllisyyden
kriteeri&:

”An invention shall be considered as involving an inventive step if, having
regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.” [1,
Art. 56]

Kansainvélisia patenttinakemuksia koskevassa PCT-sopimuksessa (Patent Cooperation
Treaty) [2] alan ammattimies esiintyy vastaavasti kuin EPC:ssa. PCT-artikla 5 koskee
selityksen selvyyttd ja artikla 33(3) keksinnollisyyden kriteerid. PCT-s&&nndssé 65
tarkennetaan artiklassa 33(3) méaériteltya vaatimusta keksinnollisyydesta dokumenttien
yhdistdmisen suhteen:

"It shall take into consideration the claim’s relation not only to individual
documents or parts thereof taken separately but also its relation to combinations
of such documents or parts of documents, where such combinations are obvious
to a person skilled in the art.” [2, Rule 65]



Termi “ilmeinen” madritelld&dn sekd EPO:n Guidelines for examination -ohjeissa
[3, C-1V, 11.4] ettd PCT-Guidelines —ohjeissa [4, 13.01] samalla tavalla:

”The term "obvious" means that which does not go beyond the normal progress
of technology but merely follows plainly or logically from the prior art, i.e.
something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that
to be expected of the person skilled in the art.” [3, C-1V, 11.4]

Vaikka Suomen patenttisddnnoksissd ei alan ammattimiestd olennaisen eron eli
keksinndllisyyden arvioinnin yhteydessa suoraan mainitakaan, vallitseva kaytanté on
EPC:n ja PCT:n mukainen ja pohjautuu alan ammattimies késitteeseen:

”Keksintd on keksinnollinen, jos se ei ole ilmeinen alan ammattimiehelle
tunnettu tekniikan taso huomioiden.” [5, E-3.5.1]

"Termi ”ilmeinen” tarkoittaa sitd, ettd tekninen asia ei etd&nny liian kauas
tekniikan normaaleista toimintamuodoista ja se seuraa suoraan ja loogisesti
tunnetusta tekniikasta; siis sen aikaansaamiseen ei selvésti vaadita alan
ammattimiehen taidot ja kyvyt ylittdvaa suoritusta.” [5, E-3.5.1]



3. ALAN AMMATTIMIEHEN MAARITELMASTA JA OSAAMISEN TASOSTA

Suomessa vallitsevan kaytdnnon mukaan patenttinakemuksessa esitetyn keksinnon
keksinndllisyyden arviointi perustuu keskivertoammattimiehen tietoihin ja taitoihin [5,
E-3.5.1]. Taman vuoksi on tarkeéd tietdd, miten alan ammattimies madaritelladn ja mika
on alan ammattimiehen osaamisen sisélto, taso ja leveys.

Kappaleessa 3.1 kasitellddn alan ammattimiehen maaritelmad yleiselld tasolla. Sen
jalkeen kappaleissa 3.2 ja 3.3 selvitetddn tarkemmin alan ammattimiehen osaamisen
(tietamisen) sisdltod, tasoa ja leveyttd. Osaamisen tasolla tarkoitetaan osaamisen
syvyytta eli sitd, kuinka yksityiskohtaista tietoa alan ammattimies hallitsee ja sité
kuinka koulutettu hdn on. Osaamisen leveyteen vaikuttavat alan ammattimiehen oma
tekniikan ala sek& muut tekniikan alat, joita h&nen voidaan katsoa hallitsevan.
Erikoistapauksena alan ammattimiehen osaamisen tasosta ja leveydestd voidaan pitaa
tilannetta, jolloin alan ammattimiehen tulkitaan olevan ryhmé henkil6ita (kappale 3.4).

3.1. Maaritelma

Kirjallisuudessa alan ammattimiehestd puhuttaessa kaytetddn useita eri ilmauksia.
Englanninkielisessd tekstissa tavanomaisin on EPC- ja PCT-sopimuksissa kaytetty
muoto “a person skilled in the art”. Yleisesti kaytettyja ovat myds skilled person” ja "a
person having ordinary skill in the art”, mutta myds ilmaisuja ”skilled artisan”, ”skilled
craftsman” ja “ordinary practioner” esiintyy. EPO:n julkaisuissa alan ammattimiehesté
kéytetdan saksankielisessa tekstissd termid ”Fachmann” ja ranskaksi ilmaisua "homme
du métier”. Ruotsiksi alan ammattimies on ”fackman”.

PRH:n patenttikasikirjan [5, E-3.5.1] mukaan alan ammattimies on tavanomainen
k&ytdnnon harjoittaja, joka on tietoinen oman alansa olemassa olevasta tekniikasta
hakemispéivad aiemmalta ajalta. Hanellda on myos saatavilla kaikki tekniikan tasoon
liittyva tietous ja hé&nelld on kyvyt rutiininomaiseen tyohoén ja kokeiluun sekd kyky
hyodyntaa tunnettua tekniikkaa alalle tyypillisell& tavalla.

Patenttikasikirjan maaritelmd vastaa ndin ollen EPO:n madritelméaa:

"The "person skilled in the art" should be presumed to be an ordinary
practitioner in a field of technology aware of what was common general
knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have
had access to everything in the "state of the art”, in particular the documents
cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and
capacity for routine work and experimentation.” [3, C-1V, 11.3]

Vaikka alan ammattimiehelld on kyky suorittaa rutiininomaista kokeellista tyota ja
hyodyntda tunnettua tekniikkaa, hénelld ei ole keksinndllisyyteen vaadittavia kykyja.
Nimenomaan tdma ominaisuus erottaa keksijan alan ammattimiehesta [6, 7.1.1; 7, s. 65;
8; 9]



PCT-ohjeissa alan ammattimiestd kuvataan ldhes identtisesti ylla esitetyn EPO:n
madritelman kanssa, mutta lisdksi tarkennetaan alan ammattimiehen olevan
kuvitteellinen henkild: ”a hypotethetical person having ordinary skill in the art.” [4,
13.11]

Toisaalta Kirjallisuudessa on esitetty myds ndkemys, ettd alan ammattimiehen
ominaisuudet tulisi pikemminkin sitoa tyypillisiin, alalla todellisuudessa toimiviin
henkiloihin. T&lloin alan ammattimiehen ominaisuudet olisivat niitd, joita alan toimijat
normaalisti omaavat ja alan ammattimiehen saatavilla olisi se Kirjallisuus, mikéa
tavallisesti alan toimijoilla on saatavillaan. Alan ammattimies ei néin olisi niinkaan
kuvitteellinen henkild vaan alan keskimaardinen toimija. [7, s. 65; 9]

3.2. Osaamisen sisalto ja taso

Patenttikasikirjan [5, E-3.5.1] mukaan alan ammattimies on tietoinen oman alansa
olemassa olevasta tekniikasta hakemispéivad aiemmalta ajalta. Ka&sikirjassa ei
kuitenkaan sen tarkemmin méaritell& tietdmisen tasoa tai leveytta.

EPO:n ohjeissa puolestaan médritellaan, ettd alan ammattimies alan on tietoinen alan
yleisesta osaamisesta (aware of common general knowledge) [3, C-1V, 11.3]. EPO:n
Case Law —kirjassa tarkennetaan, mitd kasitteelld “common general knowledge”
tarkoitetaan [6, 7.3]:

- Alan ammattimiehen yleinen osaaminen kasittdd oppi- ja ké&sikirjoja, jotka
liittyvat kyseiseen tekniikan alaan. Alan ammattimiehen oletetaan tietdvan
kyseisissa kirjoissa opetetut asiat tai olevan ainakin tietoinen, mista kirjoista
VoI tarvittaessa l6ytaa lisdtietoja. Tietosanakirjassa tai oppikirjassa esitettava
tieto on tavallisesti alalla jo yleisesti hyvaksyttya ja tunnettua, joten tallaisten
kirjojen esittdaminen alan ammattimiehen yleisend tietdimyksend on
perusteltua.

- Alan ammattimiehen yleiseen 0saamiseen kuuluvat mya0s
maailmanlaajuisesti tunnustetuissa tieteellisissa sarjajulkaisuissa julkaistut
artikkelit.

- Kirjan tai tiedon julkaisukielelld ei ole merkityst, silla alan ammattimies voi
toimia missa tahansa maassa.

- Alan ammattimiehen yleiseen osaamiseen voi kuulua myos Kirjoittamatonta
tietoa. Tallainen alan ammattimiehelle tyypillinen tietdmys (mental
furniture) tulee kuitenkin pystyd osoittamaan esimerkiksi suullisella
todistuksella.

Kirjallisuudessa on vield tarkemmin késitelty alan ammattimiehen yleistd osaamista.
Esimerkiksi Nyberg [7, s. 68] tarkentaa, ettd kasikirjat saattavat sisaltaa ainakin osittain
myos tietoa, joka ei ole alalla yleisesti tunnettua eika siten vélttamatta kuulu alan
ammattimiehen yleiseen osaamiseen. Samoin Nyberg esittda [7, s. 68], ettd myoskaan
yksittaiset patenttijulkaisut eivét kerro alan ammattimiehen yleisesti osaamisesta. Vasta
useampi eri hakijoiden samaan suuntaan viittaava patenttinakemus voi antaa kuvaa alan
ammattimiehen yleisestd osaamisesta. Toisaalta uusilla tekniikan aloilla yksittaistenkin
tieteellisten tai patenttijulkaisujen voidaan katsoa olevan alan ammattimiehen yleisesti
tietdmid. Nyberg huomauttaakin [7, s. 68-69], etté tulisi aina perustella, miksi jokin
kuuluu alan ammattimiehen yleiseen tietdmykseen. Perusteluna hén esittad esimerkiksi,



etta tieto on esitetty useassa eri lahteessd tai ettd tieto on helposti saatavissa tunnetussa
késikirjassa.[7, s. 68-69]

Nyberg [7, s. 69-71] huomauttaa EPO:n ohjeista poiketen, ettd jotta jonkin tekniikan
alan tavanomainen (keskiverto) ammattimies olisi tietoinen jossakin julkaisussa
esitetystd tiedosta, tulisi taman tiedon kaytdnnodssé olla esitetty jollakin kielelld, jonka
suuri osa alan ammattihenkildisté hallitsee. Muuten alan tyypillisen ammattimiehen ei
voida katsoa olevan tietoinen kyseisessa julkaisussa olevasta tiedosta. Siten Nybergin
mukaan alan ammattimiehen yleiseen tietdmykseen ei kuulu osaaminen, miké hallitaan
vain tietyn maantieteellisen alueen sisdlla ellei kyseinen alue ole hallitseva koko
tekniikan alan kannalta.

Koska alan ammattimiehen madritelladn olevan alan tavanomainen toimija, voi alan
ammattimiehen osaamisen taso vaihdella alan kehityksestd riippuen. Korkean
teknologian aloilla alan ammattimiehen osaamisen ja koulutuksen tason voidaan olettaa
olevan korkeampi kuin matalan teknologian aloilla. Korkean teknologian aloilla jopa
korkeasti koulutettua alan erikoistuntijaa, kuten tohtoritutkinnon suorittanutta tutkijaa,
voidaan pitdé alan tavanomaisena toimijana, kun taas alhaisemman teknologian aloilla
tavanomaisena ammattimiehend voidaan pitdd ammattikoulutuksen saanutta henkil6a,
kuten kasity6laista [7, s. 66-67; 8; 9]. Arkipaivéisiin ongelmiin liittyvissa keksinndssa
alan ammattimiehen osaamisen tulisi vastata kenen tahansa tavanomaisen kansalaisen
osaamista. [7, s. 67]

3.3. Osaamisen leveys

Alan ammattimiehen osaaminen ja tietdmys liittyvat ensisijaisesti hanen omaan
tekniikan alaansa. Hanen ei oleteta hallitsevan taysin eri tekniikan alan kirjallisuutta. [8]

EPO:n valituslautakunnan mukaan alan ammattimiehen yleiseen osaamiseen kuuluvat
kuitenkin yleisesti tekniikkaa késittelevat kirjat, mikéli keksinnon ala kuuluu kyseiseen
tekniikan alueeseen [6, 7.3]. Alan ammattimies on siis tietoinen omaa alaansa
laajemman tekniikan alan yleisistd ongelmista ja niiden ratkaisuista [7, s. 71].

EPO katsoo lisaksi, ettd alan ammattimies voi etsié ratkaisuja yleisilta tekniikan alueilta
[6, 7.1.1.]. EPO:n mukaan on kuitenkin pystyttava olettamaan, ettd alan ammattimies on
tietoinen néista yleisista tekniikan aloista [6, 7.1.1.].

EPO:n valituslautakunta on lisdksi todennut, ettd alan ammattimies voi etsid ratkaisuja
ongelmiinsa my6s omaa alaansa laheisilta tekniikan aloilta (neighbouring fields), mikali
néill4 aloilla on samanlaisia ongelmia ja h&dnen voidaan olettaa olevan tietoinen néista
tekniikan aloista.[6, 7.1.1. ja 7.2]

Mikali ongelma ohjaa alan ammattimiehen etsimdin ratkaisua laheiseltd tekniikan
alalta, tulee keksinnollisyyden arvioinnin perustua tdmén toisen tekniikan alan
ammattimiehen osaamiseen. [6, 7.1.1]

Alan ammattimiehen oletetaan hallitsevan myds kaukaisempaan tekniikan alaan
kuuluvat ratkaisut, mikali néit4 on kasitelty usein julkisissa keskusteluissa.[6, 7.2; 7, s.
71]



Yleiset tekniset teoriat ja menetelmdat kuuluvat EPO:n mukaan my6s alan
ammattimiehen yleiseen osaamiseen, vaikka niiden yhteydessa ei erikseen olisikaan
mainittu kyseisté tekniikan alaa [6,7.3].

3.4. Ryhma henkil6itad alan ammattimiehena

Joissakin tapauksissa kuvitteellisena alan ammattimiehend voidaan pitdd ryhméaa
henkiloité, kuten tutkimus- tai tuotantotyhmaé [3, 11.3; 4, 13.11; 5, E-3.5.1; 6, 7.1.2; 7,
s. 67; 8; 9]. Talloin alan ammattimiehen osaamisen taso muodostuu ryhman jasenten
osaamisesta. [7, s. 67]

Kuvitteellisena alan ammattimiehend voidaan pitdd ryhméaa esimerkiksi silloin, kun
keksintd ratkaisee eri tekniikan aloihin liittyvia ongelmia. Mikéli kyseiselld tekniikan
alueella eri tekniikan alojen edustajien on tyypillista tydskennelld yhdessd, voidaan
kuvitteelliseksi alan ammattimieheksi talloin katsoa ryhmé, joka koostuu ndiden eri
alojen asiantuntijoista [6, 7.1.2; 7, s. 67]. Nain on erityisesti korkean teknologian aloilla.
EPO:n valituslautakunta on esimerkiksi todennut, ettd todellisuudessa puolijohde-
asiantuntija konsultoisi plasma-asiantuntijaa, mikali hdnen ongelmansa liittyisi plasma-
laitteistoon [6, 7.1.2]. Kyseistd valituslautakunnan paatostd T 424/90 kaésitellddn
tarkemmin kappaleessa 4.2.

3.5. Julkaisujen yhdistaminen

Alan ammattimies pystyy yhdistdmaan viitejulkaisuista esille tulleen tiedon tekniikan
alan ammattimiehen yleiseen osaamiseen kuuluvaan tietoon, kuten hyvin tunnetun
késikirjan opetukseen [3, IV-C, 11.8; 5, E-3.5.1 ja E-3.5.3] Yleisesti alan
ammattimiehelld voidaan katsoa olevan kyky yhdistda useissa eri julkaisuissa tai yhden
julkaisun sisélla esitettyja tietoja, mikali kyseiset julkaisut ovat lahell& toisiaan olevilta
tekniikan aloilta [7, s. 74-75].

Alan ammattimiehen kykyyn yhdistd4 kaksi tai useampi julkaisu vaikuttavat ainakin
seuraavat tekuat [3,1V-C 11.8; 5, E-3.5.3]:
onko alan ammattimiehelle ilmeistd yhdistdd julkaisut, kun otetaan
huomioon julkaisujen siséllot kokonaan
- edustavatko julkaisut toisiinsa ndhden samaa, laheistd vai kaukaista
tekniikan alaa
- julkaisujen lukumé&éara
- onko julkaisujen yhdistdiminen selvad esimerkiksi selityksessa esitetyn
viittauksen ansiosta

Keksinnollisyyttd arvioitaessa tulee kaikissa tapauksissa perustella miksi alan
ammattimiehelle on ilmeistd yhdist&a kaksi tai useampi viitejulkaisuja [5, E-3.5.3].

EPO:n valituslautakunnan mukaan alan ammattimiehella tulee olla selke& ongelma, joka
ohjaa hdnet etsimaan ratkaisua muilta tekniikan aloilta tai muista julkaisuista. Toisin
sanoen alan ammattimiehelle tulee olla ilmeist4 yhdistaa eri julkaisut. [5, E-3.5.3; 6,
8.7]



EPO:n tutkimusohjeiden [3, C-1V, 11.8] mukaan useamman kuin kahden julkaisun
yhdistdaminen voi viitata keksinnollisyyteen. Té&mé& ei Kkuitenkaan pade nk
yhdistelmékeksintoihin, joita voidaan pitdd julkaisujen yhdistamisen kannalta
erikoistapauksina [3, C-1V, 11.7.2 ja 11.8; 6, 8.2 ja 8.7].

Yhdistelmakeksintd koostuu useiden erillisten, toisistaan riippumattomien ongelmien
ratkaisusta erillisilla teknisilla piirteilld. Koska yhdistelmakeksinndn osaongelmien
ratkaisut ovat toisistaan riippumattomia, voidaan myos keksinnollisyytta arvioida yksi
osaongelma kerrallaan. Talloin voidaan pédatya yhdistdmaan huomattavasti useampi
julkaisu. [3, C-1V, 11.7.2ja 11.8; 6, 8.2 ja 8.7]



4. EPO:N VALITUSLAUTAKUNNAN PAATOKSIA

Euroopan patenttiviraston valituslautakunta on lukuisissa paatoksissa késitellyt alan
ammattimiehen maéritelma& ja osaamista keksinndllisyyden arvioinnin yhteydessé.
Seuraavassa késitelldén joitakin tapauksia, joissa EPO:n valituslautakunta on kasitellyt
erityisesti alan ammattimiehen osaamisen laajuutta seké tilanteita, joissa kuvitteellinen
alan ammattimies muodostuu ryhmaésté asiantuntijoita. Pa&toksia késiteltdessa on pyritty
kayttamdan mahdollisimman sanatarkkoja k&annoksid, jotta valituslautakunnan
esittdméat perustelut eivat vadristyisi. Useimmat késiteltavista péaatoksista on esitetty
viitteind myos EPO:n Case Law —kirjan vastaavissa kohdissa [6, 7.1.1 ja 7.1.2].

Paatoksissa késitelladn luonnollisesti myds muita alan ammattimieheen ja yleisesti
keksinndllisyyden arviointiin liittyvid kasitteitd, kuten laheinen tekniikan ala (T 424/90,
T 986/96) objektiivisen ongelman maarittely (T 424/90, T 986/96), julkaisujen vélisen
aikaeron merkitys (T 986/96), yhdistelmékeksinnot (T 26/98, T 1271/05) ja vaatimusten
selvyys (T 1271/05).

4.1. Alan ammattimiehen osaamisen laajuudesta: T 32/81 ja T 26/98

T 32/81 (EP 0004809 - Cleaning Apparatus For Endless Conveyor Belt)

EPO:n teknisen valituslautakunnan p&atds T 32/81 koskee EP-patenttihakemusta
0004809, joka hylattiin puuttuvan keksinnollisyyden vuoksi. Keksintd koskee laitetta
kuljetinhihnan (conveyor belt) puhdistamiseksi. Laite sisalsi itsendisid kaapimia
(scrapers), jotka on kiinnitetty jalustaan (support) elastisten, lasikuidusta valmistettujen
sauvojen (rods) valityksella.

Hakija valitti hylkdyspaatoksesta ja toimitti valituské&sittelya varten uudet vaatimukset.
Itsendisen vaatimuksen 1 lisdksi hakija oli tarvittaessa valmis myods yhdistdmaan
vaatimukset 1 ja 2 sekd lisddmé&an mahdollisena lisdpiirteend ”vélineet istukan
korkeuden saatamiseksi” (means for adjusting the height of the socket):

"1. Cleaning apparatus for endless conveyor belt, comprising a set of
independent scrapers connected to a support by means of elastic elements,
characterised in that each elastic element is composed of a glass-fibre-
reinforced plastics rod (7, 8).

2. Apparatus according to Claim 1, characterised in that each end of the rod (7,
8) is glued into a socket, one of said sockets (9, 10) being integral with the
scrapers (4, 5) and the other (11, 12, 13) being integral with the support (6)."

Hakija totesi, ettd vaatimus oli uusi ja keksinndllinen ja ettd lasikuidun kéytto ei
kuulunut kuljetinhihnojen asiantuntijan tietdmykseen.

Myos valituslautakunta totesi keksinndn olevan uusi, joten valituskasittelyssé paadyttiin
arvioimaan keksinnollisyytta.
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Valituslautakunnan mukaan sauvanmuotoisten elastisten kappaleiden kayttd oli
tunnetun tekniikan mukaista. Keksinnolla pyrittiin kehittdmaan tunnettuun tekniikkaan
verrattuna kestavyydeltdan parempia elastisia kappaleita.

Kuva 1. Vaatimuksissa 1 ja 2 kuvatun mukainen laite kuljetinhihnan puhdistamiseksi
[10].

Valituslautakunta katsoi, ettd kohdatessaan tallaisen ongelman kuljetinhihnoihin
erikoistunut alan ammattimies olisi etsinyt apua materiaalitieteen alalta. Nain ollen
materiaalitekniikan asiantuntijaa tuli pitdd péatevana alan ammattimiehena
ratkaisemaan ongelma ja keksinndllisyyden arvioinnin tuli perustua materiaalitekniikan
asiantuntijan osaamiseen.

Edelleen valituskunta totesi, ett4d materiaalitekniikan asiantuntijalle oli ilmeistd kayttaa
muoveja perinteisten materiaalien sijaan. Samoin alan asiantuntija tiesi, etté lasikuidulla
vahvistetut synteettiset hartsit olivat elastisia ja vahvoja. N&in ollen alan ammatti-
miehelle olisi ollut ilmeistd kayttad lasikuidulla valmistettuja sauvanmuotoisia elastisia
kappaleita kuljettimessa.

Edelld esitetyista syistd vaatimuksen 1 mukaista keksintoa ei pidetty keksinndllisend,
joten valituslautakunta joutui arvioimaan myos vaatimusten 1 ja 2 yhdistelmén
keksinnollisyytta.

Té&man yhdistelmén osalta todettiin, ettd oli tunnetun tekniikan mukaista kiinnittaa
sauvan molemmat paat istukkaan. Siten alan ammattimiehelle oli ilmeistda kayttaa
samaa menetelmda myos lasikuitusauvojen kiinnittamiseen kaapimiin ja jalustaan.
Liiman kaytt6d kappaleiden kiinnittdmiseksi toisiinsa pidettiin yleisesti tunnettuna
kaikilla tekniikan aloilla ja siten ilmeisena piirteena.

Edelld esitetyista syistd mydskadn vaatimusten 1 ja 2 yhdistelman mukaista keksintod ei
pidetty keksinnollisend.

Valituslautakunta totesi lisdksi, ettd valineet istukan korkeuden s&atamiseksi olivat
hakijan oman ilmoituksenkin mukaan kaytannossa valttdmattomia ja tunnetun tekniikan
mukaisia. Siten alan ammattimiehelle oli ilmeistd asentaa téllaiset valineet istukan ja
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lasikuitusauvan valiin, mikali yksittdisten kaapimien korkeutta haluttiin s&ataa. Taten
my0dskaan talla lisapiirteelld tdydennetty vaatimus ei ollut keksinndllinen.

Valituslautakunta ei pitanyt mitaan esitetyista vaatimuksista keksinndllisend ja hylkési
valituksen.

T 26/98 (EP 0527921 - lontophoretic Delivery Device)

EP-patentti 0527921 koskee iontoforeettista laitetta yhdisteiden (agents) valittamiseksi
(delivery) iholle. Vaitekasittelyssd patentti paatettiin pitdd voimassa muutetussa
muodossa, minkd seurauksena vaitteentekijd jatti valituksen vaatien patentin
kumoamista. EPO:n tekninen valituslautakunta antoi kéasittelysta paatoksen T 26/98.

Valituskasittelyd varten patentinhaltija esitti kaksi vaihtoehtoista vaatimusasetelmaa.
Ensisijaisen vaatimusasetelman itsendista patenttivaatimusta 1 oli tarkennettu
vaitekésittelyn jéalkeen lisddmalld tunnusmerkkiosaan materiaalia koskeva tarkennus
”comprised of carbon”. Kokonaisuudessaan vaatimus 1 oli seuraavanlainen:

"1. An electrically powered iontophoretic delivery device (10) including a donor
electrode assembly (8), a counter electrode assembly (9) and a source of
electrical power (27) adapted to be connected to the donor electrode assembly
(8) and the counter electrode assembly (9), wherein the donor electrode
assembly (8) includes an agent containing reservoir (15) adapted to be placed in
agent transmitting relation with a body surface, and an electrode (11) adapted to
be electrically connected to the source of electrical power (27) and to the agent
reservoir (15), the electrode (11) comprising a chemical species which is adapted
to undergo oxidation or reduction during operation of the device; characterised
in that:
(1 said chemical species is incorporated in the form of a particulate material
in the amount of about 5 to 40 vol% in a polymer matrix, and
(i) said polymer matrix further contains about 5 to 40 vol% of a conductive
filler comprised of carbon and forming a conductive network through the

matrix."
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Kuva 2. Vaatimuksen 1 mukainen iontoforeettinen laite yhdisteiden vélittamiseksi [11].

Valituslautakunta katsoi, ettd patentinhaltijan tekemé&t muutokset siséltyivéat
perusasiakirjaan, jolloin patenttia ei kumottu valittajan vaatimuksen mukaisesti artiklan
123(2) perusteella. Kun valittaja ei ollut kyseenalaistanut keksinnén uutuutta,
valituskésittelyssa paadyttiin keksinndllisyyden arviointiin.
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Valittaja esitti, ettd patentissa kuvattu keksintd oli alan ammattimiehelle ilmeinen
tunnetun tekniikan perusteella. Valittajan mukaan iontoforeettisen laitteen kehittdminen
vaatii osaamista paitsi fysiologian, farmakologian ja ihon biologian my6s saéhkdkemian,
kemian ja elektroniikan aloilla. Ryhman séhkdkemistille olisi ollut ilmeista yhdist&a
tunnetun tekniikan julkaisuja (D1+D3/D4/D5/D7) ja siten paatyd vaatimuksen
mukaiseen elektrodiin. Edelleen yhdistdmalla lisd4d tunnetun tekniikan julkaisuja
(D1+D3/D4/D5/D7+D2) olisi  ollut  ilmeista  kayttdd  kyseistd elektrodia
iontoforeesilaitteessa.

Haltijan mukaan l&hteméallad liikkeelle ldheisimmastd tunnetusta tekniikasta ja
yhdistdmalla siihen esitettyj tunnetun tekniikan julkaisuja alan ammattimiehelle ei ollut
ilmeistd péatya patentin mukaiseen keksintoon. Liséksi haltija totesi, ettd keksinndn
tekemisen aikaan alan ammattimies ei voinut muodostua ryhmastd, joka kasitti
séhkokemistin.

Valituslautakunta totesi, ettd keksinnéllisyyden arvioinnin kannalta on oleellista, miten
alan ammattimies madaritellddn. Voitiinko iontoforeesiin  perehtyneen alan
ammattimiehen olettaa tuntevan séhkdkemian erikoisosaamista vaativia julkaisuja?

Maaritellessaan alan ammattimiehen osaamista valituslautakunta veti yhteen aiempia
paatoksiaan (T 32/82, T 176/84 ja T 195/84):

- “if the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in
another technical field, then the specialist in that field is the person qualified
to solve the problem;

- the person skilled in the art can be expected to look for suggestions in
neighbouring fields if the same or similar problems arise in such fields;

- the skilled person may be expected to look for suggestions in a general
technical field if he or she is aware of such fields;

- in advanced technical fields the competent "skilled person” could be taken to
mean a team of experts from the relevant technical branches;

- solutions of general technical problems in non-specific (general) fields are
considered to be part of the general technical knowledge.”

(Na&ma alan ammattimiehen osaamista kuvaavat maérittelyt on esitetty suomeksi
kappaleissa 3.3 ja 3.4. Samat méarittelyt on koottu myds EPO:n Case Law —
kirjaan [6, 7.1.1ja 7.1.2].)

Késitellyn patentin osalta valituslautakunta totesi, ettd séhkdkemiallisia virtaldhteitd
koskevaa tekniikan alaa ei voitu pitédé laheisend tekniikan alana iontoforeesille. Vaikka
molemmat tekniikan alat perustuvatkin sahkokemiallisiin prosesseihin, olivat niiden
tarkoitukset ja sovellukset erilaisia ja siten niille asetetut vaatimukset olivat myds
erilaisia. Osa estejulkaisuista (D3/D4/D5/D7/D8) Kasitteli elektrodeja, jotka oli
suunniteltu toimimaan taysin eri olosuhteissa kuin mitd iontoforeesissa vaaditaan.
Taman vuoksi valituslautakunta ei pitdnyt perusteltuna yhdisté4 esitettyja estejulkaisuja.

Lisaksi valituslautakunta katsoi, ettd sahkokemialliset virtaldhteet kuuluivat pitkalle
erikoistuneeseen tekniikan alaan, jota ei voitu pitdd yleisempana tekniikan alana kuin
iontoforeesia.
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Edelleen valituslautakunta totesi, ettd vaikka jotkut l&heisimman tunnetun tekniikan
(D2) ongelmista olivat yleisida sahkokemiallisiin kennoihin liittyvia ongelmia, alan
ammattimiehen ei voitu olettaa etsivan ratkaisuja naihin ongelmiin julkaisuista, jotka
kasittelevat sahkon tuottamista sahkokemiallisin keinoin.

Valituslautakunnan mukaan alan ammattimies ei myodskaan olisi konsultoinut
sahkokemiallisiin  virtalahteisiin  erikoistunutta alan ammattimiestda ongelman
ratkaisemiseksi, silla iontoforeesin alalla tunnettiin ennestéan toimivia ratkaisuja.

Né&in ollen ainoastaan osa esitetyistd estejulkaisuista (D1/D2/D10) oli relevantteja
keksinndllisyyden arvioinnin kannalta. Valituslautakunta totesi, ettd yhdistamalla
laheisintd tekniikkaa edustavaan julkaisuun D2 julkaisu D1 alan ammattimiehelle olisi
ollut ilmeista paatya toimivaan iontoforeettiseen laitteeseen, jossa elektrodit kasittavat
polymeerimatriisin ja johtavia hopeapartikkeleja. Valituslautakunnan mukaan kyseinen
ratkaisu oli toimiva, joten alan ammattimiehella ei olisi ollut mitdan syyta pyrkia
korvaamaan hopeapartikkelit hiilipartikkeleilla. Ldaheisintd tekniikkaa edustavassa
julkaisussa D2 tai julkaisussa D1 ei mydskaan ollut mitaan viitteita siihen suuntaan.

Valituslautakunta huomautti myos, ettd mikali keksintd kasittdd useita perakkaisia
parannuksia, ei keksintéd tulisi purkaa osakeksinngiksi, joiden keksinndllisyytta
tarkastellaan itsendisesti. Pohdittaessa, oliko hopeapartikkelien korvaaminen
hiilipartikkeleilla keksinnoéllistd, tuli nédin ollen lahted liikkeelle julkaisusta D2 eika
julkaisujen D1 ja D2 yhdistelmésta.

Edelld esitetyista syistd valituslautakunta katsoi, ettd ensisijaisen vaatimusasetelman
vaatimus 1 oli keksinndllinen. Patentti p&atettiin pitdd voimassa.

4.2. Ryhma asiantuntijoita alan ammattimiehena: T 424/90, T 986/96 ja
T 1271/05

T 424/90 (EP 0084970 - Magnetically Enhanced Plasma Process And Apparatus)

EP-patentti 0084970 kasittelee plasmalaitteistoa, jolla voidaan selektiivisesti etsata
tyOkappaletta (workpiece). Vaéiteké&sittelysséd patentti paatettiin  pitdd voimassa
muutetussa muodossa. Vaitteentekijd valitti padtoksestd vaatien patentin kumoamista.
Valituskasittelyd koskee teknisen valituslautakunnan p&&tds T424/90.

Valituksen kohteena olleen patentin itsendinen laitevaatimus oli seuraava:

"1. A plasma processing apparatus for the selective etching of a workpiece, the
apparatus including an evacuable chamber (11), means (16) for evacuating the
chamber, at least one source (17) of reactant gas, means (19, 21) for introducing
said at least one reactant gas at low pressure into the chamber, an electrode (24)
in the chamber having at least one workpiece support surface (34) electrically
insulated from the chamber, means (28) for applying a voltage to the workpiece
support surface, and means for generating an electron-trapping magnetic field,
whose lines of magnetic force co-operate with the electrode surfaces to form a
completely enclosed region, the apparatus being characterised in that: the
means for providing an electron trapping magnetic field comprise first magnetic
pole means (40, 103) at one end of the workpiece support surface and second
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magnetic pole means (43, 104) at the other end of the workpiece support surface,
with the workpiece support surface being located between the first and second
magnetic pole means, which project outwardly therefrom, the first and second
magnetic pole means being of opposite polarity, thereby to provide lines of force
(45) which leave said electrode at the first pole means, extend across the
workpiece support surface in the gap between the first and second pole means,
and re-enter said electrode at the second pole means to enclose the workpiece
support surface in an electron trapping magnetic field."
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Kuva 3. Vaatimuksen 1 mukainen laitteisto tyokappaleen plasmaetsausta varten. [12]

Esitettyjen julkaisujen (D1/D2) ja perusteluiden pohjalta valituslautakunta antoi
alustavan lausunnon, jonka mukaan keksintd ei olennaisesti eronnut tunnetusta
tekniikasta.

Patentinhaltija puolestaan totesi lausunnossaan, ettd t&ssa tapauksessa alan
ammattimiehend tuli pitdd VLSI-piirien puolijohdeasiantuntijaa. Haltijan mukaan
kumpikaan esitetyisté julkaisuista D1/D2 ei kuulunut tdman tekniikan alan asiantuntijan
yleiseen osaamiseen. Julkaisuissa ei myoskaan ollut viittauksia toisiinsa, joten niiden
yhdistdminen toisiinsa oli jélkiviisautta. Haltijan mukaan keksinnén ratkaisemat
ongelmat olivat (i) hyotysuhteen parantaminen reaktiivisten ionien muodostumisessa,
(i) maskin alaisen etsautumisen (mask undercutting) vélttdaminen ja (iii) maskin
tuhoutumisen estdminen korkeaenergisten ionien vaikutuksesta. Edelleen haltija totesi,
ettei alan ammattimies olisi kayttanyt sputterointilaitteiston valineitd reaktiivisen
ionietsauksen laitteistossa, koska korkeaenergiset sputteroidut ionit olisivat
kuumentaneet ja tuhonneet etsausmaskin. Sputterointilaitteistossa ioneja ei myodsk&én
ohjattu kohtisuorassa kohteen pinnalle toisin kuin etsauksessa. Haltija perusteli liséksi,
ettd alan ammattimies ei olisi kyennyt muuttamaan julkaisun D2 prosessiparametreja
vastaamaan reaktiivista ionietsaus —prosessia.
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Varsinaisessa péaatoksessdan valituslautakunta kaésitteli  keksinndllisyyttd lahtien
liikkeelle lahimmaésta tunnetun tekniikan tasosta (D1). Objektiiviseksi ongelmaksi
maéariteltiin tunnetun laitteen ongelmien valttdminen, kuten plasmasilmukan (plasma
loop) ja pinnan suhteellinen liike, etsausprofiilin pyOristyminen ja hyotysuhteen
parantaminen reaktiivisten ionien valmistamisessa. Valituslautakunnan mukaan haltijan
esittdméat kohdat (ii) ja (iii) eivat kuuluneet objektiiviseen ongelmaan, silld ne olivat
tunnettuja tai ennustettavissa lahimman tunnetun tekniikan perusteella.

Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka keksinn6n mukaista laitetta kaytettiinkin VLSI-
piirien etsauksessa, alan ammattimiehend ei voitu pitdd ainoastaan puolijohdeasian-
tuntijaa. Todellisuudessa puolijohdespesialisti kysyisi neuvoa plasma-asiantuntijalta,
mikali hanen ongelmansa liittyisi ioneja muodostavan plasmalaitteen parantamiseen.
Puolijohdeasiantuntijan voitiin olettaa perustaneen ryhméan, johon kuului plasma-
asiantuntija, jonka ratkaistavaksi annettiin hy6tysuhteen parantaminen reaktiivisten
ionien valmistamisessa.

Lisaksi muistutettiin, ettd keksinnollisyyden maarittamisessa alan ammattimiehend tulee
pitdd asiantuntijaa silla tekniikan alalla, mihin objektiivinen ongelma ohjaa etsiméaan
ratkaisua. Tassa tapauksessa alan ammattimiehenda tuli siten pitdd plasma-
asiantuntijaa.

Valituslautakunta totesi plasma-asiantuntijan tietavan, ettd hyotysuhteen parantaminen
reaktiivisten ionien muodostumisessa tarkoitti plasmaléhteen pinta-alan suurentamista ja
emittoituvien ionien tiheyden homogenisoimista. Plasma-asiantuntijan yleiseen
tietamykseen kuului, ettd ionien muodostumisprosessin kannalta ei ollut merkitysta,
kaytettiinkd ioneja my6hemmin etsaukseen vai sputterointiin. N&in ollen plasma-
asiantuntija olisi etsinyt ratkaisuja kaikilta tekniikan aloilta, joissa han tiesi tai oletti
olevan samanlaisen ongelman. Valituslautakunnan aiempien paatdsten mukaisesti
tallaisia tekniikan aloja kutsutaan laheisiksi tekniikan aloiksi (neighbouring fields) ja
niiden voidaan katsoa kuuluvan tunnettuun tekniikan keksinnéllisyytta arvioitaessa.
Koska samaa laitteistoa voidaan kayttdd sekd sputterointi- ettd ionietsausprosesseihin,
valituslautakunta totesi, ettd plasma-asiantuntijan voitiin katsoa olevan tietoinen
sputterointilaitteistojen kehityksestd, niihin liittyvistda ongelmista ja ongelmien
ratkaisuista. Siten valituslautakunta katsoi, ettd alan ammattimiehelle oli ilmeistd ottaa
huomioon julkaisun D2 opetukset ratkaistessaan julkaisun D1 mukaisen laitteiston
ongelmia.

Julkaisusta D2 tunnettiin ratkaisu, missd magneettisen navan (magnetic pole) avulla
tuotettu plasmavyo (plasma belt) sai aikaan melko tasaisen sputteroinnin laajalla pinta-
alalla. Valituslautakunnan mukaan oli ilmeistg, ettd D2:n mukaiset valineet ratkaisivat
objektiivisen ongelman. Siten alan ammattimies olisi julkaisujen D1 ja D2 perusteella
paatynyt ratkaisemaan objektiivisen ongelman patenttivaatimuksen 1 mukaisesti.

Valituslautakunnan mukaan ei ollut mitd&n haltijan esittdmia teknisia esteitd, joiden
vuoksi alan ammattimies ei olisi kayttanyt julkaisun D2 valineitd julkaisun D1
mukaisessa laitteistossa: julkaisusta D1 tunnettiin, ettd ionien Kineettisen energian tuli
olla alhainen maskin séilymiseksi, kun taas julkaisusta D2 oli todettavissa, ettd ionit
lilkkuvat kohteeseen ndhden kohtisuoraan. Valituslautakunta katsoi liséksi, ettd alan
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ammattimies olisi pystynyt muuttamaan julkaisun D2 prosessiparametrit reaktiiviseksi
ionietsaus —prosessiksi.

Edella esitetyista syistd valituslautakunta totesi, ettd vaatimuksen 1 mukainen keksintod
el eronnut olennaisesti tunnetusta tekniikasta. Esitetty vaihtoehtoinen vaatimus ei
my0dskaan ollut keksinndllinen. Patentti kumottiin.

T 986/96 (EP 0495908 - Method And Apparatus For A Mail Processing System)

EP-patentti 0495908 kasittelee postin  prosessointia.  Keksinndn mukaisessa
menetelméssa postitavarat (mail pieces) punnitaan differentiaalisesti seuraamalla séilion
(bin) massan muutosta lisattdessa/poistettaessa yksittainen postitavara sailioon/séiliosté.
Postitavaran massan perusteella tavaraan painetaan postimaksu (postage charges).
Patentti kumottiin vaitekasittelyssa esitetyn aineiston pohjalta. Patentinhaltija valitti
vaitekasittelyn paatoksesta vaatien patentin pitdmistd voimassa myodnnetyssa
muodossaan. Teknisen valituslautakunnan p&ts T 986/96 koskee valituskésittelya.

Alkuperdinen patentti ké&sitti itsendiset laite- ja menetelmévaatimukset 1 ja 11 seka
epéitsendiset vaatimukset 2-10 ja 12. Itsendinen laitevaatimus 1 oli seuraava:

"1. An apparatus (10;510) for weighing mail pieces (21,23,25;521,523,525) and
producing a postage label for each of said mail pieces (21,23,25;521,523,525)
including appropriate postage charges, said apparatus (10;510) comprising: a bin
(32;532) containing mail pieces (21,23,25;521,523,525); weighing means
(30;530) attached to said bin (32;532) and producing, at an output, a weight
signal proportional to the weight of said bin (32;532) containing mail pieces
(21,23,25;521,523,525); stable weight detecting means (12;512) responsive to
said weight signal and automatically producing, at an output, in response to a
change in the number of mail pieces (21,23,25;521,523,525) contained in said
bin (32;532) a piece weight signal corresponding to the weight difference
between a present stabilized weight signal and an immediately preceding
stabilized weight signal; and a printer (20;520) responsive to said piece weight
signal, said printer (20;520) printing a postage label including postage costs
corresponding to each piece weight signal received by said printer (20;520)."

Patentinhaltijan mukaan perinteinen postinkésittely kasitti kolme vaihetta: yksittaisen
postitavaran erottaminen muista, tavaran punnitseminen ja postimaksun tulostaminen
painon perusteella. Haltijan mukaan l&himmadssa tekniikan tason julkaisussa D2 pyrittiin
parantamaan tatd prosessia punnitsemisen osalta, mutta menetelma kuitenkin perustui
perinteiseen kolmivaiheeseen kaésittelyprosessiin. Valituksen kohteena olevassa
keksinnéssd sen  sijaan  kaytettiin  differentiaalista  punnitsemista  postin
ké&sittelynopeuden parantamiseksi. Vaikka differentiaalinen punnitseminen oli ennestaan
tunnettua esimerkiksi ruoankasittelyssa (D1), olivat ongelmat ruoka- ja postitavaran
késittelyssa erilaisia. N&in ollen postinkasittelyn asiantuntija ei olisi etsinyt ratkaisua
ruoankasittelyn  alalta  pyrkiessddn  parantamaan  postink&sittelyn  nopeutta.
Patentinhaltijan mukaan postinkasittelyn asiantuntija ei olisi myosk&an harkinnut
punnitsemislaitteen koon kasvattamista siitd aiheutuvan huonomman herkkyyden ja
vasteajan vuoksi. Keksinndn mukaisesti yhdistamalla suurempi punnitsemislaite ja
differentiaalisen menetelmé voitiin yllattden nopeuttaa postin kasittelyaikaa. Liséksi
patentinhaltija perusteli keksinndllisyyttda estejulkaisujen ja keksintéd koskeneen
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patenttihakemuksen véliselld aikaerolla. Postinkasittelyn asiantuntijat eivat kuluneesta
ajasta huolimatta olleet ké&yttaneet differentiaalista punnitsemista.

Vastaajan mukaan lahinté tekniikkaa edusti julkaisu D1, joka kasitteli differentiaaliseen
punnitsemiseen perustuvaa kappaleiden punnitsemiseen tarkoitettua moduulia. Alan
ammattimies, jonka tekniikan aloja ovat sek& punnitseminen ettd postinkasittely, olisi
etsinyt ratkaisua postinkasittelyn nopeuttamiseen laajemmalta punnitsemista koskevalta
tekniikan alalta. Siten differentiaalisen punnitsemisen kdytto postin punnitsemiseen olisi
ollut alan ammattimiehelle ilmeisté.
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Kuva 4. Vaatimuksen 1 mukainen laitteisto postinké&sittelyé varten. [13]

Valituslautakunta totesi keksinndn olevan uusi. Keksinndllisyyttd arvioidessaan
valituslautakunta huomautti osapuolten olevan eri mieltd alan ammattimiehestd,
keksinnon tekniikan alasta, laheisimmé&std tekniikan tasosta seka ratkaistavasta
ongelmasta.

Médritellessddan alan ammattimiestd valituslautakunta totesi aluksi, ettd alan
ammattimiehen ei voida tavallisesti katsoa tuntevan patenttijulkaisuja tai teknista
kirjallisuutta kaukaisilta tekniikan aloilta. Sopivissa olosuhteissa voidaan kuitenkin
ottaa huomioon eri alojen asiantuntijoista muodostuvan ryhman tietdmys. Esimerkkinéd
tallaisesta tapauksesta voisi olla keksintd, jossa osa ongelman ratkaisusta vaatii tietyn
tekniikan alan asiantuntijaa ja toinen osa vaatii toisen alan asiantuntijaa.
Valituslautakunta katsoikin, ett4d kasiteltavassd tapauksessa alan ammattimies
muodostui ryhmasta, johon kuului postinkasittelyn asiantuntija seké punnitsemisen
asiantuntija.
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Relevantin tekniikan alan osalta valituslautakunta totesi, ettd keksinnollisyytta
tarkasteltaessa tulee huomioida keksinnon tekniikan alan liséaksi myds léheiset tekniikan
alat sekd laajempi yleinen tekniikka, johon keksinndn tekniikan ala kuuluu. Toisin
sanoen on huomioitava kaikki sellaiset tekniikan alat, joissa on samanlaisia tai
samankaltaisia ongelmia, joiden voidaan olettaa olevan alan ammattimiehen tiedossa.
Valituslautakunnan mukaan keksintd liittyi postinkasittelyyn, jolle kappaleiden
punnitsemislaitteet oli ldheinen tekniikan ala, koska molemmilla aloilla tunnetaan
kappaleiden punnitsemiseen liittyvat ongelmat.

Valituslautakunnan muistutti, ettd l&heisinta tekniikka on se, jolla on eniten yhteisia
teknisia piirteitd keksinnon kanssa, joka voi suorittaa saman toiminnon kuin keksinto ja
joka on samalla tekniikan alalla. Nain ollen l&heisintd tekniikkaa edusti julkaisu D2,
joka koski nimenomaan postinkasittelyd. Nain ollen keksinndll& pyrittiin saavuttamaan
tunnettuun tekniikkaan ndhden suurempi tarkkuus ja lyhyempi kasittelyaika.

Valituslautakunta oli patentinhaltijan kanssa samaa mieltd, ettd keksintd erosi
periaatteeltaan selvasti julkaisun D2 mukaisesta laitteistosta. Keksinndssa yksittaisen
kappaleen massa saatiin differentiaalisesti eli mittaamalla useita postitavaroita
sisaltavan sailion massan muutos poistettaessa yksittdista postitavaraa séiliosta, kun taas
julkaisun D2 mukaisessa tekniikassa jokainen postitavara erotettiin ja punnittiin
yksitellen.

Lisdksi huomautettiin, ettd pyrkiessaan ratkaisemaan tunnetun tekniikan ongelmaa,
alan ammattimiehelld olisi ollut monia muitakin vaihtoehtoja kuin punnitusvaiheen
kehittdminen. Vaikka alan ammattimies olisikin pyrkinyt kehittdméén punnitusta, olisi
hénelld ollut useita muitakin vaihtoehtoja kuin differentiaalinen punnitseminen.

Valituslautakunta totesi edelleen, ettd ruoan punnitsemisessa (D1) differentiaalista
menetelmaa kaytettiin eri tarkoitukseen kuin postinkasittelyssa. Ruoankasittelyssa ei
pyritty punnitsemaan yksittéisia kappaleita, kun taas postinkasittelyssa oli tarked mitata
tarkasti yksittaisen tavaran paino.

Valituslautakunta katsoikin, ettd etsiessadn ratkaisua ongelmaan sekd postinkasittelyn
ettd punnitsemisen aloilta alan ammattimies ei olisi paatynyt kayttamaan julkaisusta D1
tunnettua differentiaalista menetelmaa julkaisun D2 laitteistossa. Yhdistdessaan alan
ammattimies olisi joutunut hylkddmaan yhden keskeisen piirteen julkaisun D2
mukaisesta tekniikasta eli yksittdisten postitavaroiden erottamisen toisistaan. Alan
ammattimiestd olisi mydskin hairinnyt yhdistetyn tekniikan vaatima suurempi
punnitusyksikko.

Lopuksi valituslautakunta totesi, ett4d vaikka alan ammattimies olisikin harkinnut
julkaisusta D1 tunnetun differentiaalisen menetelman yhdistamista julkaisusta D2
tunnettuun tekniikkaan, ei ollut esitetty mitdan perusteita, miksi han olisi niin tehnyt.
Tata vaitettd tuki myos se, ettd julkaisun D1 ja patenttinakemuksen jattdmisen valisena
aikana ei ollut julkaistu postinkésittelyd ja differentiaalisen punnitsemisen yhdistavaa
dokumenttia.

Patenttivaatimukset 1 ja 11 todettiin keksinnollisiksi. Patentti paatettiin pitdd voimassa
myodnnetyssa muodossaan.
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T 1271/05 (EP 1073993 - Substrate Which Is Made From Paper And Is Provided With
An Integrated Circuit)

Teknisen valituslautakunnan paatés T 1271/05 koskee EP-patenttia 1073993, joka
kumottiin vaiteké&sittelyssa. Keksinndon kohteena oli turvapaperi (security paper), joka
k&sitti enemmén kuin yhden turvaominaisuuden, joista ainakin yksi oli taipuisa,
orgaanista puolijohdepolymerié ké&sittava integroitu piiri:

"1. Security paper, comprising a substrate which is made from paper which
substrate comprises more than one security feature, at least one of which is an
integrated circuit, wherein the integrated circuit (3; 3’) is flexible and comprises
a semiconductive organic polymer."
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Kuva 5. Vaatimuksessa 1 kuvatun keksinnén mukainen turvallisuuspaperi.[14]

Liséksi valittaja jatti 12 vaihtoehtoista vaatimusasetelmaa I-XII, joissa ensisijaista
vaatimusta tarkennettiin lisamaaritteilld liittyen muihin mahdollisiin
turvaominaisuuksiin, kuten optisesti aktiiviseen elementtiin, ja laitteen johtavien osien
rakenteeseen.

L&hint4 tekniikan tasoa edustavista julkaisuista E9 ja E10 tunnettiin vahintdan yhden
integroidun  piirin  k&sittdvd turvapaperi, joka lisdksi kasitti vaihtoehtoisena
turvaominaisuutena turvalangan (security thread). Erona keksinnén ja tunnetun
tekniikan Vvalilla oli siten substraatin taipuisuus ja sen kasittdma orgaaninen
puolijohdepolymeeri.

Ongelmana tunnetussa tekniikassa oli piipohjaisen integroidun piirin Kiteisyys ja sen
helposti murtuva rakenne, jota pyrittiin suojaamaan ja vahvistamaan suojarakenteilla.
Keksinndn ratkaisema ongelma oli siten yksinkertaistaa valmistusprosessia ja
minimoida integroidun piirin vaikutusta substraatin mekaanisiin ominaisuuksiin.

Valituslautakunta totesi, ettd keksinndllisyyden arvioinnin kannalta oli oleellista, oliko
ilmeistd yhdistda turvapaperia kasittelevat julkaisut (E9/E10) integroituja piireja
ké&sitteleviin julkaisuihin, joista tunnettiin orgaanisten puolijohdepolymeerien kaytto.
Valituslautakunta jatkoi, ettd tdmén seurauksena oli oleellista, miten alan ammattimies
maéariteltiin ja tuliko alan ammattimiehend pitdd ryhmaé asiantuntijoita.
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Valituslautakunta korosti, ettd mikali Iahimmasséa tekniikan tasossa on toiseen tekniikan
alaan ohjaava viittaus, alan ammattimiehen tietdmykseen katsotaan kuuluvan myos
tdman toisen tekniikan alan asiantuntijan tietdmys. Toisin sanoen alan ammattimiehen
osaamisen voidaan katsoa muodostuvan ndiden alojen asiantuntijoiden muodostaman
ryhméan osaamisesta.

Koska lahimmassa tekniikan tasossa (E9) oli selva viittaus integroituihin piireihin ja
koska ongelma liittyi  integroidun  piirin ~ valmistamiseen turvapaperille,
valituslautakunta piti perusteltuna, ettd alan ammattimies oli itse asiassa
turvapapereiden asiantuntijan ja integroitujen piirien asiantuntijan muodostama
ryhma.

Valituslautakunnan mukaan integroitujen piirien asiantuntija olisi ollut tietoinen
normaalin tyonsa seurauksena polymeeripohjaisten integroitujen piirien kehityksesta.
Nain ollen asiantuntijaryhma olisi valittobmasti ymmartanyt, ettd Kkiteisen piirin
korvaaminen taipuisalla piirilla olisi laskenut turvapaperin valmistuskustannuksia
tekemalla jaykat tukirakenteet tarpeettomiksi sekd pienentanyt piirin vaikutusta
substraatin ominaisuuksiin.

Edelld esitetyin perusteluin valituslautakunta totesi, ettd ensisijainen vaatimus 1 ei ollut
keksinndllinen.  Samankaltaisin  perusteluin  valituskunta  katsoi, ettd myos
vaihtoehtoisten vaatimusasetelmien | ja Il osalta puuttui keksinnéllisyys.

Vaihtoehtoisia vaatimusasetelmia I11-V pidettiin epéselvind eika siten hyvaksyttavina.
Perusteluissaan valituslautakunta totesi, ettd lis&piirteend esitetylla termillda “optisesti
aktiivinen elementti” ei ollut erityistd tarkoitusta turvapaperia koskevalla tekniikalla
alalla. Se huomautti, ettd vaikka selityksessa erotettiinkin optisesti aktiivinen elementti
ja turvalanka toisistaan, vaatimuksen sanamuodosta tdm& ero ei kaynyt ilmi.
Valituslautakunnan korosti, ettd selityksessa esitetyilla eroilla termien merkityksissa ei
ollut mitddn merkitystd, mikéli vastaava ero ei kdy ilmi myoskin pelkasta
vaatimuksesta. Valituslautakunta teki siten eroa keksinnéllisyyden arvioinnin ja EPC
artiklan 69 mukaisen patentin suojapiirin arvioinnin vélille. Poikkeuksena t&han
periaatteeseen pidettiin tilannetta, jossa hakemuksen selityksessd yksiselitteisesti
mééritettiin termit ja jotka madrittelyt pativat koko hakemuksessa. Tall6in voitiin
katsoa, ettda hakemuksella oli ”oma sanakirja”. Valituslautakunnan mukaan
késiteltavassa tapauksessa selityksessa ei kuitenkaan ollut esitetty selvdd maaritelmaa.
Taman seurauksena alan ammattimies ei voinut varmasti tietdd mitd vaatimuksen
sanamuoto kattoi. Valituslautakunta hylkasi vaatimusasetelmat 111-V epéselviné.

Myos vaihtoehtoiset vaatimusasetelmat VI-1X ja XII sisdlsivat médritteen “optisesti
aktiivinen elementti”. Valituslautakunta hylkdsi my6s ndmé& vaatimusasetelmat
epaselvyyden vuoksi vastaavilla perusteilla.

Vaatimusasetelmissa X ja XI madriteltiin, ettd optisesti aktiivisena elementting voitiin
kayttaa esimerkiksi foliota tai hologrammia. Lisdyksen seurauksena vaatimusasetelmia
pidettiin selvind ja valituslautakunta paatyi arvioimaan niiden keksinnollisyytta.
Kyseisissé vaatimuksissa mééritellyt keksinnot erosivat tunnetusta tekniikasta aiemmin
esitettyjen erojen liséksi siten, ettd (i) substraatti k&sitti optisesti aktiivisen elementin,
kuten folion tai hologrammin, (ii) optisesti aktiivinen elementti sisdlsi integroidun piirin
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virran syottod varten johtavia osia, jotka oli erotettu toisistaan eristévill osilla, ja (iii)
johtavat osat oli suojattu kemiallisesti inertilla ja sahk64 eristéavalla kerroksella.

Valituslautakunta ei havainnut nailla lisapiirteilla mitddn funktionaalista yhteytta
toisiinsa. Siten néita piirteité tuli tarkastella erillisind osakeksintdina keksinnollisyyttéa
arvioitaessa.

Valituslautakunta totesi, ettd milld&n esitetylld lisépiirteelld ei patenttinakemuksen
perusteella saavutettu mitddn lisdetua alkuperdiseen vaatimukseen ndhden.
Valituslautakunta katsoikin, ettd mikddn mainituista osakeksinngistd ei ollut
keksinndllinen.

Valituslautakunta hylkasi valituksen ja piti patentin kumottuna.
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5. YHTEENVETO

EPC- ja PCT-sopimusten mukaan keksintd eroaa olennaisesti tunnetusta tekniikasta eli
on keksinndllinen, kun se ei ole alan ammattimiehelle ilmeinen tunnetun tekniikan
perusteella. Suomen patenttisadnnoksisséd alan ammattimiestd ei sen sijaan suoraan
mainita tassd yhteydessd. Suomessa vallitsevan kaytantd keksinnéllisyyden arvioinnissa
on kuitenkin yhdenmukainen EPC- ja PCT-sopimuksissa esitetyn kanssa.
Keksinnollisyyden arvioinnin kannalta on siten oleellista, miten alan ammattimies
maadritelld&n ja mikd on h&dnen osaamisensa sisélto, taso ja leveys.

Alan ammattimies on tavanomainen kaytdnnon toimija. Han tietdd oman tekniikan
alansa olemassa olevan tekniikan patentin hakemispéivaa edeltdvéltd ajalta. Han
kykenee rutiininomaisen ty6hon ja kokeiluun, mutta hanelld ei ole keksinndllisyytta
vaativia ominaisuuksia.

Alan ammattimiehen yleiseen osaamiseen kuuluvat hdnen tekniikan alaansa liittyvéat
oppi- ja kasikirjat sekd tunnetuissa julkaisusarjoissa julkaistut tieteelliset artikkelit.
Julkaisujen kieli voi olla mika tahansa.

Tekniikan alasta riippuen alan ammattimiehen osaamisen taso voi vaihdella. Korkean
teknologian aloilla hanen koulutuksensa voidaan olettaa olevan korkeampi kuin matalan
teknologian aloilla.

Alan ammattimiehen osaaminen liittyy ensisijaisesti hdnen omaan tekniikan alaansa.
Héanen yleiseen osaamiseensa kuuluvat kuitenkin myo6s yleiset tekniset teoriat ja
menetelmét seka tietyin edellytyksin yleisesti tekniikkaa késittelevét Kirjat.

Alan ammattimies voi etsid ratkaisuja oman alansa ongelmiin myos yleisilta tai
laheisiltd tekniikan aloilta, mikali niillda on samoja ongelmia, joista ammattimies on
tietoinen.

Joissakin tapauksissa kuvitteellisena alan ammattimiehend voidaan pitdd ryhméaa
henkilditd, kuten tutkimus- tai tuotantotyhméaa. Talloin alan ammattimiehen osaamisen
taso muodostuu ryhmén jasenten osaamisesta.

Alan ammattimiehen mééarittdminen ja keksinnollisyyden arviointi ei edelld esitettyjen
kriteerienkddn perusteella ole yksiselitteisestd. Onkin ensiarvoisen tdrkedd perustella
kaikissa tapauksissa, miksi keksintd on tai ei ole alan ammattimiehelle ilmeinen.
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