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1. JOHDANTO

Euroopan patenttisopimus tuli voimaan vuonna 1977. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1996
liittyessdan Euroopan Unioniin. Kuitenkin jo ennen liittymistd suomalaisilla oli mahdollisuus hakea
eurooppapatenttia, joka voitiin myontdd Suomea koskevana vasta vuodesta 1996 alkaen. Talla
hetkella sopimukseen on liittynyt jo yli 30 valtiota.

Euroopan patenttisopimuksella (EPC) on perustettu Euroopan patenttijarjestd (European Patent
Organisation), joka on organisoitunut siten, etta sitd hallinnoi jasenvaltioiden edustajista koostuva
hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtdvdnd on pdadttad rahankaytosta sekd mahdollisista
sdantomuutoksista ja Euroopan patenttiviraston ylimpien virkojen taytosta. Hallintoneuvosto ei ole
kuitenkaan oikeutettu muuttamaan itse Euroopan patenttisopimuksen sisdltod. Euroopan
patenttijarjeston toimeenpanevana elimend toimii puolestaan Euroopan patenttivirasto (European
Patent Office, EPO).!

TyoOssé on tarkoituksena tarkastella lahinn& eurooppapatenttiin liittyvid prosessuaalisia seikkoja
muun muassa hakemukseen, vditemenettelyyn ja valitusmenettelyyn liittyen. Esimerkiksi
vaditemenettelyn kohdalla ei ole keskitytty vditeperusteiden sisallon selvittdmiseen vaan l&hinng
siithen kuinka vaitemenettely hakijan kannalta etenee EPO:ssa ja mitka prosessuaaliset seikat ovat
maarééavia menettelyssa. Tarkastelemme patentin hakemista ja muita prosessuaalisia kysymyksié

I&hinnd patentinhakijan nakékulmasta.

2. PATENTIN HAKEMINEN

Eurooppapatenttia voi hakea luonnollinen henkild tai oikeushenkilo. Myo6s oikeushenkiloon
verrattavissa oleva toimielin voi hakea eurooppapatenttia, jos sitd koskeva lainsd&ddantd sen muuten
sallii. Hakijoita voi olla yksi tai useampi, jotka voivat hakea patenttia joko yhteisesti tai niin, etta
nimedvat hakemuksessa eri valtiot, joissa hakevat patenttia.(EPC 58-59 artiklat) Hakijoiden ei
tarvitse olla sopimusvaltioiden jaseni& tai asua samassa valtiossa. Hakijoilla tulee kuitenkin olla

edustaja jossakin sopimusvaltiossa.’

! Qesch - Pihlajamaa (2008), s. 151 — 152.

2 Pihlajamaa (1997), s. 31.



Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen voi Euroopan patenttisopimuksen 75 artiklan mukaan
jattdd oman valintansa mukaan joko suoraan Euroopan patenttivirastolle (EPO) tai oman maan
kansalliselle patenttiviranomaiselle, joka toimittaa hakemuksen eteenpdin EPO:on. EPO:n
toimipisteitd on sen p&atoimipaikan Munchenin lisaksi Berliinissa ja Haagissa. Molemmilla tavoilla
jatetyilla hakemuksilla on samat vaikutukset ja hakemuspaivaksi Kirjataan paivé, jolloin hakemus
saapui joko EPO:on tai kansalliseen patenttiviranomaiseen. Kansallisella viranomaisella on
kuitenkin oikeus vaatia, ettd hakemus jatetdan ensiksi sille tai ettd sen lupa vaaditaan, jos hakemus
aiotaan jattaa suoraan EPO:lle.(EPC 75 artikla)

Kansallisen patenttiviranomaisen tulee toimittaa eurooppapatenttihnakemus EPO:on kuuden viikon
kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos hakemusta koskee Euroopan patenttisopimuksen 77 artiklan
mukainen salassapitosopimus, tulee hakemus toimittaa niin pian kuin se on mahdollista. Niiss&
tapauksissa, joissa salassapitoa tulee tutkia vield lisad, hakemus on toimitettava neljan kuukauden
sisalla sen vastaanottamisesta tai 14 kuukauden sisalld, jos etuoikeutta on vaadittu. Salaiseksi
julistettuja patenttihakemuksia ei toimiteta lainkaan EPO:on. Jos hakemus ei saavu EPO:on

madréajassa, katsotaan se peruutetuksi.

2.1. Hakemus

Hakemuksen tulee olla kirjallinen. Eurooppapatenttia voi hakea valitsemallaan kielelld eli
hakemusvaiheessa kaikki kielet ovat sallittuja. T&std huolimatta itse hakemus on k&&nnettava
kahden kuukauden kuluessa yhdelle Euroopan patenttiviraston viralliselle kielelle, joita ovat
englanti, ranska ja saksa (EPC 14 artikla). Jos kadnnOstd ei toimiteta maérdajassa, katsotaan
hakemus peruutetuksi. Jatkossa hakemuksen késittelyssa kéytetdadn tata hakijan valitsemaa virallista
kieltda (EPC 14 artikla). Jos yksik&an naisté virallisista kielisté ei ole hakijan kayttama kieli, hanen
tulee kaantda kaikki toimittamansa materiaali kuukauden kuluessa materiaalin toimittamisesta
EPO:on. Jos hakija ei toimita kddnnodstéd mééraajassa, katsotaan, ettei asiakirja ole saapunut EPO:on.
Hakija, jonka kotipaikka on Euroopan patenttisopimuksen jasenvaltiossa ja jonka Kieli ei ole yksi
naistd EPO:n virallisista Kielistd, on kuitenkin oikeutettu tiettyihin alennuksiin  maksuista
kaanndstyon vuoksi®. Hakija voi nain ollen periaatteessa kayttaa omaa kieltaan ollessaan yhteydessa

EPO:on, kunhan toimittaa kddnnoksen kuukauden kuluessa.

¥ Oesch — Pihlajamaa (2008), s. 154.



Euroopan patenttisopimuksen 78 artiklan mukaan eurooppapatenttinakemuksen tulee sisaltaa
patenttia koskeva hakemuskirja. Hakemuksen tulee sisaltdd myds keksinndn selitys. Selitys tulee
kirjoittaa niin selvasti ja téydellisesti, ettd alan ammattimies voi pelkdn selityksen perusteella
kayttaa keksintoa (EPC 83 artikla).

Liitteeksi voi tarvittaessa lisaté havainnollistavia piirroksia. Piirrokset eivét siis ole vélttdméaton osa
hakemusta. Patenttivaatimukset, eli selvitys siitd, mitd patentilla halutaan suojata, tulee Kirjata
hakemukseen selkeésti ja tdsmallisesti. Patenttivaatimukset nimittdin maarittdvat patentin saaman
suojan laajuuden (EPC 69 artikla). Patenttiselityksen ja piirustusten tulee tukea patenttivaatimuksia,
silla niitd kaytetddn apuna tulkittaessa vaatimuksia (EPC 69 ja 84 artiklat). Selityksesta ja
patenttivaatimuksista on tehtéva tiivistelma. Tiivistelméalla ei ole itsendistd tarkoitusta. Se vain
tukee teknista tietoa. Sen avulla ei esimerkiksi voida laajentaa tai selkiyttdd haetun suoja-alan
lagjuutta (EPC 85 artikla).

Hakemusvaiheessa tulee hakemus- ja uutuustutkimusmaksu maksaa kuukauden kuluessa

hakemuksen tekemisesta. Jos niit4 ei makseta méardajassa, katsotaan hakemus peruutetuksi.

Hakemuksesta tulee ilmet& keksinnon tekijan nimi. Patenttia voi tosin hakea keksijan sijasta joku
toinen, mutta hanen on talloin selvitettdva hakemuksessa miten on saanut keksinndn haltuunsa.
Keksijalla on tassékin tapauksessa kuitenkin oikeus tulla mainituksi hakemuksessa (EPC 62 ja 81

artiklat).

2.2. Hakemuksen tarkastaminen ja uutuustutkimus

EPO:ssa hakemukselle tehdd&dn muodollinen tarkastus ja uutuustutkimus. Muodollisen tarkastuksen
suorittaa vastaanottojaosto. Muodollisessa tarkastuksessa tarkastetaan nimensd mukaisesti, etté
hakemus on muodoltaan oikea. Tarkastuksessa katsotaan mm. ett4d hakemus on eurooppapatentin
vaatimusten mukainen, ettd hakemus- ja uutuustutkimusmaksu on maksettu ja ettd hakemuksen
k&&nnds on annettu méérdajassa (EPC 90 artikla). Jos hakemus ei ole kaikkien edelld mainittujen
seikkojen osalta valmis, hakijaa kehotetaan korjaamaan hakemustaan. Jos hakija laiminlyo
korjaamisen, hakemusta ei oteta késittelyyn. Jos taasen kasittelymaksuja ei ole maksettu tai

k&&nndstd annettu madrdaikojen puitteissa, hakemus katsotaan peruutetuksi.



Uutuustutkimuksen tekee uutuustutkimusosasto. Uutuustutkimuksesta tehdaan
uutuustutkimusselonteko, joka annetaan vélittomasti tiedoksi hakijalle (EPC 92 artikla). Hakijalla
on tdméan jalkeen kuusi kuukautta aikaa paattad haluaako han, ettd patenttinakemuksen késittelya
jatketaan. Uutuustutkimuksessa on otettu kantaa myos kasilla olevan keksinndn patentoitavuuteen,

joten hakija saa lisatietoa oman hakemuksensa kannattavuudesta.
2.3. Maiden nimedminen ja hakemuksen julkaiseminen

Hakijan tulee maksaa nimedmismaksut niiden valtioiden osalta, joissa h&dn haluaa hakea patenttia
(EPC 79 artikla). Hakija saa siis valita ne maat, joissa hakee suojaa. Jos hakija haluaa hakea
patenttia kaikissa jasenvaltioissa, se onnistuu maksamalla seitseman nimeamismaksua. T4ma on siis
enimmaismaard maksuja, jotka hakijan tdytyy maksaa. Jos hakija haluaa hakea patenttia vain alle
seitsemassa valtiossa, maksu méaaraytyy naiden valtioiden lukumaaran mukaan. Jos hakija ei erittele
hakemuksessaan ndit4 valtioita, olettamus on, ettd patenttisuojaa haetaan jokaisessa sopimuksen

jasenvaltiossa.

Jasenvaltioiden lisdksi hakijalla on oikeus hakea patenttisuojaa my6s muutamassa muussa valtiossa
eli ns. laajennusvaltioissa®. Talléin hakijan on maksettava niiden osalta erilliset nimedmismaksut.
Hakija voi peruuttaa osan tai kaikki nimeamiset valintansa mukaan aina siihen asti, kunnes patentti
on myonnetty. Valtion nimedaminen katsotaan peruutetuksi Euroopan patenttisopimuksen (90
artikla) mukaan niissa tilanteissa, joissa kyseisen valtion nime&dmismaksua ei ole maksettu
erdpdivadn mennessd. Jos hakija peruuttaa kaikki nime&miset, koko hakemus Kkatsotaan
peruutetuksi. Nimedmismaksuja ei kuitenkaan palauteta hakijalle, vaikka h&n peruuttaisi osan tai
kaikki nime&miset. (EPC 79 artikla)

Eurooppapatenttinakemus julkaistaan sen jalkeen, kun on kulunut kahdeksantoista kuukautta
hakemuksen tekemispéivasta tai etuoikeuspdivasta. Hakija voi kuitenkin pyytdd hakemuksen
alempaa julkaisua ja jos patentti myonnetddn aiemmin kuin edelld mainitussa kahdeksantoista
kuukauden ajassa, hakemus julkaistaan yhtd aikaa eurooppapatenttijulkaisun kanssa. Taméa julkaisu
sisaltdd  patenttiselityksen, patenttivaatimukset, piirustukset, uutuustutkimusselonteon ja

tilvistelman. Kaksi viimeisinta voidaan julkaista myds erikseen. (EPC 93 artikla)

* Oesch — Pihlajamaa (2008), s. 156.



2.4. Patentoitavuustutkimus

Jos hakija paattad pitdd hakemuksensa kasittelyssd, hakemukselle tehdd&n hakijan kirjallisesta
pyynnosta patentoitavuustutkimus. Jos hén ei pyydé patentoitavuustutkimusta, katsotaan hakemus
peruutetuksi. Pyynto tulee esittdd kuuden kuukauden kuluessa uutuustutkimusselonteon julkaisusta
Euroopan patenttilehdessa. Pyyntfaikaa on mahdollista pidentdd hallintoneuvoston toimesta.
Patentin hakija voi pyytd4 patentoitavuustutkimusta jo ennen kuin uutuustutkimusselonteko on
valmistunut. Talloin EPO pyytad hakijaa ilmoittamaan selonteon toimittamisen jalkeen madréajassa
haluaako hén, ettd hakemuksen Kkasittelyd jatketaan. Pyynnon toteutumiseksi on
patentoitavuusmaksu suoritettava. Pyynt0 itsessadn ei ole peruutettavissa. (EPC 94-95 artiklat)

Patentoitavuustutkimuksen suorittaa patentoitavuustutkimusosasto, johon kuuluu kolme teknisté
jasentd (EPC 18 artikla). Jasenet ovat patentoitavan keksinnon alan asiantuntijoita. Suullisen
késittelyn jarjestdminen patentoitavuustutkimusosastolla on mahdollista. Jos
patentoitavuustutkimusosasto toteaa, ettd hakemus tai keksintd ei tdytd yleissopimuksen
vaatimuksia, se pyytéa hakijalta lausuntoa. Jos hakija ei anna lausuntoaan maaréajassa, katsotaan
hakemus peruutetuksi. (EPC 96 artikla)

2.5. Eurooppapatentin myontdminen

Jos hakemus ja keksintd tayttavat yleissopimuksen vaatimukset, patentoitavuustutkimusosasto
myOntd4 eurooppapatentin edellyttéen, ettd soveltamismaarayksen ehdot tayttyvat. Hakemus sen
sijaan hylatdan, jos patentoitavuustutkimusosasto toteaa, ettei hakemus tai keksintd tayté
yleissopimuksen ehtoja. Myonnetyt patentit kuulutetaan Euroopan patenttilehdessd. Kuulutuksen
myotd padtds eurooppapatentin myontdmisesta tulee voimaan. (EPC 97 artikla) Samalla kun
eurooppapatentin myontamisesté kuulutetaan, EPO julkaisee patenttiselityksen, patenttivaatimukset

ja piirustukset Euroopan patenttilehdessa. (EPC 98 artikla)

Eurooppapatentti pitdd kaytannossé sisalldédn usean kansallisen patentin. Jotta kansallinen patentti
tulee voimaan, patentinhakijan tulee hakea patentin voimaanpanoa vielé erikseen kussakin valtiossa,
joiden osalta hakija on maksanut nimedmismaksut. Hakija voi suorittamistaan maksuista huolimatta
olla hakematta patentin voimaanpanoa joko osittain tai kokonaan. Eli han voi halutessaan hakea

patentin voimaanpanoa vain osassa alun perin haetuissa valtioissa. Kuuluttamisesta alkaa kulua



kolmen kuukauden madraaika, jossa ajassa hakijan on haettava patentin voimaanpanoa kussakin
haluamassaan valtiossa. Hakijan tulee tdssa vaiheessa toimittaa kansalliselle patenttiviranomaiselle
sen vaatiessa kyseisen valtion kielelle kaannetyt asiakirjat sekd& maksaa valtion kansalliset
patenttimaksut. Jos hakija laiminlyé néiden tekemisen madréajassa, katsotaan patentti mitattomaksi
kyseisessé valtiossa. (EPC 65 artikla) Suomessa eurooppapatentti katsotaan mitattomaksi, jos hakija
el anna patenttivirastolle maérdajassa suomenkielistd, tai hakijan ollessa ruotsinkielinen,
ruotsinkielistd k&anndsta patenttiasiakirjoista ja suorita julkaisumaksua. Kaanndksen toimittamisen
ja maksujen maksamisen jalkeen patentista kuulutetaan suomeksi ja ruotsiksi.( Patenttilaki 9 b luku
70h 8)

Patentin myontamisen jélkeen hakija saa keksinnélleen suojaa kaikissa hakemissaan valtioissa, jos
hakemuksesta ei ole tehty véitteité tai se on pysynyt voimassa niistad huolimatta. Eurooppapatentilla
on sama vaikutus jokaisessa valtiossa, jossa se on myonnetty ja sitd kohdellaan samoilla ehdoilla
kuin kansallista patenttia. (EPC 2 artikla ja patenttilaki 9 b luku 70 g 8)

Eurooppapatentti on voimassa 20 vuotta hakemuksen tekemispdivéstd. Sopimusvaltiolla on
kuitenkin oikeus pidentdd eurooppapatentin voimassaoloaikaa niilld ehdoilla, joita sovelletaan
kansallisiin patentteihin, kyseiseen valtioon vaikuttavan sotatilan tai siihen verrattavan hatatilan
huomioon ottamiseksi. (EPC 63 artikla)

Patentin hakijalla on oikeus hakea menetetyn méérdajan palautusta. Talloin h&nen tulee 12

kuukauden maaraajassa hakea viranomaiselta etuoikeutta aiemmin jattdmastaan hakemuksesta.’

3. HAKEMUKSEN JAKAMINEN

Yhdelld patenttinakemuksella voidaan hakea patenttia vain yhdelle keksinndlle tai ryhmalle
keksintoja, jotka liittyvét toisiinsa muodostaen yhden yhteisen keksinnéllisen idean (EPC 82
artikla). Hakemus sindnsad voi pitdd sisdlldadn useita patenttivaatimuksia. Vaatimusten tulee
kuitenkin liittya toisiinsa niin, ettd nekin muodostavat yhden yhtendisen keksinndllisen idean. Jos
hakemus kuitenkin pit&4 sisalladn useamman kuin yhden keksinndllisen idean tulee hakemuksesta

poistaa nama ylimaaraiset keksinnot.®

® Oesch — Pihlajamaa (2008), s. 150.
® Oesch — Pihlajamaa (2008), s. 132 ja The European Patent Convention (2003), s. 285.



Hakijan on kuitenkin mahdollista saada suojatuiksi my6s ndma poistetut keksinnot tekemalla niille
kullekin oma patenttihakemuksensa, joita kutsutaan jaetuiksi hakemuksiksi. Eli k&ytdnndssé hakija
voi tehdd useammankin kuin vain yhden jaetun hakemuksen. Jokaiselle keksinndlle, joka
muodostaa itsendisesti yhden keksinndllisen idean, tulee siis tehdd oma hakemuksensa. On toki
mahdollista, ettd hakija joutuu jakamaan edelleen jo kertaalleen jaettua hakemusta, jos ensimmaisté

jaettua hakemusta pidetdén vield liian laajana.

Jokainen jaettu hakemus kulkee saman reitin kuin alkuperdinen hakemus tarkastuksen, tutkimuksen
ja kuuluttamisen kautta mahdolliseen patentin myontdmiseen asti. Eli vaikka alkuperdinen hakemus
olisi jo ohittanut jonkun naist4 vaiheista, joutuu jaettu hakemus silti kdymaan ndma vaiheet lapi.
Hakijan ei kuitenkaan tarvitse enda liittdd mukaan selvitysta etuoikeuspaivést, silla jaettu hakemus
saa silta osin hyddykseen alkuperdiseen hakemuksekseen liitetyt asiakirjat.” Lopputulos eli kaikki
hakemukset yhteensa eivét kuitenkaan saa olla sisalloltaan laajempi kokonaisuus kuin alkuperdinen

hakemus on ollut.

Jaettu hakemus kirjataan tehdyksi samana paivana kuin alkuperdinen hakemus ja se saa hyddykseen
aikaisemman hakemuksen etuoikeuspdivan (EPC 76 artikla). Hakemus voidaan jakaa aina siihen
asti, kunnes se ei ole endd vireilla. Jaettu hakemus on tehtdva aina suoraan EPO:on. Hakemuksessa
saa nimetd vain ne valtiot, jotka on nimetty aiemmassa hakemuksessa eli tdssak&an suhteessa

hakemusta ei saa laajentaa.® Voidaan puhua hakemuksen laajennuskiellosta.

Hakemuksen jakamisella suojataan patentinhakijan intressia. Hanen kannaltaan olisi kohtuutonta,
jos han joutuisi vain luopumaan muista keksinngistddn, jotka on nimennyt patenttinakemukseensa
sen sijaan, ettd han saa hakea niille omaa itsendisté patenttia. Koska jaetulle hakemukselle annetaan
sama hakemuspéiva kuin alkuperéiselle hakemukselle, keksint6d pidetdan uutena, vaikka se on jo

kertaalleen mainittu patenttihakemuksessa ja tullut sitd kautta tunnetuksi.

4. HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN

Patentin hakija voi Kirjallisesti peruuttaa tekeménsa eurooppapatenttinakemuksen kokonaan tai
osittain missd vaiheessa kasittelyd tahansa. Patentinhaltija voi pyytdd patentin osittaista tai

kokonaisvaltaista peruuttamista myds sen myontdmisen jalkeen. Patentin my®ntdmisen jalkeen

" The European Patent Convention (2003), s. 286-287.
8 pihlajamaa (1997), s. 71.
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haettavaa patentin lakkauttamista ké&sitelld&dn tarkemmin jaljempand. Peruutus vaikuttaa
taannehtivasti eli se on voimassa siité lahtien, kun patentti on kuulutettu Euroopan Patenttilehdessa.

Peruutus tulee voimaan kaikissa niissa sopimusvaltioissa, joissa patentti on ollut voimassa.®

Koska eurooppapatentti pitda sisalladan usean kansallisen patentin, on mahdollista, ettd niilla on
keskenddn eri haltijat. T&ssé tilanteessa yksittéisella patentinhaltijalla on oikeus hakea patentin
peruuttamista tai rajoittamista vain jos han on saanut muilta patentinhaltijoilta t4h&dn suostumuksen.
Hénen tulee talloin liittdd muiden patentinhaltijoiden yhteystiedot sekd kirjallinen suostumus
peruuttamis- tai rajoittamishakemukseensa. Hakemuksessa tulee myo6s yksiloida kaikki ne maat,

joissa patentti on voimassa.®

Peruutuksen tulee olla nimenomainen ja yksiselitteinen. Ristiriitaista tai epaselvaa peruutuspyyntta
ei voida kasitella’. Jos on vahankin epaselvas, onko kyseessi peruutus vai ei, tulee EPO:n
tiedustella asiaa hakijalta. Peruutusta ja sen kielellistd asua tulee tarkastella kaikkien saatavilla
olevien tosiseikkojen valossa. Itse peruutuksessa ei tarvitse kuitenkaan kayttdd ilmaisua
“hakemuksen peruutus”. EPO kuitenkin painottaa sité, ettd sen tulee olla taysin varma hakijan
halusta peruuttaa hakemuksensa ennen kuin hakemuksen késittely tosiasiassa lopetetaan, silla

hakijan tekema hakemuksen peruttaminen sitoo hanta.*?

Silloin kun patentinhakija haluaa peruuttaa vain osan patenttivaatimuksistaan, kyse voi olla siitd,
ettd han muokkaa hakemustaan joko vastapuolen tai EPO:n tekemén huomautuksen vuoksi. Tallgin
hakija pyrkii siihen, ettd hdnen patenttinakemuksensa ei endd loukkaisi kolmannen patenttia. Hakija
voi my0s joutua poistamaan osan patenttivaatimuksistaan, koska ne eivat kokonaisuudeltaan
muodosta yhta keksinndllistd ideaa. Talloin hakija voi tehd& niiden osalta edelld kasitellyn jaetun

hakemuksen.*®

Hakijalla on mahdollista vetdd tekemansa hakemuksen peruutus pois vain harvoin. Hanen tulee
talloin nayttaa toteen, ettd kyseessa on ollut vaarinkasitys peruutuksen suhteen ja ettd hakemuksen
peruuttamisen pois vetdmistd on haettu viipymattd. Peruuttamisen pois vetdmisesta ei mydské&én saa
alheutua haittaa yleiselle edulle tai kolmansille. Esimerkiksi Kirjoitusvirhettd patentin

viitenumerossa on pidetty oikeutettuna vaarinkéasityksend ja kun patentin peruuttaminen on vedetty

® http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html.

19 http:/ww.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq. html#answer 10.
! pihlajamaa, 1997, s. 72.

12 Case Law (20086), s. 417.

13 Case Law (2006), s. 419.


http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html.
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer10.
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pois kolmen péivan kuluessa sen tekemisestd, EPO on katsonut, ettei hakemusta ole tosiasiassa
peruutettu™®. Kuitenkin sen jalkeen, kun hakemuksen peruuttamisesta on ilmoitettu Euroopan

Patenttilehdessa, peruuttamista ei voi enaa kumota.™

On siis mahdollista, ettd paddytaan sellaiseen lopputulokseen, ettei hakijalla ole ollut tosiasiallista
tarkoitusta peruuttaa patenttivaatimuksia. Talloin tulee selvittdd hakijan todellinen tarkoitus
peruuttamiselle ja huomioida kaikki olosuhteet. Jos hakijalla on ollut tarkoitus vain poistaa erilliset
keksinndt omaksi jaetuksi hakemukseksi, jotta alkuperdinen patenttinakemus olisi yksi itsendinen
keksinndllinen kokonaisuus, eikd yleinen etu t&stad vaarannu, on mahdollista, ettd jaettu hakemus

myonnetaan sittenkin.*®

Sen sijaan yhdessa tapauksessa, kun hakija oli peruuttanut osan patenttivaatimuksistaan ennen
patentin tutkimista, katsottiin, ettei hdnelld ollut mahdollista saada peruutettua osaa takaisin
vaatimuksiinsa vaitemenettelyssd. Tuomioistuin katsoi, ettd hakija oli nimenomaisesti ja
yksiselitteisesti peruuttanut alkuperaisen véitteen ja oleellisen osan patenttiselityksesta.'” Toisessa
tapauksessa patentinhakija oli peruuttanut osan patenttivaatimuksistaan ja unohtanut ilmoittaa
samalla, ettd hdnelld oli tarkoituksena tehda néistd vaatimuksista oma erillinen jaettu hakemus.

Tutkintajaosto kieltaytyi antamasta hakijan pyynnosta hakea jaettua hakemusta®®.

5. PATENTISTA LUOPUMINEN

Patentin haltija voi katsoa joissain tilanteissa tarkoituksenmukaisemmaksi luopua kokonaan
patentistaan kuin esimerkiksi vastata kilpailijan nostamaan loukkauskanteeseen. Patentin hyoty voi
olla yritykselle niin vahdinen, ettd keksinnon kayton salliminen kilpailijoille on pienempi menetys
kuin mit4 esimerkiksi oikeudenk&ynnin seurauksena olisi vaarassa menettdd rahallisesti ja
ajallisesti. Toisaalta patentti voi suojata keksintod, josta ei ole yritykselle enda hyotyéa esimerkiksi
yrityksen toisen patentoidun keksinnon taikka muun uuden teknologian korvatessa vanhalla

patentilla suojatun keksinndn tarkoituksen.

14 Decision of the Legal Board of Appeal, J 10/87.

15 Case Law (2006), s. 417.

18 Decision of the Technical Boards of Appeal T 910/92.
7 Decision of the Technical Boards of Appeal, T 61/85.
'8 Decision of the Legal Board of Appeal, J 15/85.
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Patentin haltija voi luopua patentistaan ensinndkin jattamalla vuosittaiset patenttimaksut
maksamatta. Mikali patentinhaltija jattaa vuosimaksut maksamatta patentti raukeaa.’® Kun patentti
on rauennut, patentin aikaisemmin suojaama keksinté on kaikkien hyddynnettavissé. Patentti
raukeaa sen maksuvuoden paattyessd, jota koskeva vuosimaksu on viimeksi maksettu.?’ Patentin
rauettua samalle keksinndlle ei voi hakea uudelleen patenttia: keksintd on menettanyt

uutuusvaatimuksensa.

Toiseksi patentinhaltija voi luopua patentistaan tekemalld Euroopan patenttivirastoon pyynnon
patentin lakkauttamiseksi. Euroopan patenttisopimuksen viimeisin uudistus tuli voimaan vuonna
2007. Talloin sopimukseen liséttiin artiklat 105a - 105c, jotka koskevat patentin lakkauttamista ja
rajoittamista. Sopimuksen 105a artiklan mukaan eurooppapatentin haltijan pyynndstéd patentti
voidaan lakkauttaa. Pyynt0d koskeva hakemus tehd&&n Euroopan patenttivirastoon, jonka
internetsivuilta on saatavissa erityinen lomake (request for limitation or revocation of a European

patent) hakemuksen tekemiseen.

Toimenpiteestd on maksettava maksu, jonka suorittamisen jalkeen hakemus vasta katsotaan
tehdyksi. Lakkauttamis- ja rajoittamishakemuksen tekemisté rajoittaa kuitenkin se, ettei hakemusta
voi tehdd niin kauan kuin eurooppapatenttia koskeva véitemenettely on vireilla. Paatoksen
hakemuksen johdosta tekee patentoitavuustutkimusosasto Euroopan patenttisopimuksen

soveltamismaarayksen 91 sddnndn mukaisesti.

Hakemuksen lahettdmisestd ja maksun suorittamisesta ei seuraa automaattisesti eurooppapatentin
lakkaaminen, vaan patentoitavuustutkimusosasto tutkii ensin, tayttyvatké soveltamismaarayksissé
tarkoitetut edellytykset eurooppapatentin lakkauttamiselle (EPC 105b artikla). Mik&li Euroopan
patenttivirasto katsoo eurooppapatenttia koskevan rajoittamis- tai lakkauttamispyynnon tayttavan
nama edellytykset, eurooppapatentti lakkaa. Muutoin pyynté hylatdédn. (EPC 105b artikla)
Kéytanndssa soveltamisméarayksissé on saddelty tarkemmin l&hinna rajoittamispyynndn tutkimista
ja edellytyksid hyvéksya rajoituspyyntd. Euroopan patenttisopimuksen soveltamisméarayksissa
méaaratadankin  yksinomaan lakkauttamista koskien 95 sdanndssd ettd, jos patentin
lakkauttamispyyntd on hyvéksyttava, patentoitavuustutkimusosaston on padtoksen tehtydan

informoitava hakijaa paatoksesta.

19 Oesch - Pihlajamaa (2008), s. 124.
20 pihlajamaa (1997), s. 84.
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Eurooppapatenttia koskeva rajoittamis- tai lakkauttamisp&atds on voimassa kaikissa niisséa
sopimusvaltioissa, joihin eurooppapatentti on myonnetty (EPC 105b artikla). Rajoittamista taikka

lakkauttamista ei siten voi kohdistaa vain osaan sopimusvaltioita®'.

Euroopan patenttisopimuksen 105b artiklan mukaan eurooppapatentin lakkauttamispyyntd tulee
voimaan siitd pdivasta lukien, jona se julkaistaan Euroopan patenttilehdessd, mutta paatos vaikuttaa
Euroopan patenttisopimuksen 68 artiklan mukaisesti siten, ettd patentin katsotaan olleen
hakemuksen jattamisesta lahtien vailla eurooppapatentin nauttimia oikeuksia.?? Lakkautettua

patenttia ei voida patentoida uudelleen.

6. VASTUSTUSMENETTELY

Viite- ja vastustusmenettelylld®® tarkoitetaan menettelyd, jossa kuka tahansa voi tehda viitteen
julkaistua patenttia vastaan ja siten saattaa patentin voimassaolon uudelleen tutkittavaksi.
Vaitemenettely on hallinnollinen prosessi, joka seuraa Vvélittomasti patentin  myontamista.
Vaitemenettely ei kuitenkaan ole jatkoa hakemusmenettelylle, vaan itsendinen prosessi, jonka
paatteeksi vadrin myonnetyn patentin suoja-alaa voidaan rajoittaa taikka patentti kumota kokonaan.
Prosessin itsendisyyden vuoksi esimerkiksi asiakirjat, jotka ovat olleet hakemusvaiheessa osa
késittelyd, eivat automaattisesti ole o0sa prosessia vaitemenettelyssd, vaikkakin tallaisiin

asiakirjoihin olisi jopa viitattu vaitteen alaisessa patentissa.?*

Vaitemenettelyn osapuolina ovat vastakkaiset intressit omaavat tahot. Prosessin osapuolille
vditteentekijalle ja patentin haltijalle, on taattava tasa-arvoisesti oikeudenmukainen kohtelu.
Prosessista tulee kahdenvélinen valittomasti, kun vaiteilmoitus on jatetty. Euroopan patenttiviraston
soveltamismaardysten 79 saantd nimenomaan edellyttdg, etté véiteosasto informoi véiteilmoituksen
tekemisesté ja vireilld olosta patentin haltijaa ja, mikali vaiteilmoituksia tehdaan useampi, kaikkia

asianosaisia on informoitava samanaikaisesti.

1 \www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/fag.html#answer11.

22 \www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/fag.html#answer11.

2 Terminologisesti véite- ja vastustusmenettely tarkoittavat tdssa samaa. Kdytamme termeja rinnakkain.
2 Rodés — Demangue — Dimopoulos etc. (2006), s. 531 - 532.


http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer11.
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer11.
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Euroopan patenttisopimuksen 101 artiklassa madarataan, ettd véiteosaston tulee kasittelyn aikana
pyytad asianosaisia, niin usein kuin on tarpeen, antamaan lausuntonsa toisen osapuolen tai

vaiteosaston asiaa koskeviin lausuntoihin.

Euroopan patenttisopimuksen 99 artiklan mukaan jokaisella on mahdollisuus tehd& vaite Euroopan
patenttivirastolle yhdeksédn kuukauden madréajassa patentin myontamispaatoksen julkaisemisesta
Euroopan patenttilehdesséd. “Jokaisella” tarkoitetaan tdssd yhteydesséd niin luonnollisia kuin
oikeushenkilgitakin: sill tarkoitetaan yleisoa laajasti. Oikeus on kuitenkin rajattu sopimusvaltioissa
asuville luonnollisille henkildille ja paatoimipaikkaansa sopimusvaltioissa pitéville yrityksille. Sen
vuoksi sopimusvaltioiden ulkopuolisten on toimittava Euroopan patenttisopimuksen 133 artiklan
mukaisesti ammattimaisesti toimivan asiamiehen valitykselld vaitettd tehtdessd. Huomionarvoista
on, ettei ole riittdvad vain nimetd asiamiestd, vaan asiamiehen tulee tehda vaiteilmoitus omissa

nimissaan.?

On luonnollista, ettei patentinhaltija voi tehdd véiteilmoitusta koskien omaa hakemustaan.
Oikeustilan vahvistavia oikeustapauksia kuitenkin I6ytyy?®. Niin sanotun bulvaanin kayttaminen
vaditemenettelyssa ei ollut aikaisemmin sallittua, mutta vallitsevan oikeuskéytdnnén mukaan
“asiamiehen” kayttd on Il&dhtokohtaisesti sallittua, kunhan tarkoituksena ei ole kiertdd lakia
esimerkiksi kayttamalla epapatevad edustajaa®’. Lisaksi useat luonnolliset henkilot ja/tai
oikeushenkilot voivat tehdd yhteisen vaiteilmoituksen ja maksaa vain yhden vaitemaksun.
Vaitteentekijoiden tulee talloin toimia yhteisymmarryksessé prosessin aikana. Véitteentekijoihin ei
voi yhtyd jalkeenpdin, mutta alkuperdiset ryhmanjésenet voivat vetdytyd véitteentekemisest.

Ryhméa muodostuu talléin jaljelle jaaneista vaitteentekijoista.”®

Samoin kuin patentin lakkauttamishakemuksen kohdalla my0s vaite katsotaan tehdyksi vasta kun
vaitemaksu on suoritettu (EPC 99 artikla). VVaitemaksu tulee suorittaa yhdeksan kuukauden kuluessa
patentin hyvaksymisen julkaisemisesta, koska muutoin hakemusta ei edes tutkita. Vaitemaksu
palautetaan, mikali sitd ei ole maksettu ajallaan, koska talloin ei ole laillista perustetta peri

maksua®.

% Giinzel (2003): Teoksessa “The European Patent Convention: a commentary Volume 2: Procedural Patent Law -
Acrticle 90 to Article 178”, Opposition procedure, s. 95.

%6 Kts. EPO G 01/84-0J 1985, 299-Mobil Oil ja EPO G 9/93-0J 1994, 891 Peugeot and Citroen.

2" Muir - Brandi-Dohrn — Gruber (2002), s. 231.

%8 Giinzel (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Acrticle 90 to Article 178”, Opposition procedure, s. 97.

% Giinzel (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Acrticle 90 to Article 178", Opposition procedure, s. 103.
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Mitatointihakemuksen tekevan asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi Euroopan patenttivirastossa
on otettu tulkintakannaksi se, ettd mikali vaitemaksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan, mutta
kyse on méaérallisesti pienestd summasta, hakemus katsotaan silti jatetyksi. Oikeuskaytdnndssa on
katsottu, ettd pienena summana pidetaan 10 % koko maksusta®. Toisessa tapauksessa®!, tapauksen
erityisolosuhteista johtuen, jopa 20 %:n puute suorituksessa katsottiin véhaiseksi. Euroopan
patenttivirasto ei ole velvollinen muistuttamaan osapuolta véitemaksun taikka muiden maksujen
suorittamisesta. Vaitteentekijan on siis itse huolehdittava prosessin kannalta vélttdméattomien

maksujen suorittamisesta.

Vaitemenettely koskee kaikkia niitd sopimusvaltioita, joissa eurooppapatentti on saatettu voimaan.
Vaitettd ei voi siten kohdistaa vain osaan sopimusvaltioita. Tosiasiallisesti vaitemenettelylla voi olla
kuitenkin erilaiset vaikutukset eri sopimusvaltioissa johtuen erilaisesta kansallisesta
lainsaddannostd, varsinkin niissa tilanteissa, joissa koko patentin voimassaolo ei ole tutkinnan
alla.®® On kuitenkin selvaa, etta mikali vaitemenettely johtaa siihen, etta eurooppapatentti kumotaan

kaikilta osiltaan, patentti ei ole en&& voimassa misséan sopimusvaltiossa.

Euroopan patenttisopimuksen 100 artiklan mukaan véite voi perustua kolmeen vaihtoehtoiseen,
mutta ei toisiaan poissulkevaan seikkaan: (1) patentin kohde ei ole patentoitavissa
patentoitavuusedellytysten (52-57 artiklojen) mukaan, (2) keksintd ei k&y niin selvasti ja
taydellisesti ilmi eurooppapatentista, ettd alan ammattimies voi sen perusteella kéyttdd keksintoa,
(3) patentti kasittad sellaista, mik& ei ole ilmennyt patenttihakemuksesta sité tehtdessa taikka, jos
patentti on myonnetty jaetulle hakemukselle tai uudelle hakemukselle 61 artiklan mukaisesti ja
patentti kasittd4 sellaista mika ei ole ilmennyt aikaisemmin tehdystd hakemuksesta. Mikali vaite
hyvaksytaan tutkittavaksi, véiteosasto tutkii toteutuuko vahintdan yksi 100 artiklan véiteperusteista.
Jos vaiteosasto toteaa, ettd yksi taikka useampi véiteperuste toteutuu, muodostuu eurooppapatentin
voimassapysymiselle este ja eurooppapatentti kumotaan. Muutoin véite hylatdan ja patentin

voimassaolo sailyy.

Patentin haltija voi prosessin kuluessa muuttaa patenttivaatimuksiaan. Jos vaiteosasto katsoo, ettd

patentinhaltijan tekemét muutokset huomioiden patentti ja siind esitetty keksinto tayttdd Euroopan

%0 Decision of the Legal Board of Appeal J 11/85, OJ 1986.

%! Decision of the Technical Boards of Appeal, T 290/90 (OJ 1992, 368).

%2 Giinzel (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Acrticle 90 to Article 178”, Opposition procedure, s. 103.

% Giinzel (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Acrticle 90 to Article 178”, Opposition procedure, s. 104.
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patenttisopimuksen vaatimukset, sen tulee pysyttdd patentti voimassa muutoksineen, mutta jos
patenttisopimuksen vaatimukset eivat tayty, vaitteen kohteena oleva patentti on kumottava (EPC
101 artikla). Muutettu patentti julkaistaan uudelleen mahdollisimman pian sen jélkeen, kun

vaitemenettelypaatds on julkaistu Euroopan patenttilehdessa (EPC artikla 103).

Siltd osin kuin hakemus ja sitd seuraava patentti on kumottu vaitemenettelyssd, sen katsotaan olleen
alusta lahtien vailla Euroopan patenttisopimuksen 64 ja 67 artiklassa madriteltyja oikeuksia (EPC
68 artikla). Muutettu patentti on voimassa alkuperdisilta osiltaan vain siltd osin, kuin siihen ei ole

tehty muutoksia®.

7. VALITUSMENETTELY VALITUSLAUTAKUNNISSA

Euroopan patenttivirastoa koskevissa Euroopan patenttisopimuksen artikloissa on s&éadetty
jokaiselle  osastolle  omat  tehtdvat:  vastaanottojaoston (EPC 16  artikla) ja
patentoitavuustutkimusosaston (EPC 18 artikla) tehtavid on kasitelty jo edelld. Véiteosastot
vastaavat nimensa mukaisesti eurooppapatentteja vastaan tehtyjen vaitteiden tutkimisesta (EPC 19
artikla) ja oikeudellinen osasto vastaa paatoksistd, jotka koskevat merkintdjen tekemista Euroopan
patenttirekisteriin sek&d ammattimaisesti toimivien asiamiesten merkitsemisesta luetteloon ja heidan
luettelosta poistamista (EPC 20 artikla). Lueteltujen osastojen pé&atoksistd voidaan valittaa
valituslautakunnalle (EPC 106 artikla). Euroopan patenttiviraston osastoista valitusoikeus ei koske
ainoastaan uutuustutkimusosastoa, koska sen tehtdvana on tutkimusraporttien luonnostelu eiké se

tee varsinaisesti itsenaisia paatoksia, joista voisi valittaa.*

Kuten véitemenettely myds menettely valituslautakunnissa on erillinen ja itsendinen prosessi ja
valituslautakunta antaa asiassa erillisen sitovan padtoksensd. Sen wvuoksi niihin seikkoihin ja
vaatimuksiin, joihin halutaan vedota valituslautakunnassa, on vedottava nimenomaisesti, koska

muutoin ne jaavat huomiotta: valitusmenettelyn laajuus maarittyy juuri valituksen perusteella.*®

% Giinzel (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Acrticle 90 to Article 178", Opposition procedure, s. 167.

% Joos (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Avrticle 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 194,

% Rodés — Demangue — Dimopoulos etc. (2006), s. 594.
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Euroopan pantenttisopimuksen 106 artiklan ensimmaisen kohdan mukaan valituksen tekemisell4 on
lykkaava vaikutus, jolla tarkoitetaan oikeudellisen valituslautakunnan® mukaan sité, etté valituksen
alainen paatos ei ole sitova ennen kuin valitus on kasitelty: muutoin valitus olisi vailla merkitysta.
Lykkaava vaikutus ik&én kuin ”jaadyttad” valituksen alaisen paatoksen taytantbonpanon, mutta se ei
kuitenkaan tarkoita sitd, ettd paatds olisi peruutettu. Valituslautakuntahan voi lopulta pysyttaa

ensimméisen asteen paatoksen.*®

Valitusoikeus on nimenomaan silla osapuolella, jolle p&&tds on vastainen. Muut kasittelyn osapuolet
ovat kuitenkin oikeutettuja olemaan valituskasittelyn asianosaisia (EPC 107 artikla). Muut prosessin
asianosaiset ovat valitusprosessin asianosaisia, vaikka he eivat olisi itse jattdneet valitusta
késiteltdvéksi. Muissa prosesseissa Yyleisen periaatteen mukaisesti kaikki joiden oikeuteen,
velvollisuuteen taikka etuun p&&tds vaikuttaa, ovat prosessin asianosaisia. Periaate on vaikuttanut
my0s valitusmenettelyd koskevaan séd&dokseen. Esimerkiksi tapauksessa T 643/91 véitteentekija
A:n valitusta ei hyvéksytty tutkittavaksi. Vditteentekija B puolestaan teki hyvaksytyn valituksen
valituslautakunnalle. Véitteentekija A:n katsottiin kuitenkin my6s olevan tutkittavaksi hyvaksytyn
valituskasittelyn asianosainen. Tapauksessa T 898/91 katsottiin puolestaan, etté véitteentekija, jonka
vdite oli todettu tutkittavaksi kelpaamattomaksi, eik& vditteentekija ollut valittanut tésté
vaiteosaston padtOksestd, ettd han ei ollut asianosainen patentinhaltijan toimesta alkaneessa
valitusasiassa. Mikali yritys puretaan ja se menettdd oikeushenkilon statuksensa, yritys menett&é
kelpoisuutensa olla prosessin asianosainen. Mikéli tallainen yritys on asiassa alkuperdinen valittaja,
valitusmenettely raukeaa. Kuitenkaan yrityksen konkurssista ei seuraa  valittomasti

valitusmenettelyn raukeaminen.®

Valitus on tehtévé kahden kuukauden kuluessa paatoksen tiedoksisaannista ja se katsotaan tehdyksi
vasta, kun valitusmaksu on suoritettu (EPC 108 artikla). Patentin haltijan hakemuksesta maaraaika
voidaan kuitenkin palauttaa. Lisdksi valittajan on maariteltdva valitusajan kuluessa valituksen
laajuus valttydkseen valituksen mitattomyydeltd. Valitusajan kuluessa on siten suoritettava niin

valitusmaksu kuin maariteltava valituksen laajuus, jotta valitus olisi muodollisesti hyvaksyttava.*°

Lausunto valituksen perusteista on annettava puolestaan neljdn kuukauden kuluessa paatoksen

tiedoksiannosta (EPC 108 artikla). Valituksen sisallosta ja perusteiden siséllostd on maaréatty

¥ Decision of the Legal Board of Appeal, J 28/94 (OJ 1995, 742).
%8 Rodés — Demangue — Dimopoulos etc. (2006), s. 594 — 595.

% Rodés — Demangue — Dimopoulos etc. (2006), s. 596 — 597.

%0 Muir - Brandi-Dohrn — Gruber (2002), s. 256 — 257.
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soveltamisméaarayksessa 99. Maarayksen mukaan perusteiden sisaltoon sovelletaan soveltuvin osin
soveltamismaarayskokoelman Il osan madrayksiad  patenttinakemuksen sisallostéa.

Patenttihakemuksen sisaltda on kasitelty tarkemmin edelld.

Oikeuskéytanndssa on todettu, ettd valituksen perusteiden tulisi eritelld ne juridiset ja tosiasialliset
syyt, joihin paatds on perustunut. Argumentit tulee esittéd4 selvasti ja johdonmukaisesti, jotta muut
asianosaiset ymmartéisivat vaivatta miksi paatostd pidetédan vaarand. Myos ne oikeustosiseikat,
joille valitus perustuu, on esitettava selvasti siten, ettei muiden asianosaisten tarvitse tehdd omia
tutkimuksia selvittadkseen valituksen perusteita. Viittaukset viimeaikaiseen kehitykseen
kirjallisuuden avulla ovat sindnsd sallittuja, mutta ne eivat pelkastdadn ole riittdva peruste

valitukselle. Periaate on mydhemmin vahvistettu useissa valituslautakuntien paatoksissa.**

Valituksenalaisen pé&atoksen tehnyt osasto voi kuitenkin vield ennen asian siirtoa
valituslautakunnalle oikaista paatoksensd, jos se katsoo, ettd valitus voidaan ottaa tutkittavaksi ja
oikaisulle on hyvét perusteet (EPC 109 artikla). Oikaisumenettely voi olla tarpeen tilanteissa, joissa
valituksen perusteet ovat merkittavia ja tilanne vaatii nopeaa paatdksentekoa.”” Euroopan
patenttiviraston pé&&johtajan antaman ohjeistuksen mukaan muun muassa seuraavissa tilanteissa
oikaisumenettely on tarpeen. Ensinnékin, jos ensimmaéisen asteen instanssi ei ole ottanut huomioon
riittdvalla tavalla kaikkea materiaalia, joka on ollut paatoksenteon aikaan saatavilla. Toiseksi, jos
osasto ei ole vastaanottanut kaikkea madréajassa toimitettua materiaalia ja se johtuu Euroopan
patenttivirastossa tapahtuneesta virheestd. Kolmanneksi, jos padtds on sindnsé oikea, mutta hakija
esittdd uusia todisteita ja neljanneksi, jos hakija tekee lisdyksid hakemukseensa ja lisdykset

muuttaisivat jo annetun paatoksen sisaltoa.*

Oikaisua ei voida kayttad, mikali valituskasittelyssé on useampi kuin yksi asianosainen (EPC 109
artikla) eli oikaisumenettely on mahdollista vain niin sanotuissa ex parte prosesseissa.
Lahtokohtaisesti vastaanottojaoston, oikeudellisen osaston ja patentoitavuusosaston paatokset
kohdistuvat vain yhteen asianosaiseen, jolloin oikaisumenettely soveltuu, mutta poikkeuksiakin on.
Oikaisumenettely on mahdollinen myds tilanteissa, joissa useampi taho on jarjestaytynyt yhdessa
esimerkiksi patentinhakijoiksi. Heidan tulee kuitenkin olla asioista yksimielisid. Oikaisumenettely

ei ole puolestaan mahdollinen tapauksissa, joissa valituksenalainen pé&atds koskee asiaa, johon

*! Rodés — Demangue — Dimopoulos etc. (2006), s. 621.

%2 Rodés — Demangue — Dimopoulos etc. (2006), s. 627.

*® Joos (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Acrticle 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 234 — 235.
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tarvitaan kolmannen osapuolen suostumus. Tdllaisia tapauksia ovat esimerkiksi vaatimus oikaista
merkintd keksijastd ja prosessin keskeyttdmispyynnot. Vastustusmenetettelyd koskevaa péatosté ei

voida mydskaan prosessin luonteen vuoksi oikaista.**

Mikali valitusta ei ole hyvaksytty osastossa kahden kuukauden kuluessa valituksen perustelujen
vastaanottamisesta, valitus on siirrettdva viipymatta valituslautakunnalle, eik& valitukseen saa liittd4
sen asiasisaltoon koskevia huomautuksia (EPC 109 artikla). Mikali osasto ei siirrd asiaa
madréajassa valituslautakunnan kasiteltdvaksi, siitd ei seuraa Kkuitenkaan mitddn erityisia
seuraamuksia. Osasto vain menettdd kelpoisuutensa tehda asiassa oikaisun, jos se ei ole tehnyt

paatdsta asetetussa maaraajassa. *

Valitusmaksu voidaan palauttaa harkinnanvaraisesti, jos paatds on oikaistu oikaisumenettelyssé tai
valituslautakunta on hyvaksynyt valituksen ja maksunpalautus on oikeudenmukaista EPO:n
olennaisen menettelyvirheen vuoksi taikka, jos valitus on peruutettu ennen valitusperusteiden
antamista ennen perusteiden antamisen maardajan paattymistd. Paatoksen maksun palauttamisesta
tekee se osasto, jonka padtoksestd on valitettu, jos osasto oikaisee aikaisemman padtoksensé
valituksen johdosta mad&rdajassa. Muutoin valitusmaksun palauttamisesta paattaa valituslautakunta.

(soveltamismé&ardys 103 s&anto)

Jos valitus voidaan ottaa kasiteltdvaksi, valituslautakunta tutkii soveltamisméardaysten mukaisesti
onko valitus hyvéksyttavissd (EPC 110 artikla). Soveltamismadrayskokelman 100 ohjes&annon
kohdan yksi mukaan valitusmenettelyyn sovelletaan, jos muuta ei ole maaratty, samoja saannoksia
kuin menettelyyn osastoissa. Ohjesddnndn toisen ja kolmannen kohdan mukaan valituslautakunnan
tulee niin usein kuin on tarpeen pyyt4da asianosaisia lausumaan toisen asianosaisen taikka
valituslautakunnan lausuman johdosta ja, mikali asianosainen ei vastaa lausuntopyyntdéon
valituslautakunnan asettamassa mé&éardajassa, Vvalitus katsotaan peruutetuksi. Sen vuoksi
asianosaisten tulee olla hyvin tarkkoja siitd, etteivat madraajat epahuomiossa mene umpeen ilman

toimenpiteita.

Valituslautakunnalla on p&atosta tehdesséan valtuudet joko ratkaista asia itse taikka palauttaa asia
asianomaiselle osastolle lisatutkimusta varten. Mikali valituslautakunta péatyy jalkimmaiseen

vaihtoehtoon, asianomainen osasto on sidottu valituslautakunnan paatoksen perusteisiin siltd osin

* Joos (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Avrticle 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 233.
** Joos (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Avrticle 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 237.
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kuin ne koskevat samoja seikkoja. (EPC 111 artikla) Asia voidaan palauttaa asianomaiselle
osastolle muun muassa seuraavilla perusteilla: (1) asia siirretdan lisatutkimuksia varten, (2)
ensimmaisessa instanssissa on tapahtunut menettelyvirhe, (3) valitusasia perustuu olennaisilta osin
uusiin todisteisiin, (4) osasto ei ole ottanut kaikkia patentoitavuuteen liittyvid seikkoja huomioon,
taikka (5) jos patenttivaatimuksiin on tehty merkittavia muutoksia.*®

Yhdenmukaisen lainsoveltamisen varmistamiseksi taikka tarkean oikeudellisen kysymyksen
ratkaisemiseksi valituslautakunnan on joko omasta aloitteestaan tai valituskasittelyn osapuolen
pyynnosta siirrettdva asia laajennetun valituslautakunnan paéatettdvaksi. Mikali asianosainen on
pyytanyt asian siirtoa laajennetulle valituslautakunnalle ja valituslautakunta p&attad, ettei asian
siirtdmiseen ole syytd, valituslautakunnan on perusteltava kyseinen p&&atds lopullisessa
paatoksessaan (EPC 112 artikla). L&htokohtaisesti valituslautakunnat kieltdytyvét aina asianosaisen
pyynnosta siirtdd asia laajennetun valituslautakunnan kasiteltavaksi, jos asiaa koskeva aikaisempi
kaytantd ei ole ristiriitaista ja valiokunta ei nde syytd poiketa vallitsevasta kaytannosta*’. Myds
Euroopan patenttiviraston padjohtaja voi saattaa oikeuskysymyksen laajennetun valituslautakunnan
paatettavaksi, mikali kaksi valituslautakuntaa on tehnyt samaa asiaa koskevat erilaiset paatokset
(EPC 112 artikla).

Oikeuskéytannon mukaan siirto voidaan tehdd koskien yksittdisida Kkysymyksid, ei koko
valituksenalaista asiaa koskien. Jotta tietyn kysymyksen siirto laajennetulle valituslautakunnalle
olisi mahdollinen, koko valitusasian tulee olla hyvaksytty kasiteltdvaksi. Periaate ei kuitenkaan
sovellu tapauksissa, joissa siirrettavanéd oleva kysymys koskee valituksen tutkittavaksi ottamista
ylip4ansa. Riittdva peruste siirtdd asia laajennetulle valituslautakunnalle ei ole, muun muassa se,

etta asiasta ei ole aikaisempaa oikeuskaytantoa, taikka, etta asia koskee tilapaisesti saadettya asiaa.*®

EPC 2000 uudistuksessa Euroopan patenttisopimukseen lisattiin uusi 112a artikla, joka koskee
laajennetulle valituslautakunnalle esitettdvad tarkastuspyyntéd. Sen mukaan valituské&sittelyn
osapuoli, jolle valituslautakunnan pé&&tos on ollut vastainen, voi tehdéd paatoksesta tarkastuspyynnon
laajennetulle valituslautakunnalle. Tarkastuspyynnon voi esittdd viidella eri perusteella: (1)
valituslautakunnan jasen on osallistunut paatoksen tekemiseen esteellisyys- tai jadvisaannosten

vastaisesti, (2) valituslautakunnassa on ollut mukana henkild, jota ei ole nimetty valituslautakunnan

%6 46 Joos (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law -
Acrticle 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 263 — 265.

*" Rodés — Demangue — Dimopoulos etc. (2006), s. 638.

“8 Rodés — Demangue — Dimopoulos etc. (2006), s. 637 — 638.
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jaseneksi, (3) kaésittelyssd ei ole noudatettu padtdsten perusteita koskevia sd&nnoksia, (4)
menettelyssd on tapahtunut soveltamismaarayksissa madritelty muu olennainen menettelyvirhe,
taikka (5) paatokseen on voinut vaikuttaa soveltamisméardysten mukaisesti todettava rikollinen

teko.

Mikali pyyntd perustuu edelld esitettyihin 1 — 4 kohtiin, pyyntd on tehtavd kahden kuukauden
kuluessa valituslautakunnan paatoksen tiedoksi antamisesta ja pyynnon perustuessa kohtaan 5,
pyyntd on tehtdva kahden kuukauden kuluessa rikollisen teon toteamisesta, mutta viimeistdan
viiden vuoden kuluessa valituslautakunnan pé&éatoksen tiedoksiannosta. Pyynt0 katsotaan tehdyksi

vasta, kun sdadetty maksu on suoritettu. (EPC 112a artikla)

8. LOPPUYHTEENVETO

Suomalaiset yritykset ja yhteisot ovat véhentdneet kotimaisten patenttien hakemista vuodesta 2000
ldhtien. Vuonna 2000 tehtiin 1898 kotimaista patenttihakemusta, kun taasen vuonna 2007
hakemuksia tehtiin vain 1349.*° Osaksi tama muutos selittynee mahdollisuudella hakea
eurooppapatenttia. Suomalaiset ovat omaksuneet eurooppapatentin osaksi tehokasta keksinnon
suojaamista. Eurooppapatenttia kannattaa kuitenkin hakea vain silloin, kun keksinté on laajemman

kuin vain kotimaisen suojan tarpeessa.

Eurooppapatentin hakeminen ei periaatteessa ole vaikeampaa kuin kotimaisen patentin hakeminen.
Kalliimpaa ja tyolddmpad se kuitenkin on. Kdanndskustannukset saattavat nousta loppuvaiheessa
suuriksi, varsinkin jos patenttia haetaan moneen eri maahan. Paikallisten maksujen suuruudesta
riippuen, myos kansallisten patenttivirastojen kasittelymaksut ovat kokonaisuudeltaan suurehko
menoerd. Kuitenkin, jos keksintd on arvoltaan suuri, suojantarve on laaja ja eurooppapatentti
mahdollistaa tehokkaan ja suoran tien suojan hakemiseen. Eurooppapatenttia taydentda

kansainvélisen patentin eli PCT:n hakeminen, jolloin suojattavia kohdemaita on vielédkin enemman.

Eurooppapatentin yhtend piirteend on sen muodostama kokonaisuus ja yhtendisyys jasenvaltioissa.
Jos patentti peruutetaan yhdessa valtiossa, katsotaan se peruutetuksi kaikissa valtioissa. Jos patentti
kumotaan vdéitemenettelyssa yhdessd valtiossa, katsotaan se kumotuksi kaikissa valtioissa.

Patentinhaltijan kannalta tamé& on suuri riski, silla hdnelld saattaa yhtend paivand olla usean maan

** http://www.stat. fi/til/pat/2007/pat_2007_2008-10-30_tie_001_fi.html.


http://www.stat.fi/til/pat/2007/pat_2007_2008-10-30_tie_001_fi.html.
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kattava patenttisuoja ja seuraavana péivand hanelld ei ole maksamistaan suurista
patenttikustannuksista huolimatta yhtdan patenttia voimassa. Yhtendisyys on kuitenkin perusteltua
sen tahon kannalta, jonka patenttia loukataan. Hé&nelld on té&lloin k&ytdssdadn tehokas

puolustautumiskeino patentin loukkauksia vastaan.

Kaiken kaikkiaan eurooppapatentti on ollut tervetullut uutuus perinteiseen maakohtaiseen
patenttijarjestelméan. Se antaa patentinhakijalle mahdollisuuden saada kerralla laajaa suojaa
keksinndlleen yhdelld ainoalla hakemuksella. Eli kokonaisuudeltaan eurooppapatentti on toimiva

kokonaisuus ja suomalaiset ovat ottaneet sen avosylin vastaan.
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