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Tiivistelma

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valituslautakunnasta voi hakea muutosta PRH:n
tekemadn padtokseen, joka koskee patenttia, hyodyllisyysmallia, tavaramerkkia tai
mallia. Lisaksi PRH:n valituslautakunta kasittelee muun muassa yhdistys-, s&atio- ja
kaupparekisteriin  liittyvid valituksia. PRH:n valituslautakunnan patentteja tai
hyodyllisyysmalleja koskevat paatokset ovat julkisia, kun ne koskevat julkiseksi tulleita
hakemuksia, mutta nykyisin yleis6 pé&see tutustumaan asiakirjoihin vain PRH:n
kirjastossa. Tiedon saatavuuden parantamiseksi suunnittelimme Internetissa julkaistavan
tietokannan  valituslautakunnan  paatoksista. Keskityimme téssd erikoisty0dssa
patentteihin ja hyddyllisyysmalleihin ja ndiden hakemuksiin liittyviin pdatoksiin, mutta
suunnittelu on tehty siten, ettd tietokannan laajentaminen tavaramerkkeja koskeviin
valituslautakunnan pé&atoksiin on mahdollista myéhemmin.

Aluksi selvitimme PRH:n valituslautakunnan paatoksista kiinnostuneet asiakasryhmat ja
heidan kéayttotarpeensa valituspaatostietokannalle. Lisdksi asiakkailta kysyttiin
erityisesti tietokannalta vaadittavia hakumahdollisuuksia sekd mitda dokumentteja ja
tietoja hakemuksista ja valituslautakunnan paatoksista haluttaisiin ndhda. Saadun
palautteen pohjalta méariteltiin tietokanta kayttajavaatimusten kannalta. Suunnittelussa
otettiin huomioon my6s PRH:n jo kaytossa olevat tietokannat. Jotta kdyttgjat voisivat
helpoimmin hyddyntdd valituspédatosaineistoa, loimme my6s asiasanaluokitus-
jarjestelmén ja luokittelimme tammikuussa 2005 — 2008 annetut valituslautakunnan
paatokset sen mukaan. Asiasanasto perustuu Euroopan patenttiviraston (EPO)
valituslautakunnan péatoksia esittelevan julkaisun jasentelyyn sekd viraston sisdisessa
kéytossd olleisiin  asiasanoihin.  Lopuksi  esitimme vield aikataulun ja
resursointisuunnitelman tietokannan toteuttamista varten.
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1. Johdanto

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valituslautakunta kasittelee ja ratkaisee laeilla ja
asetuksilla s&&detyt valitusasiat. Valituslautakunnalle tehtdvalla valituksella voidaan
hakea muutosta PRH:n tekemaan péaatokseen, joka koskee patenttia, hyodyllisyysmallia,
tavaramerkkid tai mallia. Liséksi PRH:n valituslautakunta ké&sittelee mm. yhdistys-,
s&atio- ja kaupparekisteriin liittyvia rekisterdintia koskevia valituksia. T&ssd tyossa
késitelladn kotimaisiin patentteihin ja hyodyllisyysmalleihin ja néiden hakemuksiin
liittyvié valituslautakunnan paatoksia.

PRH:n valituslautakunnan péaatoksistd on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen (KHO). KHO:n péé&tokset toimivat ennakkotapauksina mutta ovat heikosti
velvoittavia niin  hakemusten virastokasittelyssa kuin tuomioistuimissakin  mm.
loukkaus- ja mitatointitapauksissa.

PRH:n valituslautakunnan paatokset ovat julkisia, kun ne koskevat julkiseksi tulleita
hakemuksia. Kun valituslautakunta on tehnyt ratkaisunsa tallaisessa tapauksessa,
julkiset valitusta koskevat asiakirjat liitetddn hakemuskansioon. Yleisd péaasee lukemaan
julkisia asiakirjoja PRH:n Kirjastossa.

Eurooppalainen patenttilainsd&ddantd on harmonisoitu ja Suomen patenttilaki on hyvin
lahelld EPC:n saadoksid. Euroopan patenttiviraston (EPO) valituslautakunta késitteli
vuonna 2008 yhteensa 1849 valitusta’. Vaikka EPO valituslautakunnan paatokset eivat
ole velvoittavia esimerkiksi suomalaisten patenttihakemusten kasittelyssdé PRH:ssa, ne
toimivat tarkedna oikeuslahteena patenttinakemusten kasittelyssé. Paasyyné tadhan on
lainsdddanndn samankaltaisuus ja helppo pdaasy valituspaatoksiin. EPO julkaisee
valituslautakunnan péaatokset verkkosivuillaan, missa on myods mahdollista hakea
ratkaisuja hakusanoilla. Lisaksi paatoksia julkaistaan Case Law of the Boards of Appeal
-julkaisussa, jossa keskeisid paatoksia on kerétty yhteen aihepiireittdin kommentein
varustettuna. EP-hakemusten virastokasittelyssa asiamiehet ja EPOnN tutkijainsindorit
viittaavat usein valituslautakunnassa ratkaistuihin oikeustapauksiin perustellessaan
kantaansa.

PRH:n valituslautakuntaan tuli vuonna 2008 ratkaistavaksi 18 patenttiasioita ja 6
hyodyllisyysmalleja koskevaa valitusta. Ratkaisuja tehtiin patenttiasioiden osalta 28 ja
hyddyllisyysmallien osalta 6°. Vaikka vertailu EPO:n ja PRH:n valill4 osoittaa suuren
eron ratkaisujen maarissd, muodostavat PRH:n valituslautakunnan paatokset koti-
maisten hakemusten kasittelyn kannalta merkittdvan aineiston. Liséksi valituslauta-
kunnan péatokset ovat PRH:n virastoké&sittelyn kannalta laheisin oikeuslahde. Helppo
paésy valituslautakunnan péatoksiin lisdd patenttitietoutta ja auttaa sekd PRH:ta etté
asiakkaita hakemuskasittelyn aikana ilmenevien ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa.

PRH:n valituslautakunnan paatoksilla on merkitystd myos pedagogisessa mielessa.
Valitusten laatijat voivat ottaa paatOksistd oppia, jolloin voi olettaa kasittelyn

! EPO Annual Report 2008, saatavilla internetista http://www.epo.org/about-us/office/annual-
reports/2008/boards-of-appeal .html

2 PRH:n vuosikertomus 2008, saatavilla internetisté
http://mww.prh.fi/stc/attachments/tietoaprhsta/vuosikertomus/vuosikertomus2008_su.pdf



nopeutuvan hyvin laadittujen hakemusten ansiosta. PRH:ssa tutkijainsindorit joutuvat
hakemuskasittelyn aikana tilanteisiin, joissa joudutaan usein arvioimaan mm.
patentoitavuuskriteerien tayttymistd, viitejulkaisujen sisaltoé tai keksinnén kuvauksen
riittavyyttd. Talla hetkellda téllaisten arviointien tukena on oman ja kollegojen
asiantuntemuksen lisaksi mm. PRH:n Patenttikasikirja. Lisaksi on tavanomaista tutkia
EPO:n ratkaisuja vastaavissa tulkintatilanteissa. PRH:n valituslautakunnan péatoksia ei
tallaisessa tilanteessa kuitenkaan ole ollut helppo hyddyntad, koska paatdsaineistoa ei
ole luokiteltu siten, etté tutkijainsindorit 10ytéaisivat helposti tiettyd aihepiirid koskevat
keskeiset paatokset, eika sitd ole koottu yhteen paikkaan helppokayttdiseen muotoon
Myoskadn hakijoiden tai asiamiesten ei ole ollut mahdollista taysin hyodyntaa
valituslautakunnan paatoksid omien hakemustensa kasittelyssa luokittelun ja aineiston
hakumahdollisuuden puuttumisen takia. Tdman vuoksi tietokanta, josta voidaan hakea
monipuolisesti tiettyyn aihepiiriin tai lainkohtaan liittyvia ratkaisuja, olisi tarkea
tiedonldhde ja tydvaline niin viraston tutkijainsindoreille kuin myos patenttien ja
hyodyllisyysmallien hakijoille ja heidan asiamiehilleen.

Taman tyon tavoitteena oli ensiksi selvittdd, millaisia kayttajaryhmid PRH:n valitus-
lautakunnan paatoksilla nykyisin on. Taman jalkeen oli selvitettdvé, mitka ovat heidén
kéyttotarpeensa valituspaatostietokannalle.  Asiakkaille lahetetyn kyselyn awvulla
haluttiin selvittda erityisesti tietokannalta vaadittavia hakumahdollisuuksia sekd mit&
dokumentteja ja tietoja hakemuksista ja valituslautakunnan péétoksista haluttaisiin
nédhda. Vastauksia kéytettiin lahtokohtana tietokannan kayttajavaatimusten laatimiselle.
Suunnittelussa otettiin huomioon PRH:n jo kaytdssa olevat tietokannat ja mahdollisuus
niiden hyddyntamiseen erityisesti diaaritietojen (hakija, haltija, paatosten paivamaarat,
valittajan nimi jne.) osalta. Liséksi harkittavana oli mahdollinen my6hempi tavara-
merkkipaatosten lisddminen tietokantaan.

Tyoryhmé itse piti yhtend tyon tarkeimmista paaméaéristd aineiston luokittelua
asiasanoin, jotta kayttajat voisivat tehokkaasti hyodyntaa valituspéatosaineistoa. Taman
vuoksi projektin osatehtdvana oli luoda asiasanasto valituspaatoksille niiden sisallon
mukaisesti seké selvittdd, millaisiin asiasanoihin vastaavissa tai aihetta lahelld olevissa
luokitteluissa on aikaisemmin paadytty. Erityisesti oli tutkittava EPO:n valituslauta-
kunnan kayttamén jasentelyn soveltuvuus seka viraston siséista kayttoa varten aiemmin
tehty luokittelutyo.

Tyodryhmén jasenind olivat PRH:n tutkijainsindorit Veli-Pekka Autio, Tommi Kajander,
Jorma Lehtonen, Ville Mottonen, Laura Salmi ja Jukka Taskinen. Ty0 tehtiin osana
TKK-Dipolin vuosina 2008 - 2009 jarjestamaa Patentit - Teollisuus - Tekniikka -
kurssia.



2. Markkinatutkimus

Tama tyo lahti liikkeelle tutkijainsinddrien tarpeesta saada valituslautakunnan
paatoksistd tukea omaan tyohonsd, ja tietokantasuunnittelun edetessé aiheesta
keskusteltiin rakennus-, sdhkd- ja kemiantoimiston toimistokokouksissa. Jotta
tietokannasta kuitenkin tulisi mahdollisimman laajalti kayttokelpoinen, pyrimme myads
erityisesti selvittdmééan, minkélaisia toiveita PRH:n asiakaskunnalla eli teollisuuden
patentti-insindoreilld sek& patenttiasiamies- ja lakiasiantoimistoilla olisi tallaisen
tietokannan suhteen. Jotta saimme kerétyksi asiakkaiden ndkemykset mahdollisimman
kattavasti mutta silti  helposti hallittavassa muodossa, toimitimme kyselyt
vastaanottajille padasiassa alan yhdistysten kautta. Suomen teollisoikeudellinen yhdistys
ry (STY) ja Patentti-insind0rit r.y. antoivat asiasta lausunnon. Lisdksi olimme
yhteydessa Suomen AIPPI ry:hyn (AIPPI) ja Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:hyn
(SPAY). Pyysimme my6s vapaamuotoista palautetta niin Patentit — teollisuus —
tekniikka -kurssin osallistujilta kuin luennoitsijoiltakin. Kurssin osallistujat myos
valittivat viestidmme omien organisaatioidensa sisélla.

2.1. Kyselyt

Aluksi keskustelimme tietokannan roolista suomalaisessa IPR-kentdssd STY/Aippi-
uutiset -lehden paatoimittaja AA, OTL Jyrki Siivolan kanssa, silld télla hetkelld
STY/Aippi-uutiset julkaisee tiivistelmia valituslautakunnan péaétoksistad. Keskustelussa
totesimme valitustietokannan ja STY/Aippi-uutisten vélisen tyonjaon varsin selva-
piirteiseksi, silla lehtimuodossa julkaistaan vain tiivistelmd, ja varsinainen valitus-
materiaali kokonaisuudessaan on asiasta kiinnostuneiden saatavissa tietokannan kautta.
Valitusmateriaali toimitetaan jatkossakin STY/Aippi-uutiset -lehdelle entiseen tapaan
paperiversioina IPR Universityn kautta, silld kyseinen palvelu toimii talla hetkelld hyvin
eikd sitd liene tarvetta muuttaa. Lisaksi keskustelimme alustavasti mahdollisuudesta
ottaa STY/Aippi-uutiset -lehden tekemat tiivistelmat osaksi tietokantaa.

Keskustelujen jalkeen otimme yhteyttd STY:een ja AIPPI:in, jotka suhtautuivat valitus-
tietokantahankkeeseen mielenkiinnolla. Kysyimme jérjest6iltd yleisid toivomuksia
muun muassa tietokannan sisdllostd, hakumahdollisuuksista ja kéytettavyydesta.
Yhteydenotot menivét osittain paallekkéin, koska samoja henkildit4 toimii molemmissa
jarjestoissa.

Saatuamme STY:It4 lausunnon esitimme sen perusteella lisdkysymyksia seké Patentit —
teollisuus — tekniikka -kurssin osallistujille ja luennoitsijoille ettd Patentti-insindorit
r.y:lle. Kaikki vastaajat saivat halutessaan esittdd myods erityistoiveitaan. Olimme
yhteydessda myds SPAY:een, joka suhtautui hankkeeseen positiivisesti, mutta ei ehtinyt
laatia omaa lausuntoaan. Tadman yhteydenoton kautta patenttiasiamiestoimistoilta tulleet
vapaamuotoiset ehdotukset on laskettu mukaan Patentit — teollisuus — tekniikka kurssin
luennoitsijoille suunnatun kyselyn vastausten kanssa, silld vastaajat kuuluivat
molempiin kohderyhmiin.

Patentit — teollisuus — tekniikka -kurssin osallistujien kautta kyselylld tavoitettiin
seuraavat organisaatiot:
¢ 3yliopistoa tai tutkimuslaitosta



e 6 patenttiasiamiestoimistoa tai muuta IPR:n alaan keskittyvaa yhtioté
e 8 muuta yritysta.

Kysyimme ndisté organisaatioista vield yksittaisten IPR-alan ammattilaisten ehdotuksia
edelld mainittuihin yleisiin seikkoihin liittyen. Lisdksi pyysimme joko vastaajaa itseddn
tai jotakuta muuta henkilda organisaatiossa hahmottelemaan, millainen valitustietokanta
palvelisi juuri heidan tyotaan, minkalaisia hakuja he haluaisivat tehdd, mik& aineisto
heitd kiinnostaisi erityisesti ja miten tietokannan pitdisi liittyd jo olemassa oleviin IPR-
tietopalveluihin.

Sekd Patentti-insindorit r.y:ltd ettd Patentit - teollisuus - tekniikka -kurssin
luennoitsijoilta kysyimme erityisesti tietokannan kayttdtarpeen selvittamiseksi ja jatko-
kehityksen tueksi:

e Mihin he mahdollisesti kayttaisivat tyossdan valitustietokantaa, ja kuinka paljon
he arvioivat sille I0ytyvan kayttoa tygssaan?

e Kuinka arvokkaana he nékisivat tuomioistuinten paatdsten saamisen samaan
tietokantaan?

Koska kysely l&hetettiin ainoastaan niille Patentit — teollisuus — tekniikka -kurssin
luennoitsijoille, jotka olivat antaneet yhteystietonsa luentomateriaalissaan, se paatyi tata
kautta seuraaviin organisaatioihin:

1 yliopistoon tai tutkimuslaitokseen
5 patenttiasiamiestoimistoon

4 asianajotoimistoon

1 muuhun yritykseen

Patentit — teollisuus — tekniikka kurssin kautta lahetettyihin kyselyihin vastasi yhdeksan
organisaatiota eli 37,5 % kyselyn saaneista. Vastauksista ainakin puolet perustui
useiden henkildiden nakemyksiin. Tulosta on pidettdvd hyvana, silld osa kyselyn
saajista oli kertonut ndkemyksensa jo esimerkiksi STY:n lausunnon kautta. Lisdksi
Patentti-insinorit r.y. antoi lausuntonsa.

2.2. STY:n lausunto

”STY pitda valitustietokantaa erittain tarkeana valineend teollisoikeusasioita koskevan
oikeuskaytannon seuraamiseen.”

Lausuntoaan varten STY pyysi jasenistoltddn ehdotuksia, toiveita ja kommentteja
valitustietokannasta. Saatujen vastausten perusteella STY esitti seuraavia toiveita:

Jotta tietokannasta saataisiin mahdollisimman suuri hyoty, tietokannan tulisi sisaltéa jo
aloitusvaiheessa paatoksia riittdvan pitkaltd ajalta menneisyyteen. Olisi hyvd, jos
paatoksid olisi vahintdan 5, mutta mieluummin 10 vuotta taaksepéin. Muutoin menee
useita vuosia ennen kuin tietokanta saavuttaa riittdvan suuren paatdsmaaran ollakseen
hyodyllinen ja antaakseen oikean kuvan valitusasioiden ratkaisukaytannosta.



Valitustietokannan olisi hyvd sisdltdd mahdollisuudet monipuolisten hakujen
tekemiseen. Hakujen tulisi olla mahdollista vahintadén seuraavilla hakuparametreilla:

- osapuolten nimilla

- rekisterdinti- ja hakemusnumeroilla

- merkin nimell& (tavaramerkkiasioissa)

- avainsanoilla (metatiedoilla)

- luokilla (vahintaan paaluokilla)

- paaasiallisella aihepiirilla (patentti, tavaramerkki, mallioikeus jne.)
- sovellettujen pykalanumeroiden perusteella

- paatoksen ajankohdalla

- sekd kaikkien ndiden kombinaatioilla.

Metatietojen tulisi sisaltad riittdvasti avainsanoja (5-10 kpl), jotka valitaan paatoksen
tyypin ja sisallon mukaan. Lisaksi olisi hyvé, ettd paatoksisté olisi lyhennelmét koko
paatosten tekstien lisaksi.

Hakukoneen tulisi osata hakea metatietojen yhdistelmilld sek& sallia niin sanotut villit
kortit eli taivutusmuotoja pitdisi voida korvata *-symbolilla. Hyodyllisin haku olisi
vapaa tekstihaku paatosten koko tekstista.

Lisdksi on téarke&d, ettd tietokanta on riippumaton internetselaimesta ja
kayttojarjestelmasta.

2.3. Patentit - teollisuus — tekniikka kurssin osallistujat

Valitustietokanta on erittain hyva ajatus, ja kiitn jo etukateen, etta sellainen saadaan
toimivana systeemina toteutettua.”

Véhimmaisvaatimukseksi tietokannalle esitettiin, ettd siitd pitdd voida etsid tietoja
vditteen tekijan nimelld ja sen liséksi vahintdan samoilla kriteereilld kuin Patinfossa
( http://patent.prh.fi/patinfo/ Haku PRH:n patentti- ja hyddyllisyysmallirekisteristd).
Erds juristi puolestaan maaritteli vahimmaiskriteereing tietokannan toimivuudelle oman
tyonsd kannalta, ettd valituslautakunnan pééatoksista sellaisina, kuin ne on annettu, voi
hakea seuraavilla kriteereilla:

Haku patenttien/tavaramerkkien perusteella

Haku hakijan/hakijoiden perusteella

Haku vastapuolen perusteella (vaiteasioissa)

Haku pééatoksessa sovellettujen lainkohtien perusteella pykalittain
Haku tiettyjen IP-alan avainsanojen perusteella.

agrwd e

Hanen mukaansa myos asian osapuolten kirjelméat ja lausunnot asiassa olisivat oikein
hyodyllisid.- Olisi myds hienoa saada tietdd, miten asia on ratkaistu alemmassa
portaassa, seké se, onko asiasta valitettu KHO:een ja jos on, niin erityisen térked tieto
olisi tietenkin asian lopputulos.

Kommenteissa toivottiin yleisesti, ettd tietokannan perustoiminnoissa otettaisiin mallia
EPOn valituslautakunnan tietokannasta.



Yleensd kaikissa vastauksissa ehdotettiin joitakin hakukriteerejd. Seuraava lista on
jarjestetty karkeasti sen mukaan, kuinka usein toivottu hakukriteeri toistui vastauksissa:

o tekniikan alue (joko IPC-luokka tai ainakin yleisemmin: kemia, kone, séhko
jne.)

asiasanat

tapauksen eteneminen KHO:een

valitusperuste

osapuolet

patenttinumero ja hakemusnumero

muut bibliografiset tiedot

onko kyse patentista, hyddyllisyysmallista, lisdsuojatodistuksesta.

Avainsanojen osalta ehdotettiin, ett4 finlex.fi-palvelu tarjoaa hyvia esimerkkejé.

Liséksi toivottiin, ettd edelld mainituilla kriteereilld voidaan hakea myds ja/tai—
yhdistelmind ja ettd niitd voi etsid joltakin tietylt4 aikavaliltd. Puolessa vastauksista
pyydettiin, ettd ainakin valituslautakunnan paatoksesta voisi tehdd myods hakuja koko
tekstistd. Jos téllainen vapaa sanahaku saadaan onnistumaan, niin siihen liittyen
hyodyllisend  lisépiirteend  pidettiin  l&heisyysoperaattoreita, eli  esimerkiksi
mahdollisuutta etsié tiettyd sanaa, joka esiintyy jonkin toisen sanan yhteydessa enintdan
viiden sanan pé&&ssa.

Yli puolessa vastauksesta tuli esiin se, ettd valitustietokannan pitéisi liittya
mahdollisimman saumattomasti PRH:n nykyisiin séhkoisiin palveluihin. Patinfon ja
valitustietokannan vélille ehdotettiin linkitystd, ja lisdksi pidettiin hyvang, jos
molemmat hakujérjestelmat muistuttaisivat toisiaan ulkoasultaankin. Lahes puolet
vastaajista kaipasi myds PatIinfoon ainakin valitusnumeroa ja mahdollisesti my6s muuta
tietoa tapauksesta.

Erikoistoivomuksina esitettiin, ettd tietokantaan voisi rakentaa halytystoimintoja. Tieto-
kannasta voisi esimerkiksi tilata sahkdpostin aina, kun jotakin kyseistd asiakasta
kiinnostavaa tapahtuu. N&it4 toimintoja ei kuitenkaan haluttu siind tapauksessa, etté
niista aiheutuu tietoturvaongelmia. Liséksi yhdella vastaajalla herési kysymys, miten
ruotsinkielisid tapauksia haetaan, jos tietokantaan laitetaan my6s kaikki vanhat
paétokset. Onko ruotsinkielisissé hakemuksissa hakusanat vain ruotsiksi?

2.4. Patentit - teollisuus — tekniikka kurssin luennoitsijat

’Hienoa, ettd tuollainen on tekeilla!””
’Tata onkin kaivattu, hienoa ettd asia on nain pitkalla.”
’Uskon, etta tietokannasta olisi merkittdvaa hyotya tydssani.”
“Tallaiselle tietokannalle on todellakin tarvetta™

Juristien mukaan he haluaisivat valitusasioissa katsoa erityisesti sitd, miten virasto on
ratkaissut samantapaisissa tilanteissa asioita aikaisemmin eli miten PRH ja
valituslautakunta tulkitsevat tiettyja sdadnnoksid. Erityisesti paatdsten perustelut



kiinnostivat. He todenndkdisesti kéyttdisivat valitustietokantaa 1ahinnd alan kehityksen
seuraamiseen saadakseen vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin:

- mit& mielenkiintoisia ratkaisuja on annettu

- mitd juttuja on vireill ja keiden valilla

- kuinka kauan asioita keskiméaarin kéasitellaan
- mista seikoista kiistellaén

Liséksi tietokannalle n&htiin myds pedagoginen merkitys.

Juristit, jotka tydssddn hoitavat padasiassa oikeudenkdynteja ja sopimusasioita eivatka
hakemuksia, toivoivat erityisesti tavaramerkkien saamista mukaan tietokantaan.
Tavaramerkkitapausten uskottiin todennékoisesti tulevan kayttoon patentti- ja
hyodyllisyysmalleja useammin, mutta kaikki kyselyyn vastanneet juristit sanoivat
tarvitsevansa joko jonkin verran tai paljon patentti- ja hyddyllisyysmallivéitteisiin
liittyvia tietoja. Nyrkkisaantona pidettiin, ettd mitd ajantasaisempi tietokanta on, sitd
enemman tietokannalle on kaytt64 ja sitd enemman tietokannasta on tydssa kaytannon
hyotyd. Diaaritiedot pitéisikin saada tietokantaan pikaisesti vireille tulon jalkeen, vaikka
valituksesta ei vield olisi ratkaisua. VVastaavasti ratkaisut pitaisi julkaista nopeasti niiden
antamisen jalkeen.

Patenttiasiamiehet katsoivat, ettd tietokannan merkitysté ei voi arvioida sen perusteella,
kuinka usein sitd kdytetddn. He uskoivat, ettd kantaa kaytettéisiin niin patentinhaku-
vaiheessa kuin myds my6hemmin mitatéinneissé. Tietokantaa tarvittaisiin nimenomaan
harvinaisissa ja tarkeissé tapauksissa. Patenttianalyytikot puolestaan tarvitsisivat tieto-
kantaa vain erikoistapauksissa, jos asiakas tarvitsisi téllaista tietoa.

Tietokannan sisallon ja kaytettdvyyden osalta tdman ryhman vastaajat esittivat hyvin
samantyyppisid ehdotuksia kuin edellinenkin vastaajaryhméa. He nékivét, ettd sisallon
tulisi olla mahdollisimman tdydellinen lain sallimissa rajoissa eli yhtd kattava kuin
EPO:lla. EPO:n palvelusta on saatavissa kaikki dokumentit lukuun ottamatta niitd, jotka
on lain mukaan pidettdva salaisina. Erityisesti toivottiin seuraavia hakutoimintoja
jarjestettyind karkeasti sen mukaan, kuinka usein niita toivottiin:

e Lainkohdat pykélien mukaan haettaviksi

e Avainsanat

e Diaaritiedot

¢ Rajauksia tekniikan alojen osalta,

e Paasy myos PRH:n p&étokseen ja muihin tapaukseen liittyviin asiakirjoihin.

L&hes kaikki vastaajat ndkivat arvokkaana muiden tuomioistuinten paatdsten saamisen
tietokantaan varsinkin tilanteessa, jossa valituslautakunnan ratkaisu on viety
tuomioistuimeen. Olennaisinta olisi saada tieto siitd, onko valituslautakunnan
paatoksestd valitettu vai onko se lopullinen. Téllainen linkitys auttaisi myos
tulkitsemaan PRH:n vallitsevaa kaytantod. K&rajaoikeuden ja hovioikeuden patentti- ja
hyodyllisyysmallijuttuihin  liittyvat paatokset olisivat myods erittdin  hyodyllisia.
Vastaajat kuitenkin pitivat tietokantaa kayttokelpoisena ilman muiden tuomioistuinten
paatoksiakin, ja totesivat, ettd tdma ei ole valttdmatontd ainakaan ensimmaisessa
vaiheessa tietokantaa kehitettdessd. Optimaalisena toteuttamistapana pidettiin kaikkien
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paatosten kokoamista yhteiseen tietokantaan, mutta myos linkittdminen tietokannasta
toiseen voisi riittaa.

2.5. Patentti-insin0orit r.y:n lausunto

“Tietokanta valituslautakunnan paatoksista on enemman kuin tervetullut™

Patentti-insind0rit r.y:n mukaan ensiarvoisen tdrkedtd on tehda tietokanta Internetin
kautta helposti selattavaksi, jotta kaikki p&atokset olisivat haettavissa, luettavissa ja
selattavissa helposti. Tietokannan hakutoiminnoiksi ehdotettiin:

osapuolten nimet

patentin ja hakemuksen numero

patentin tai hakemuksen patenttiluokitus
diaarinumero

avainsanat.

Patentti-insin6oreilla olisi runsaasti kayttod kyseiselle tietokannalle, silla sen avulla
voisi seurata Kkilpailijoiden patenttien valituskasittelyd ja tiettyyn tekniikan alaan
liittyvida valitustapauksia. Tietokannasta l0ytyvia valituslautakunnan péatoksia, ja
perusteluja voisi kayttdd hyvaksi muun muassa omien hakemusten késittelyssa seka
tehtéessé véitteita kilpailijoiden patentteja vastaan

Liséksi toivottiin halytystoimintoa, jotta jonkin tietyn tapauksen voisi laittaa seurantaan

ja kaikista siihen liittyvistad toimenpiteistd kayttgja saisi tiedon sahkodpostiinsa. Myo6s
tuomioistuinten paatosten linkittamista pidettiin hyodyllisena piirteené.
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3. Asiasanat luokitteluohjeineen

Ennen asiasanalistan luomista tutustuimme jo olemassa oleviin valituspéatosten
luokitteluihin, kuten PRH:n valituslautakunnan omassa kaytdssd olevaan
asiasanaluokitteluun ja IPR Universityn kayttdmiin asiasanoihin. Kaytettdvissamme oli
my0s joukko aiemmin luokiteltuja valituslautakunnan paatoksia. Aiemmin luokiteltujen
paatosten avulla saimme kasityksen siitd, miten valituslautakunnan késiteltavana olevat
valituksen jakautuvat eri aihepiireihin. Oli selvéé, ettd suurimmassa osassa valituksista
oli kyse patenttivaatimusten mukaisen keksinndn uutuudesta ja keksinnollisyydesta.
Joissakin tapauksissa ndiden arviointiin liittyi erityisia ongelmia; esimerkiksi tapaukset,
joissa esteeksi on esitetty julkinen kaytt6. Ne tapaukset, joissa valitus ei liittynyt
keksinndn uutuuteen tai keksinndllisyyteen, muodostivat varsin kirjavan ryhmaén, ja
niiden yhteydessd kaytetyt asiasanat vaikuttivat sopivan vain yksittéisiin erikois-
tapauksiin ("useita selityksid", "hakija ei suostunut rajaamaan vaatimuksia", "kaksi
hakijaa, eri asiamiehet"). Vaikutti siis siltd, ettd uutuuden ja keksinnéllisyyden osalta
asiasanoihin oli tarvetta saada suurempaa hienojakoisuutta niitd tilanteita varten, joihin
liittyi erityisida ongelmia. Toisaalta muilta osin oli tarvetta saada asiasanoja
yleisemmiksi, jotta myos tuleville erikoistapauksille olisi valmiina soveltuva asiasana.

Luokittelussa ké&ytettdvien asiasanojen l&dhtokohdaksi otettiin siséllysluettelo EPO:n
julkaisusta "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office">.
Siséllysluettelon etuna verrattuna muihin vastaaviin asiasanaluetteloihin on siséllys-
luettelon hierarkkinen rakenne, josta uskomme olevan hyotya etsittdessa paatoksia tieto-
kannasta. Siséllysluettelo on my6s kattavampi kuin muut loydetyt asiasanaluettelot.
Asiasanaluettelo koostettiin sisallysluettelon pohjalta ottamalla kdytt6on vain muutaman
ylimmén tason otsikot. Pois jatettiin asiasanat, jotka eivat ole relevantteja PRH:n
toiminnan ja Suomen lainsdddannon kannalta, sek& lisattiin erityisesti hyodyllisyys-
malleihin liittyvia asiasanoja. Sisallysluetteloon lisattiin my6s osio 8 Loukkaukset,
siirrot ja lisenssit, jotka eivat sindnsd kuulu PRH:n valituslautakunnan alaisuuteen,
mutta joihin liittyvia oikeusistuinten paatoksié voisi olla mahdollista liittda tietokantaan
my6hemmaéssd vaiheessa. Mikéli jatkossa ilmenee tarvetta lisatd uusia asiasanoja tai
alakasitteita, voidaan niita lisata kunkin kohdan viimeiseksi.

Asiasanaluetteloa kéytetdan siten, ettd péaatdkset luokitellaan hierarkiassa asiasanan
(esim. 1.A) tai alakésitteen (esim. 1.C.1) alle sen mukaan, mihin asioihin valituslauta-
kunta on paatoksessddn ottanut kantaa. Kukin p&atds luokitellaan kaikkiin niihin
luokkiin, jotka ovat paatostekstin perusteella relevantteja. Alakasitteitd kaytetdan vain,
kun péaatoksessd on esitetty jotakin juuri tdman alakésitteen kannalta oleellista,
esimerkiksi otettu kantaa siihen, ketd tai keitd on pidettavd keksinndn tekniikan alan
ammattimiehend (1.D.4). Mikali paatos luokitellaan alakasitteen mukaan, ei ole tarpeen
luokitella sitd my6s vastaavan ylakéasitteen mukaan, silla haku keksinndllisyyden (1.D)
perusteella tuo esiin myos alakasitteiden (1.D.1-1.D.6) alle sijoitetut p&atokset.

Esimerkki 1. Hakemus on hylatty puuttuvan uutuuden takia. Hakija on valittanut
hylkayspaatoksesta ja esittanyt keksinndn olevan sekd uusi ettd keksinndllinen. Valitus-

% "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", Fifth Edition, December 2006,
saatavilla internetista
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/f7944e5e0ad5958dc12572bc004b2ch6/$FILE/clr
_2006_en.pdf
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lautakunta toteaa paatoksessadn, ettei keksintd ole uusi eikd siten kommentoi
keksinndllisyytta erikseen. Talloin pé&atds luokitellaan kohtaan 1.C Uutuus. Mikali
valituslautakunta toteaisi keksinndn olevan uusi muttei keksinndllinen, luokiteltaisiin
paatos kohtiin 1.C Uutuus ja 1.D Keksinnollisyys.

Esimerkki 2: Hakemus on hylatty puuttuvan keksinnollisyyden takia. Hakija on
valittanut  hylkdayspaatoksestd ja esittdnyt keksinndn olevan sek& uusi ettd
keksinndllinen.  Valituslautakunta toteaa p&&atOksessdan, ettei keksintd ole
keksinndllinen. Talloin paatos luokitellaan kohtaan 1.D Keksinndllisyys.

Esimerkki 3 (Valitusnumero 2005/P/141): Patentti 104980 on kumottu véitteiden
johdosta, silld vaikka véitekasittelyn yhteydessd toimitettujen uusien patentti-
vaatimusten mukaiset keksinnét ovat uusia ja eroavat olennaisesti tunnetusta
tekniikasta, uusien patenttivaatimusten mukaisten keksintéjen patentoitavuuden
perusteluja ei voida huomioida ilman, ettd patentti tulisi kasittdmaan sellaista, mika ei
ole ilmennyt hakemuksesta sité tehtdessa.

Patentinhaltija on vaatinut paatoksen kumoamista ja patentin pitdmistd voimassa
vaitekésittelyn yhteydessd annettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.
Hakijan mukaan patenttivaatimusten mukainen keksintd on kuvattu selityksessd, silla
esisulatus sindnsé on alan ammattimiehelle tunnettua tekniikkaa ja esisulatuksella
saavutettava vaikutus on esitetty patentin selityksessa.

Valituslautakunta on ratkaisussaan péaatynyt hylkddmaan valituksen. Valituslautakunta
katsoo, ettei patenttivaatimusten mukainen keksintd eroa olennaisesti aiemmin
tunnetusta tekniikasta. P&atoksessaan valituslautakunta huomauttaa, ettd uudet patentti-
vaatimukset on muodostettu lisddmalla itsendisiin patenttivaatimuksiin aikaisemmin
epéitsendisissa patenttivaatimuksissa ollut maininta. N&in ollen ei voida véittaa, etta
asiakirjat nyt kasittaisivat sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sité tehtdessé.

Paatos luokitellaan kohtaan 1.D Keksinndllisyys, silla valitus hylattiin nimenomaan
puuttuvan keksinndllisyyden takia. Liséksi luokitellaan kohtaan 1.B.2 Tekniikan tason
sisalto, silla valituslautakunta ottaa kantaa siihen, mité estejulkaisuista itse asiassa kay
ilmi. Paatos luokitellaan myo6s kohtiin 2.A.1 Selityksen selkeys ja kattavuus, 2.B.1
Vaatimusten selkeys ja 2.B.3 Vaatimusten tulkinta. Valituslautakunta ottaa kantaa
siihen, ettd keksint0a ei ole esitetty patenttilain edellyttamalla tasmallisyydelld siten,
ettd alan ammattihenkild voisi k&yttéa keksintod. Liséksi itsendisia patenttivaatimuksia
pidetddn epdaselvind. Patenttivaatimuksia tulkitaan siten, ettd tarkasteltavaksi jaa vain,
ettd oksidikomponentit ovat esisulatettuja. Paatds luokitellaan myos kohtaan 3.A
Hakemuksen muutokset.

Taulukko 3.1 esittdd kaytetyn luokittelun mukaiset asiasanat, niiden alakasitteet seka
ohjeita asiasanojen ja alakasitteiden kayttoon.
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Taulukko 3.1: Asiasanat, alakésitteet ja niiden kayttdyhteydet.

Aihe

Asiasana

Alakésite

Kéytto, esimerkiksi:

1.
Patentoitavuus

Keksinnon
patentoitavuuteen liittyvat
seikat.

1.A
Patentoitavissa olevat
keksinnot

Keksinnot, jotka
mahdollisesti eivat ole
patentoitavissa PatL 1 §
perusteella

1.A1
Keksinnon
tekninen luonne

Keksinndn teknisesta
luonteesta on
epaselvyyttd, eli

PatL 1 § 2. momentissa
luetelluissa yhteyksissé
(I6ydat ja tieteelliset
teoriat, taiteelliset
luomukset,
lilketoimintamenetelmat
ja tietokoneohjelmat,
tietojen esittdminen)

1.A2 PatL 1 § 3. momentin
Léaaketieteelliset tarkoittamat kirurgiset tai
menetelmat terapeuttiset kasittelyt ja
diagnoosia tarkoittavat
menetelmat,
kasvilajikkeet, eldinrodut
1.A3 PatL 18 4. ja5.
Biologiset momentissa ja PatL 1a §
menetelmat mainitut biologiset
menetelmat
1.A4 PatL 1b 8§ mainitut
Yleisen yleisen jérjestyksen ja
jarjestyksen hyvien tapojen vastaiset
vastainen keksinnot
1.B Tunnettuun tekniikan
Tekniikan taso tasoon liittyvat
kysymykset
1B.1 Tekniikan tason julkisuus
Tekniikan tason ja julkiseksi tulo, kun
julkisuus tekniikan tasona on
esimerkiksi
liikesalaisuus, julkinen
kaytto, esitelmd, tuote-
esite tai tilausasiakirja.
1.B.2 Tekniikan tason siséltoa

Tekniikan tason
sisaltod

ja sen tulkintaa koskevat
ongelmat.
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1C Keksinndn uutuuteen
Uutuus liittyvat kysymykset
(PatL2 8 1. ja
2. momentti).
Myo6s Suomessa asuville
myonnetty
ennakkokayttooikeus
1.C1
Erot tekniikan
tasoon
1.C.2 Ladkeaineet,
Kemialliset l4&keaineiden
keksinnot lisdsuojatodistus,
GATT/TRIPS,
analogiamenetelma,
ravintoaineet
1.C3
Valintakeksinnot
1.C4 Uutuus vain
Uusi kaytto kayttotarkoituksessa
1.D Keksinnon
Keksinnollisyys, olennaiseen/selvéaéan
selvé ero eroon liittyvat asiat
1D.1 Estejulkaisujen
Julkaisujen yhdistdminen, ongelma-
yhdistdminen ratkaisu menetelma
1.D.2 Teknisen ongelman
Tekninen ongelma | méarittdminen
1.D.3 Onnistumisen odotukset,
Could-would, ennakkokasitys
jalkikateispaéttely
1.D.4
Alan ammattimies
1.D.5 Esimerkiksi
Olennaisen eron yhdistelmékeksinndn tai
arviointi valintakeksinnon
tapauksessa
1.D.6
Toissijaiset
indikaatiot
keksinndllisyydesta
1E
Teollinen kéytto-
kelpoisuus
2. Epéselvat, epdméaaraiset,
Hakemuksen puutteelliset asiakirjat,
muotovaatimukset PatL 8 § vastaiset
hakemukset
2.A

Selityksen riittdvyys
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2.A1
Selityksen selkeys
ja kattavuus

Epéselva tai puutteellinen
selitys, useita selityksia,
PatL 8 § vastainen selitys.

2.A.2
Toistettavuus

Toisinnettavuus (PatL 8 §
2. mom), keksinndn
tekninen teho

2.B
Vaatimukset

Vaatimuksiin yleisesti
liittyvat seikat, kuten
epamaaraiset sanat
vaatimuksissa (kuten
esimerkiksi),
rinnakkaissuhteessa
olevat itsendiset
vaatimukset (PatM 18 8§).

2B.1 Sekavat tai epaselvét

Vaatimusten vaatimukset,

selkeys vaatimuksia muutettu
useita kertoja.

2.B.2 Vaatimusten muoto:

Vaatimusten muoto

itsendiset ja epditsendiset
vaatimukset, kaksi-
osainen muoto, kaytto-,
laite-, menetelmé- ja
tuotevaatimusten muoto,
toivomusluonteiset (PatA
14 8,158, PatM 10 §, 12
8,148 158)

2.B.3 Vaatimusten tulkintaan
Vaatimusten liittyvat seikat, mm.
tulkinta vaihtelut, vaatimus
luettava kokonaisuutena,
selityksen kaytto
vaatimusten tulkinnassa
2.BA4

Product-by-process
-vaatimukset

2.C PatL10 8§ mukainen
Yhtendisyys hakemuksen
epayhtendisyys

3.

Hakemuksen

muutokset, jaetut

ja lohkaistut

hakemukset
3.A Patentti kasittaa sellaista,
Hakemuksen miké ei ilmennyt
muutokset hakemuksesta sitéa

tehtdessa, vaatimusten
muutokset
uutuustutkimuksen
jalkeen

3A1l
Perusasiakirja

Perusasiakirjan siséltd
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3.B

Vaatimusten
muutokset PatL 19 §
mukaisen ilmoituksen
jalkeen

Vaatimusten muutokset
hyv. ndht. pdatoksen
jalkeen (PatL 198

2. mom)

3.C
Jaettu hakemus

3.D
Lohkaistu hakemus

3.E
Rajoittaminen

3.F
Lakkauttaminen

3.G
Muuntaminen
hyodyllisyysmalliksi

4,
Etuoikeus

5.
Oikeus patenttiin

PatL 1 § 1. mom,
keksijat,
tyosuhdekeksinnot,
parempi oikeus
keksintdon

6.

Kaikille
kasittelyille
yhteiset asiat

6.A
PRH:n péatokset

Myaos esimerkiksi
kasittelyn pitkittyminen,
oikeuksien palauttaminen

6.B
Oikeus tulla kuulluksi

Suullisen kasittelyn
pyynnot, kuulemisvirheet

6.C
Aikarajat, méardajan
ylitys

Pyynnot ottaa uudelleen
kasiteltavaksi,
lisdaikapyynndt,
puuttuvat asiakirjat,
maksamaton
hakemusmaksu tai
vuosimaksu, PatL 71a 8

6.D
Edustus (asiamies)

Esimerkiksi epéselvyydet
siitd, kuka on oikeutettu
edustamaan hakijaa

7.
Késittely PRH:ssa

7.A
Hakemuskaésittely

Esim. toisen
patenttiviranomaisen
paatosten vaikutusvalta
Suomessa

7.B
Vaitekasittely

Uusia estejulkaisuja,
uudet vaatimukset, ei
vditeperuste (PatL 25 8§),
vditeajan jalkeen
saapunut kirjelma
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7.C
Valituskasittely

Uusia estejulkaisuja,
valituksen jattdminen,
valitus puutteellinen,
valitusmaksun
maksaminen,
puutteellinen valitus, ei
valitusoikeutta, aineistoa
toimitettu myohéassa,
valituksen peruutus

8. Toimittajan ja tilaajan
Loukkaukset, vélinen kaupankaynti
siirrot, lisenssit

8.A

Patentinloukkaus

8.B

Patentin siirtdminen

8.C

Lisenssit
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4. Tilastoja luokittelusta

Valituksia luokiteltiin kaiken kaikkiaan 93 kpl vuosilta 2005 — 2008 (vuoden 2008
osalta ne valitukset, joista paatos oli tehty). Alla olevia tilastoja tarkasteltaessa tulee
siten ottaa huomioon, ettd paatoksia on vain runsaalta kolmelta vuodelta. Taulukkoon
4.1 on koottu vuosittaista tietoa valituspaatoksista.

Patenttinakemuksia ja patentteja koskevia valituspaatoksia on 73 kpl eli 78 %
paatoksistad (kuva 4.1). Hyodyllisyysmallinakemuksia ja hyodyllisyysmalleja koskevia
paatoksia on 20 kpl, mika vastaa 22 % paatoksistd. Luvut vastaavat hyvin vuosittaisten
patentti- ja hyodyllisyysmallihakemusten suhdetta. Valituspaatosten vuosittainen
jakauma ndihin kahteen ryhméaéan on esitetty kuvassa 4.2.

Taulukko 4.1: Luokitellut valituspaatokset ja niiden vuosittainen jakauma.

kpl 2005 2006 2007 2008
Patentit/hakemukset 73 27 29 15 2
Hyodyllisyysmallitthakemukset 20 6 6 8 0
Hyvéaksytyt valitukset 30 9 15 6 0
Hylatyt valitukset 58 22 18 16 2
Valitettu KHO:lle 41
Ei valitettu KHO:lle 52

B Patentit/hakemukset
B Hyodyllisyysmallit/hakemukset

Kuva 4.1. Luokiteltujen valituspaatosten jakauma suojamuodon mukaan.
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M Patentit/hakemukset

Valitukset, kpl B Hyodyllisyysmallit/hakemukset

35

30

25

20

15

10

Vuosi

Kuva 4.2. Luokiteltujen valituspdatosten vuosittainen jakauma suojamuodon mukaan.

Valituspdaatosten ratkaisuja tarkasteltaessa voidaan todeta, ettd valittaja on onnistunut
34 %:ssa valitustapauksista eli 30 valitusta on hyvéksytty (kuva 4.3). Vastaavasti
hylattyja valituksia on 66 % (58 kpl). Kuva 4.4 esittdd hyvaksytyt ja hylatyt valitukset
vuosittain. Osa valituksista (5 kpl) on peruttu tai niitd ei ole tutkittu (vuosi- tai valitus-
maksu maksamatta).

W Hyvéksytyt valitukset
Hylétyt valitukset

66 %

Kuva 4.3. Valituspéaatosten ratkaisut.
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Valitukset, kpl

W Hyvaksytyt
Hylatyt

N\

ﬁ.

Kuva 4.4. Valituspaatosten ratkaisut vuosittain.

A.

Vuosi

Valituslautakunnan péatoksistd on edelleen 44 %:n osalta (41 kpl) valitettu KHO:lle,
kun 56 %:ssa (52 kpl) paatoksista on tyydytty valituslautakunnan antamaan ratkaisuun
(kuva 4.5). KHO:ssa sinne jatketuista valituksista 58 % on hylatty, eli muutosta valitus-
lautakunnan paatokseen ei ole saatu. Hyvéksyttyjé valituksia on 5 %. Lopuista (37 %)
paatosta ei ole vield saatavilla tai asia on palautettu PRH:lle.

Kuva 4.5. Jatkovalitukset KHO:lle.
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Kuvassa 4.6 on esitetty valituspaatosten luokittelun asiasanojen prosentuaalinen
jakauma. Selkeésti suurimmassa osassa paatoksistd on pohdittu keksinndllisyyttéa
(1.D Keksinnollisyys, 76 %). Jarjestyksessd seuraavat nelja asiasanaa ovat
2.B Vaatimukset (45 %), 1.C Uutuus (38 %), 1.B Tekniikan taso (29 %) ja
2.A Selityksen riittavyys (19 %). Kaiken kaikkiaan paatoksissa on otettu kantaa moneen
eri asiaan (19 asiasanaa).

100.0 m 1.D Keksinnollisyys
2B Vaatimukset
90.0 m 1.C Uutuus
B 1.B Tekniikan taso
80.0 763

m 2 A Selityksen riittavyys
7.C Valituskasittely
H3A Patl 13 §

70.0 7

7.A Hakemuskasittely
 6.B Oikeus tulla kuulluksi
m 3.B PatL 19 8 2. mom, HmL 11 §

60.0 -

50.0 -

m 6.C Aikarajat, maaraajan ylitys

40.0 4 Etuoikeus

Valitukset, %

1.A Patentoitavissa olevat keksinnot
30.0 -

H 3.G Muuntaminen hyodyllisyysmall.
H 1.E Teollinen kayttokelpoisuus

7.B Vaéitekasittely

6.A PRH:n paatokset
m 3.C Jaettu hakemus

m 6.D Edustus (asiamies)

20.0 7

10.0 7

e}

0.0 -
Asiasana

Kuva 4.6. Valituspaatosten luokittelun asiasanojen prosentuaalinen jakautuminen.
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5. Kayttoliittyma

Tietokannan kayttoliittymé koostuu kolmesta nakymaéstd: hakusivusta (Liite 1),
tuloslistauksesta (Liite 2) sekd yksittaisen paatoksen nadkymasta (Liite 3). Lisaksi
tarvitaan sivu, jonka kautta paatokset ja niiden luokitus voidaan lisata tietokantaan.

Hakusivun ylalaidasta (Liite 1) voi valita, mitd suojamuotoa koskevia hakemuksia
etsitddn. Mikaéli halutaan hakea kaikista, ei valita mitaan ruutua. Miké&li halutaan hakea
vain patentteihin liittyvista paatoksista, valitaan "Hae vain patentteja”. Jos etsitdén vain
hyddyllisyysmalleihin liittyvid p&atoksid, valitaan "Hae vain hyddyllisyysmalleja™.
Jatkossa voidaan lisatd myos valinta "Hae vain tavaramerkkeja", kun tavaramerkkejé
koskevat paatokset on lisatty tietokantaan. Tekema@mme alustavan selvityksen mukaan
tavaramerkkien lisdédminen tietokantaan onnistuu, kunhan tavaramerkkipaatoksille
laaditaan asianmukaiset asiasanat ja paatokset luokitellaan nédiden asiasanojen mukaan.
Mikali hakua rajataan vain yhteen suojamuotoon, vaikuttaa se myos sivulla kdytettyyn
terminologiaan. Esimerkiksi kun valitaan vain hyodyllisyysmallit, muuttuu
"Véitteentekija" termi "Mitattomaksijulistamisvaatimuksen tekija":ksi. Valinta vaikuttaa
myos sivulla olevien alasvetovalikoiden sisaltoon.

Perusperiaatteena on, ettd kaikki hakutermit yhdistetddn JA-operaattorilla, eli jokainen
haussa kaytetty lisatermi rajaa saatavaa tulosjoukkoa. Kun tunnetaan etsityn tapauksen
hakemus- tai patenttinumero (hyoddyllisyysmallin rekisterdintinumero), voidaan hakea
suoraan télla numerolla. On myds mahdollista hakea tiettyyn patenttiluokkaan kuuluvia
hakemuksia. Myos patentin tai hyddyllisyysmallin hakijan tai haltijan nimelld voi
hakea, tai, tapauksissa, joihin liittyy vaite (hyodyllisyysmallin mitattoméksijulistamis-
vaatimus), voidaan hakea vditteentekijan (mitattomaksijulistamisvaatimuksen tekijan)
nimell&.

Edelleen on mahdollista hakea valitukseen liittyvilld tiedoilla: valitusnumerolla tai
valituksen tekijalla. Myo6s valituksen tekemispdivéd tai paatoksen pdivamaaraa voi
kayttadd hakukriteering, mikali halutaan esimerkiksi perehtya uusimpiin paatoksiin, tai
seurata, mista paatoksista on valitus vireilld. Yhtend hakukriteerin voi kayttaa paatosta,
josta valitetaan. Alasvetovalikko kasittéé vaihtoehdot:

- Hakemus hylatty

- Patentti kumottu véitteen johdosta / Rekisterdinti julistettu mitattomaksi,

- Vdite / mitattdméksijulistamisvaatimus hylatty

- Patentti pidetty voimassa muutetussa muodossa / Rekisterdinti mitatoity osittain,
- Muu paatos.

Naistd vaihtoehdoista voi valita vain yhden.

Asiasanahaku perustuu kappaleessa 3 esitettyyn p&atosten luokitteluun asiasanan avulla.
Valikko késittdd kaikki kappaleessa 3 luetellut asiasanat, ja hakuun voi valita useita
asiasanoja. Hakuun valitut asiasanat yhdistetaan toisiinsa TAl-operaattorilla. Ylatason
késitteen valinta hakee myo6s kaikilla vastaavan alemman tason asiasanoilla, joten
valinta "2. Hakemuksen muotovaatimukset™ kattaa alatasot "2.A Selityksen riittdvyys",
"2.B Vaatimukset" ja "2.C Yhtendisyys", sekd néiden alakasitteet. Mikali on valittu
useita asiasanoja, tulosluettelossa ovat ensin ne paatokset, jotka liittyvat kaikkiin
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valittuihin asiasanoihin, ja vain yhteen valittuun asiasanaan liittyvat paatOkset ovat
viimeisena.

Haku on mahdollista tehdd my0s pdatoksessa mainittujen lainkohtien avulla.
Alasvetovalikosta valitaan laki (PatL, PatA, PatM, HmL, HmA, HmM), etsitty pykalan
numero Kirjoitetaan sille varattuun tilaan. My6s momentin voi halutessaan antaa.
Hakua tehdessa tulee kuitenkin huomioida, ettd p&atoksissa ei valttamattd mainita
pykalaa, vaikka kasitelldaankin selkeasti johonkin tiettyyn lainkohtaan liittyvaa asiaa.
Esimerkiksi uutuuden ja keksinndllisyyden arvioinnin yhteydessa ei l&hesk&an aina ole
mainittu PatL 2 8. Lainkohtahakua tehokkaammin tiettyyn pykal&én liittyvéaé asiaa voi
hakea kayttamalld asiasanahaussa sita asiasanaa, joka liittyy kyseiseen lainkohtaan.
Paatoksesta voi myods tehda vapaita tekstihakuja. Haun voi rajata niihin tapauksiin,
joista on valitettu edelleen KHO:een.

Tulosluettelossa (Liite 2) esitetddn paatiedot tehdyn haun tulosjoukosta. Naytettavia
tietoja ovat hakemusnumero, patentti- tai rekisterdintinumero sek& valitusnumero.
Naiden liséksi naytetddn keksinndn nimitys ja hakijan tai haltijan nimi, seka valituksen
tekijan nimi. My0s valituksen paatokseen liittyvat asiasanat seké péatoksesséd mainitut
lainkohdat mainitaan, samoin kuin hakemuksen nykyinen status seka tieto siitd, onko
tapauksesta valitettu edelleen KHO:een. Klikkaamalla mitd tahansa tietoa voi siirtya
tarkastelemaan yksittéista paatosta.

Yksittdisen paatoksen nakymassa (Liite 3) on perustiedot hakemuksesta, kuten
hakemusnumero, hakemuksen tyyppi, patentti- tai rekisterinumero, etuoikeustiedot,
hakemis- ja myontadmispdivat sekd hakemuksen tila ja patenttiluokka. Nakymasta kay
ilmi my6s hakijan/haltijan nimi ja asiamies samoin kuin mahdollisen vaitteentekijé ja
hénen asiamiehensd, sek& nimitys suomeksi ja ruotsiksi. Nakymé kasittdd myos linkit
hakemuksen toimenpidetietoihin (vastaavasti kuin Patlnfossa), valituskésittelyssa
esitettyihin viitejulkaisuihin ja muuhun materiaaliin (Liitteet), linkin hakemuksen
tietoihin PatInfossa ja esp@cenetissé, sekd KHO:n paatdkseen, mikali se on saatavilla.
Naiden tietojen alla on valituslautakunnan pé&étds kokonaisuudessaan tekstimuodossa.

Asiakaskyselyissa tietokantaan toivottiin myos hélytystoimintoa, jonka avulla kayttdja
voi saada omaan sahkdpostiinsa ilmoituksen, kun uusia hénta kiinnostavia tapahtumia
lisdtddn tietokantaan. Ensi vaiheessa tdllaista lisdpalvelua ei toteuteta, mutta
my6hemmin, esimerkiksi tavaramerkkitapausten lisddmisen yhteydessd, RSS-syotten tai
muun vastaavan toiminnon lisddmista voidaan selvittaa.
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6. Jatkotoimenpiteet

Taman erikoistyon valmistumisen jalkeen alkaa varsinainen tietokannan toteutus, joka
on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen Taulukon 6.1 mukaan. Valitustietokantahankkeen
toteutus jatkuu Patentti- ja innovaatiolinjan verkkopalvelutydryhmdssé. Taulukossa 6.1
on annettu arvio kunkin tehtdvan vaatimista resursseista ja aika-taulusta. Hankkeen
toteuttamisesta on jo jatetty hankesuunnitelma Patentti- ja innovaatiolinjan IT-ryhmaélle.

Asiakkaat toivoivat tietokantaan viimeisen vuosikymmenen aikana tehtyja valituksia,
joten syksyn 2009 aikana skannataan ndiden tietokantaan tulevien 2000-luvun valitusten
liitteet ja kevaalla 2010 aloitetaan vuosina 2000 — 2004 tehtyjen valitusten luokittelu.
Taté tuoreemmat valitukset luokiteltiin erikoistyon puitteissa.

Vuoden 2009 lopussa ja seuraavan vuoden alussa suunnitellaan tasmallisesti k&ytto-
liittyman ulkoasu, joten kayttoliittyman toteuttavan konsultin ei tarvitse uhrata aikaa
graafisten nékdkohtien miettimiseen, vaan hén voi keskittyd tekniseen toteutukseen.
Tekniseen toteutukseen kuuluvat hakuominaisuuksien toteuttaminen sek& linkitykset
ePhoenixiin, Sopranoon ja valituspéétoksista kirjattuihin tietoihin.

Tietokannan jatkokehitystd ajatellen vuonna 2010 ollaan yhteydessd mahdollisiin
yhteistyotahoihin kuten IPR Universityyn ja STY/Aippi-uutisiin. IPR Universityn kautta
pyritddn saamaan tietokantaan vahintdan linkitys eri oikeusistuinten paatoksiin ja
STY/Aippi-uutisissa nyKkyisin julkaistavien tiivistelmien saamisesta mukaan tieto-
kantaan on jo alustavasti keskusteltu. Jalkimmaisestd varsinaiset neuvottelut taytyy
kuitenkin kayda kevaalla 2010.

Taulukko 6.1: Tehtavat erikoistyon valmistumisen jalkeen.

Tehtava Resurssi-arvio | Toteutusaika | Toteutuksesta
vastaa

2000-luvun valitusten liitteiden 2 viikkoa marraskuu 09 — | Kirjasto
skannaus joulukuu 09
2000-2004 valitusten luokittelu 3 viikkoa tammikuu 10 — | Verkkopalveluryhma

maaliskuu 10
Kayttoliittymén graafinen 1 viikko lokakuu 09 — Verkkopalveluryhmé
ulkoasu helmikuu 10
Tietokannan tekninen toteutus 3 viikkoa tammikuu 10 — | Konsultti

syyskuu 10

Yhteisty0 tuomioistuinpéa- 3 viikkoa tammikuu 10 — | Verkkopalveluryhma
tOsten saamiseksi tietokantaan toukokuu 10
Tietokannan paivitys 0,5 viikkoa/vuosi tammikuu 10 - | Valituslautakunta
(luokittelu)
Tietokannan paivitys 1 viikko/vuosi tammikuu 10 - | Kirjasto
(skannattavat asiakirjat)
Tavaramerkkivalitustietokannan 3 viikkoa syyskuu 10 - Verkkopalveluryhmé
suunnittelu
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Toteutuksen aikana asiasta tiedotetaan PRH:n sisalla intranetin vélitykselld. Tiedotusta
suunnataan patentti- ja innovaatiolinjan lisaksi myos erityisesti tavaramerkkilinjalle,
koska tietokanta on jatkossa tarkoitus laajentaa kattamaan my0ds tavaramerkkeihin
kohdistuneet valitukset. Asiakaskyselyjen perusteella tavaramerkkitapaukset saattavat
kiinnostaa jopa laajempaa asiakaskuntaa kuin patentit ja hyodyllisyysmallit. Tietokanta
otetaan kayttoon aluksi PRH:n sisalla lokakuussa 2010 ja kuukautta my6hemmin se
avataan asiakkaille. N&in voidaan siséisten kayttokokemuksen perusteella karsia pois
mahdolliset kayttoliittymén lastentaudit. Lokakuun aikana tietokannan julkistamisesta
tiedotetaan uutiskirjeelld tarkeimmille sidosryhmille, joihin oltiin yhteydessa jo hanketta
valmisteltaessa. Kun tietokanta on virallisesti avattu asiakkaille, sen olemassaoloa
mainostetaan PRH:n internetsivuilla.

Julkaisemisen jalkeen tietokanta vaatii sddnnollista paivitystd, silla asiakkaat totesivat
tietokannan kayttdarvon riippuvan pitkalti siitd, kuinka se pysyy ajan tasalla. Liitteiden
skannauksesta huolehtii kirjasto, joka nykyisinkin skannaa PRH:n ja asiakkaiden
valisen kirjeenvaihdon. Valituspaatosten luokittelusta voisi alustavien keskustelujen
perusteella huolehtia myos péatoksen laatinut valituslautakunnan jasen, silla han
eittdmattd on padtdksen suhteen paras asiantuntija. P&&tostekstin siirtdminen valitus-
tietokantaan pitd4 jatkossa automatisoida niin, ettd uusi paatosteksti paivittyy tieto-
kantaan automaattisesti aiheuttamatta lisatyota.
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Liite 1: Hakulomake

PATENTTI- JAREKISTERIHALLITUS

Patenttiling litu nta
Haku patentti- ja hyodyllisyysmallirekisteristd / Search patent and utility model data
Tietokanta pdivitetty | Database updated 27.9.2009

Hakuohje f Search Help

3 ) )
M Hae wain patenteja

- Hae vain hytdyllisyysmalleja

Hakemusnro
Application humber:

——

Esimerkiksi
For example

20070001 taifor u20080123
taiior 991234 taifor u930123

Paatos, josta valitetaan

Asiasanat

Lainkohdat

KHO

Etsi/ Search |

| Hakermus hy latty j

Vapaa tekstihaku paatéksesti I

Kaikki -
1. Patentoitav uus
1.4 Patentoitav issa olev at keksinndt
LA Sinndn tekninen luonne
1.a.2 Ladketieteeliset menetelrmat j
PatL - | 2 1
I J §M marm
3 Saltet KHON
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Patenttinro / Rekisterinro I 119384
Patent No./ Registration No.: 99123
IPC-luckka I coaJanz
IPC class: ABTHI06
C12M
Hakijan / haltijan nimi I
Applicant/ owner name:
Hieto™
Yaitteentekija I
Valitushro I
Valittaja I 2005/PM 23 tai 2005/U1456
Valituspvm I I
Appeal date: —
Paatéspvm

Wain yksiwaidaan valita

Ctrl valitsee monta
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