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Defensor Legis N:o 5/2007

PATENTIN SUOJA-ALASTA - SUUNTAVIIVA-AJATTELUN NOUSU
JA TUHO?!

(Uber den Schutzbereich des Patents — Aufstieg und Untergang
des Richtlinien-Denkens)

1 Johdanto

Patentilla tarkoitetaan keksijélle hakemukses-
ta myonnettyd yksinoikeutta médrdajan kieltdd
muilta keksintonsd ammattimainen hyviksikayt-
to. Patentti suojaa sen keksinnon (tai ne keksin-
not), joka (jotka) on médritelty patenttivaatimuk-
sissa. Keksinnon selitystd voidaan kidyttdd apuna
vaatimusten tulkinnassa. Tdmi muodostaa paten-
tin suoja-alan.

Patenttihakemus muodostuu pédasiallisesti
selityksesti, jossa kuvataan keksinnén ongelma-
ratkaisu tunnettuun tekniikkaan nidhden ja esi-
tetddn keksinnon yksityiskohtaisia esimerkkeja
tai sovellusmuotoja, patenttivaatimuksista ja tii-
vistelmisti. Patenttivaatimus méadrittelee keksin-
non patenttisuojan laajuuden (Art. 69 EPC, PatLL
39 §), kun taas selityksen keskeiseni tarkoituk-
sena on kuvata keksintd niin selvisti, ettd alan
ammattimies pystyy sen perusteella kdyttamiin
tai toteuttamaan mdidritellyn keksinnon (Art. 83
EPC, PatL 8.2 §). Selitykselld siis vain selven-
netddn, mitd patenttivaatimus tarkoittaa, miten
keksint6 toimii ja miten se eroaa tunnetusta tek-

niikasta. Varsinainen suojavaatimus esitetdin kui-
tenkin nimenomaan patenttivaatimuksessa.

Suoja-alan, uutuuden ja keksinnollisyyden
kannalta patenttivaatimus on patenttiasiakirjan
olennaisin ja tirkein osa. Vaatimuksessa ilmais-
taan tarkasti, mihin yksinoikeus halutaan. Muille
tahoille, kuten kilpailijoille, vaatimus antaa tie-
don patentinhaltijan kielto-oikeuden laajuudesta
jarajoista. Vastaavasti vaatimuksella myds nimen-
omaisesti erottaudutaan tunnetusta tekniikasta.

Vaatimukset voivat olla itsendisié tai epiitse-
ndisid. [tsendinen vaatimus esittdd kaikki keksin-
non piirteet, jotka ovat vélttiméattomii tarkoitetun
vaikutuksen aikaansaamiseksi.” Itsendinen vaati-
mus madrad padsiintoisesti patentin suoja-alan.
Epditsendiset vaatimukset liittyvit hakuvaihee-
seen, jolloin niilld 1dhinnd “kdydéddn kauppaa”
patenttiviranomaisen kanssa siitd, minkélainen
suoja-ala on oikeutettu.’

Patenttivaatimuksessa on esitettivi ne kek-
sinnon piirteet, jotka ratkaisevat ongelman, joka
patentin selitysosassa on ilmoitettu tavoitteek-

! Artikkelin on lukenut ja kommentoinut Director Folke Johansson, Nokia Oyj, jonka antamasta palautteesta lausumme

lampimait kiitokset.

2PM 11 §. Kussakin patenttivaatimuksessa on esitettdvi ne erityispiirteet, jotka ovat vélttimattomit tarkoitetun vaikutuksen
aikaansaamiseksi. Ks. myos Art. 84 EPC sekd EPO:n valituslautakuntapéitokset: T 1055/92 sekd T 728/98.

3 Epditsendisid vaatimuksia tulkitaan joissakin maissa, kuten Yhdysvalloissa, mikéli itsendinen vaatimus osoittautuu mitét-
tomiksi. USA:ssa on hyvin tavallista, ettd loukkauskannekin perustuu suoraan johonkin epditsendiseen vaatimukseen. Kantaja
on saattanut huomata, ettd itsendinen vaatimus saattaa mitétoityd. Tdlloin voi olla olemassa peruste ajaa loukkauskannetta
epditsendiselld vaatimuksella, jos silldkin voidaan patentin loukkaus osoittaa.
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si. Mitd vihemmin itsendisessd vaatimukses-
sa on keksintod tarkasti kuvaavia piirteitd, sitd
laajemman suojan se antaa kilpailijoita vastaan
ja pédinvastoin. Yleiset termit, kuten “metalli”,
ovat sisdlloltddn laajempia kuin erityismédrit-
teet, kuten “kupari”’, mutta niiden kédyttdminen
merkitsee helpommin uutuuden ja keksinnolli-
syyden esteitd. Niin ollen on tavanomaista, etti
alkuperidinen patenttihakemus sisédltdd vaatimuk-
sen laajemmasta suojasta kuin miké osoittautuu
mahdolliseksi saada uutuus- ja keksinnollisyys-
tutkimuksen jidlkeen. Hakemusmenettelyn kulu-
essa siis usein supistetaan vaatimuksia siitd, miti
ne ovat alun perin olleet ja tistd syystd patentin
takaama suoja-ala muodostuu kapeammaksi. On
siis huomattava, etti itsendisen patenttivaatimuk-
sen esitysmuoto on hyvin merkittdvi asia.

2 Patenttivaatimuksia ei tule kasittaa
ohjeellisiksi

Patentin suoja-ala on perinteisesti médritetty
eri maissa eri tavoin. Suoja-alan tulkinnan diri-
pddt ovat Saksassa ennen vuotta 1978 vallinnut
oikeustila ja Ison-Britannian vanha oikeuskay-
tanto. Saksan oikeudessa tulkinnallisena 1dhto-
kohtana oli aina vuoteen 1978 saakka se, ettd
vaatimukset ovat vain suoja-alan tulkinnan ldh-
tokohta eli ne antoivat ohjeelliset suuntaviivat
oikeudelliselle tulkinnalle. Nykyisin Saksassa
katsotaan, ettd vaatimukset midrddvit patentti-
suojan laajuuden eiké suoja-ala voi kattaa tai olla
kattamatta sellaista, miki ei ilmene vaatimuksis-
ta.* Ison-Britannian patenttioikeuden lihtokoh-
tana oli puolestaan pitkddn vaatimusten ankara

sanatarkka tulkinta. Viime vuosikymmenina téta
ldhtokohtaa on pehmentidnyt niin sanottu tarkoi-
tussidonnainen tulkinta (“purposive rather than
purely literal construction”).’

Pohjoismainen patenttioikeus lienee toisinaan
saanut vaikutteita Saksassa ennen vuotta 1978
vallinneesta oikeustilasta: patenttivaatimusten
merkitykseen suoja-alan tulkinnassa on joskus
suhtauduttu melko liberaalisti. Pohjoismaisessa
keskustelussa on vastaavasti esitetty varsin erilai-
sia ndkemyksii. Patenttivaatimusten merkitykseen
patentin suoja-alan tulkinnassa on hyvin varauk-
sellisesti suhtautunut erityisesti Koktvedgaard.®

Nykyisin laista 10ytyy kuitenkin heikosti tai ei
oikeastaan lainkaan tukea ohjeelliselle suuntavii-
va- ajattelulle. Kansainvilinen kehitys on kulke-
nut kohti vaatimusten korostunutta roolia. Suoja-
alaa madritettdessd vaatimusten tulkintaa tdyden-
tdad kuitenkin niin sanottu ekvivalenssitulkinta.

Vaatimuksia ei tulisi késittdd suuntaviivoiksi
tai ohjeellisiksi sille, miten alan ammattimies
ne selityksen ja piirustusten valossa kisittdi.
Patentin suoja-alan tulkintaa ei myd&skédédn tule
ymmairtdd “kokonaisarvioksi”, jossa suoja-alaa
tulkitaan aina yhdessd selityksen, piirustusten,
tunnetun tekniikan, keksinnon tarkoituksen yms.
seikkojen valossa. Suuntaviiva-ajattelu on omiaan
luomaan huomattavaa epavarmuutta. Adirimmil-
lddn suuntaviiva-ajattelu ilmenee siis siten, ettd
vaatimuksia kdytetddn vain ohjeellisina ja suoja
maddritetddn hahmottamalla keksinnéllinen idea
tai ajatus sen mukaan, miten alan ammattimies
selityksen, piirustuksen sekd tunnetun tekniikan
hahmottaa eikd tulkitsemalla vaatimuksia ja nii-
den sisdltdmid kdsitteitd. Suuntaviiva-ajattelun
mukaan patenttia luetaan ikdin kuin toisin pdin

4Ks. Pagenberg-Cornish, Interpretation of Patents in Europe, Carl Heymanns Verlag, 2006, s. 79. ”Unlike the legal situa-
tion before 1978, the patent claims are not merely the starting point but rather the decisive basis for determining the scope

of protection.”

3 Ks. Cornish — Llewelyn, Intellectual Property, Sweet and Maxwell, 2003, s. 236 ss.

6 Ks. tistd esim. Bruun, Patenttioikeuden teoria ja kdytdnto — ekvivalenssioppi puntarissa, teoksessa Patenttioikeuden eri-
tyiskysymyksid, Lakimiesliiton kustannus, 1988, s. 28-43. Koktvedgaard pyrki ennen kaikkea kuvaamaan oikeuskéytintoa,
kun taas Ruotsin kirjallisuudessa esitettiin aikanaan voimakasta kritiikkid hédnen nikemyksiéédn vastaan. Ruotsalaisten mukaan
oli jo 1960-1970 lukujen taitteessa nidhtidvissi, ettd kansainvilinen kehitys kulkee kohti vaatimusten merkitysten korostumista.
Lisdksi Koktvedgaardin korostama ajattelu aiheuttaisi oikeusturvaongelmia ja vaikeuttaisi patenttien seurantaa.
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lahtien tunnetusta tekniikasta, keksinnon tar-
koituksesta ja sen tuottamista hyodyistd. Kuten
jiljempédnd yksityiskohtaisemmin perustelem-
me, nykyisin on Art. 69 EPC:n (European Patent
Convention) valossa luontevaa késittdd patentin
itsendinen vaatimus, sen sisialtimaét tekniset kisit-
teet ja piirteet selkedsti patenttioikeudellisen tul-
kinnan ldhtokohdaksi. Niin sanottu suuntaviiva-
ajattelu on nimenomaan kielletty Art. 69 EPC:n
tulkintapoytikirjassa.’

Kiasityksemme mukaan suomalainen patent-
tioikeudenkiynti alkaa kuitenkin edelleen toi-
sinaan siten, ettd vaatimusten tulkinnan sijaan
hypatién liian nopeasti pohtimaan keksinnon tar-
koitusta yms. seikkoja sen sijaan, ettd tulkinnan
ldhtokohtana olisivat piirteet ja kisitteet, jotka on
kirjoitettu itsendiseen patenttivaatimukseen. Toi-
sekseen ei ole tavatonta, ettd pohditaan seikkoja,
joihin vaatimus ei ota kantaa tai jotka eivit ole
relevantteja vaatimuksessa maééritellylle suoja-
alalle. Adrimmilldsin saatetaan verrata loukkaa-
vaksi viitetyssd tuotteessa esiintyvii tosiasialli-
sia teknisid piirteitd tai patentin selitysosassa tai
jopa kuvissa kuvattuja esimerkkeji tai tunnettua
tekniikkaa koskevia nikokohtia, vaikka vaatimus
olisi kirjoitettu silld tavoin, ettd ndmid yksityis-
kohdat eivit ole vaatimuksen kannalta relevant-
teja. Yleisesti voitaneen siis sanoa, ettd tuomiois-
tuimet ovat usein tehneet kokonaisarvion “kaiken
asiassa esitetyn” pohjalta riippumatta siitéd, saako
esitetty tukea itsendisistd patenttivaatimuksista.

Tami on omiaan johtamaan huomattavan ras-
kaisiin prosesseihin, joissa oikeudelle tyypillises-
ti esitetddn runsaasti myos sellaista aineistoa jolla
ei tulisi olla relevanssia suoja-alaa tulkittaessa.
Loukkausoikeudenkdynnin yhteydessd ei myos-
kddn tulisi ryhtyd selvittiméédn patentin mitétto-
myyttd eikd hyviksya todistelua, joka irtaantuu
kokonaan patenttivaatimuksista.

Patentin suoja-ala tulisi tulkita erottamalla
selkedisti eri vaiheiksi 1) vaatimusten (sanamuo-
don mukainen) tulkinta sekd 2) ekvivalenssitul-
kinta. Ensimmiisen kohdan mukaisella tulkinnal-
la emme kuitenkaan tarkoita ankaran kirjaimellis-
ta tai kirjallista tulkintaa, joka on Art. 69 EPC:n
tulkintaprotokollan vastainen. Ajatuksellisesti
kuitenkin vaatimusten tulkinta ja suoja-alan méa-
rittiminen on Art. 69 EPC:n sanamuodon, tul-
kintaprotokollan sekd EPO:n kidytinnon mukaan
lahempind kirjaimellista tulkintaa kuin suunta-
viiva-ajattelua. Kun vaatimuksia ei saa kisittdd
ohjeellisiksi, vaan ne miirittivit suoja-alan, ei
ole sallittua tehdad kokonaisarviota, jossa punni-
taan vapaasti kaikkea asiassa esille tullutta.

Art. 69 EPC:n mukainen ekvivalenssitulkinta ei
ole osa vaatimusten sanamuodon mukaista tulkin-
taa tai osa suoja-alan yleistd méérittimistd. Ekvi-
valenssitulkinta tulee ajankohtaiseksi, jos loukkaa-
vaksi viitetystd tuotteesta ei 10ydy jotain piirretta,
joka vaatimuksiin siséltyy®. Tillaisessa tilantees-
sa lihtokohtainen olettama on ilmiselvisti, ettd
kyseessd ei ole patentin loukkaus: ekvivalenssi
on oikeudellisesti suppea kisite, mutta se takaa,
ettd patenttivaatimusta ei voida kiertdd tekemalla
loukkaavaksi viitettyyn tuotteeseen epdolennaisia
muutoksia, jotka eivit ole keksinnollisia.

Jos patentin suoja-alaa tulkitaan niin sanotun
suuntaviiva-ajattelun mukaisesti, ekvivalenssi-
ajattelu on epirelevanttia. Kun vaatimukset ovat
vain ohjeelliset, suoja-alan tulkinta on niin vapaa-
ta ja epdmadraistd, ettd ekvivalenssi on osa suoja-
alan tulkintaa. Tdssd mielessd ekvivalenssioppia
”ei ole olemassa” tai se on sisilloltddn “tautolo-
ginen ja tyhja”.

Kuten todettua, suuntaviiva-ajattelua ei Sak-
sankaan oikeudessa ole endd vuosikymmeniin
hyviksytty. Yhdenmukaisesti Saksan oikeuden
kanssa patentin loukkausta koskevassa oikeu-

7. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may
extend to what, from a consideration of the description and drawings by a skilled person in the art, the patent proprietor has
contemplated...” Art. 1, 2. sentence Protocol on Interpretation of Article 69 EPC.

8 Ks. my0s Pagenberg-Cornish, s. 90. Saksan oikeuden mukaisesti ekvivalenssiharkinta on tarpeellinen ainoastaan tassa

tilanteessa.
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denkdynnissé ei suomalaisella tuomioistuimella
ole toimivaltaa tutkia, onko patentti kokonaan tai
joiltakin osin mititon.’ Niin ollen patentin suoja-
ala kattaa pidsdédntoisesti nimenomaan ne tekniset
piirteet, jotka vaatimuksiin on kirjoitettu, eli ne,
jotka vaatimuksen sanamuodoista ilmenevit.

Liihtokohtaisesti vaatimusten kirjoittaminen on
patentin hakijan oma valinta ja jos vaatimuksissa
kiytetddn suppeita kisitteitd, jotka antavat kapean
suojan, ei vaatimuksia voida jilkeenpdin tulkita
laajentavasti kuin tietyin rajoin. Téstd syystd on
tarkedd, ettd vaatimus kirjoitetaan huolellisesti ja
kiyttiden sopivia késitteita.

Jos itsendisessd patenttivaatimuksessa kiyte-
tddn jotain erittdin laajaa kisitettd, 1dhtokohta-
na on, ettd patentin suoja-ala kattaa kaiken, miti
tiallaisen kisitteen alle menee, mikéli se on vain
toteutettavissa. Vastaavasti, jos vaatimukseen on
kirjoitettu jokin hyvin suppea termi, on ldhtokoh-
tana tietenkin se, ettd suoja-ala on kapea. Seli-
tystd ja piirustuksia voidaan kidyttdd vaatimuk-
sen tulkintaan, mutta ne eivit tietenkdin maarid
patentin suoja-alaa. On aivan eri asia kdyttii seli-
tystd ja piirustuksia vaatimusten tulkitsemiseen
kuin méadrittdad suoja-ala niiden perusteella. Kiy-
tdnnossd sanottu rajanveto ei kuitenkaan aina ole
ndin selked. Toisinaan on niin, ettd esimerkiksi
jokin vaatimukseen siséltyvi kisite on niin tul-
kinnanvarainen, ettd sitd on tulkittava supistavasti
tai rajoittavasti. Tdllaiset tilanteet ovat kuitenkin
selkeitd poikkeuksia.

Patenttivaatimuksen ja selityksen tulkinnalli-
sesta merkityksestd ei voitane lausua yleispéte-
vid tulkintaohjetta. Merkityksellistd on se, miksi
tietynlainen rajaus on tehty ja miten vaatimus on
kirjoitettu. On kuitenkin selvad, ettd mitd enem-
min rajaus liittyy siihen, ettd patentti on saatu
voimaan vain hyvin suppeasti kirjoitetussa muo-
dossa, sitd kapeampi patentin suoja-ala on. Ldh-
tokohtaisesti katsomme, ettd patentin selitysosas-

sa annetut sovellusesimerkit tai muut mahdolliset
supistukset eivit automaattisesti kavenna paten-
tin suoja-alaa, jos itsendinen patenttivaatimus on
sisdlloltidn selvd ja se on kirjoitettu laajemmin.
Vastaavasti on niin, ettd selitysosassa suoja-alaa
ei voida médritelld laajemmaksi, kuin itsendisesti
patenttivaatimuksesta ilmenee.

Vaikeat rajanvedot ovatkin patenttioikeudel-
le tyypillisid. Toisaalta hyvin usein on niin, etti
vaatimuksesta on suoraan luettavissa, mitd suoja
kattaa. Toisinaan taas on tietysti niin, ettd vaa-
timuksen sisdltamid kisitteitd ei voida lainkaan
tulkita perehtymitti patenttiselitykseen ja piirus-
tuksiin. Miti taas tulee esimerkiksi selitysosassa
annettuihin sovellusesimerkkeihin tai virastoka-
sittelyhistorian aikana tehtyihin supistuksiin, ei
ndiden osalta voida tai pidd antaa yksiselitteisid
tulkintaohjeita.

Patenttivaatimusta supistavaa tai laajentavaa
tulkintaa voidaan joutua pohtimaan esimerkiksi
seuraavissa tilanteissa:

- Vaatimuksessa on hyvin relatiivinen ja epa-
selvd termi mukaan lukien tilanteet, joissa
kisitteen semanttinen sisilto poikkeaa esi-
merkiksi yleisestd teknisestd tai kieliopilli-
sesta merkityksestd (pitkdinomainen koko,
korkea taajuus jne.).

- Vaatimuksen ja selityksen vililld on ristirii-
taisuutta, joka liittyy erityisesti keksinnon
toteuttavuuteen.

- Kisittelyhistoriasta ilmenee rajoitteita tai
kisitemadrittelyja.

Vaatimuksen laajentava tulkinta ei kuitenkaan
tule automaattisesti kyseeseen pelkdstiddn esi-
merkiksi silld perusteella, ettd selitysosassa tai
piirustuksissa suoja on midritelty laajemmin tai
ristiriitaisesti. Jos loukkaavaksi viitetystd keksin-
nostd selvdsti puuttuu jokin piirre, joka ilmenee

9 Ks. myo0s Pagenberg-Cornish, s. 78. Saksan oikeudessa tuomioistuimella ei ole patentin loukkausoikeudenkidynnin

yhteydessi toimivaltaa tutkia, onko patentti mitdton.
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vaatimuksista, on harkittava, voidaanko suojaa
laajentaa ei-sanamuodon mukaisen, niin sanotun
ekvivalenssitulkinnan nojalla.

Tunnettu tekniikka ei paddsididntdisesti kuulu
materiaaliin, jonka valossa vaatimus sanamuodon
mukaan tulkitaan, mutta sitd voidaan joutua hyo-
dyntdmaéin, jos niin sanottu ekvivalenssitulkinta
tai késittelyhistorian analysointi tulee ajankohtai-
seksi. Tunnetun tekniikan merkitys on luonnolli-
sesti keskeinen sovellettaessa Art. 138 EPC:ti tai
patenttilain 52 §:44 (mitdtointi). Lisdksi tunnettua
tekniikkaa voidaan poikkeuksellisesti joutua kiyt-
tamadn tulkittaessa esimerkiksi jotain itsendiseen
patenttivaatimukseen sisiltyvidd hyvin epéaselvii
ja relatiivista kisitettd. Tunnetusta tekniikasta ei
kuitenkaan pitiisi johtaa esimerkiksi poikkeavaa
merkitysti jollekin kisitteelle, jolla on vakiintunut
ja yleisesti tunnettu semanttinen merkitys.

Euroopan patenttivirasto (EPO) tulkitseekin
patenttia viitteessd tai patenttihakemusta kasitte-
lyaikana ldhes poikkeuksetta vaatimusten mukai-
sesti, voisi sanoa oikeastaan vaatimusten sana-
tarkan kirjaimellisen tulkinnan mukaisesti. Tétd
tulkintaa tdydentdd ekvivalenssiajattelu siten, ettd
sanamuodon mukaisesta tulkinnasta voidaan poi-
keta keksinnollisyysperiaatteen piirissd. Toisin
sanoen piirre on ekvivalentti, mikili eroava piirre
ei taytd keksinnollisyyskriteereitéd 1ahimpéan tun-
nettuun tekniikkaan verrattuna. Arviointimallina
kdytetddn ongelmanratkaisuperiaatetta. PRH on
sopeuttanut oman tulkintansa lidhes tdysin EPO:n
linjaa vastaavaksi.

EPO-tulkinnasta sekd EPC 2000:sta johtuen
onkin hieman ristiriitaista, ettdi Suomessa suoja-
ala toisinaan “’késitetdin” siten, miten alan ammat-
timies tunnetun tekniikan, yleisen teknisen tieti-
myksen, keksinnon tuottamien hyotyjen, haittojen
yms. seikkojen valossa vaatimuksen ymmartiisi.
Tdhédn on Suomessa lisdksi heijastunut myos jon-
kinlainen pohjoismaalainen “kohtuusajattelu”,

10 HE 101/1966, s. 19.

joka on ollut omiaan mutkistamaan suoja-alan
tulkintaa ja luomaan huomattavaa epiavarmuutta.

3 Suomen patenttilain 39 §

Patenttilain 39 §:n mukaan patenttivaatimukset
midradvit patenttisuojan laajuuden, mutta patent-
tivaatimusten “késittdmiseksi voidaan selitystid
kiyttdd apuna”. Mietinnon NU 1963:6 mukaan
muuta aineistoa, kuten selitystd (piirustukset osa-
na selitystd) ja hakemuskansiossa olevaa julkis-
taaineistoa eli toisin sanoen a) lidhimmén tunne-
tun tekniikan tasoa eli virastokisittelyssd esille
tulleita estejulkaisuja sekd b) viraston antamia
vilipddtoksid voidaan kdyttdd patenttivaatimus-
ten tulkinnassa.

HE:ssd 101/1966 mainittiin nimenomaan, etti
patenttivaatimuksilla on ratkaiseva merkitys suo-
jan laajuutta tulkittaessa eikd suoja voi kisittdd
sellaista, mikd ei ilmene vaatimuksista. Selitys,
piirustukset ja muut “asiakirjat” ovat ainoastaan
tulkinnan apuvilineiti.!°

Sanotun valossa on vaikea katsoa, etti patent-
tilain 39 § olisi tulkittava siten, ettd vaatimuk-
set ovat vain suuntaviivoja ja patentin suoja-ala
voidaan mairittdd “kokonaisharkinnan” avulla,
jolloin vaatimusta luetaan sen valossa, miten alan
ammattimies itsendisen patenttivaatimuksen seli-
tyksen, piirustusten ja tunnetun tekniikan valos-
sa “kasittda”. On kuitenkin selvii, ettd sellaista
oikeuskiytdntdd, jossa suoja-alaa on tulkittu lain
kirjainta olennaisesti vapaammin, on esiintynyt
Suomessa.!! T#lloin kysymys on ollut pikemmin-
kin patenttivaatimusten (sisédllon) “kisittdmises-
td” (ymmirtdmisestd), mikd on kenties erilainen
ja véljempi termi kuin vaatimuksen (termien)
tulkinta.

Suomen oikeuskdytinnossi ei ole hahmottunut
yhdenmukaista tulkintalinjaa sille, miten vaati-

TKs. myos esimerkiksi Koktvedgaard —Osterborg, Patentloven, Juristforbundets forlag, 1979, s. 213-219 sekd Godenhielm,
Patentkrav och skyddsomfang, NIR 1971. Vrt. Hesser —Essén, Patentlagen, P A Norstedt & Soners Forlag, 1968, Reiland,
Patenthandboken, Press Information AB, 1979, s. 106-108. Koktvedgaard ja Godenhielm kannattivat suuntaviiva-ajattelua,
kun taas viimeksi mainitussa ldhteessé katsotaan, ettd vaatimukset madrdadvit suoja-alan.
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mukset on tulkittava. Haluamme kuitenkin koros-
taa, ettd alan merkittdvin ennakkotapaus KKO
1981 11 184 (Lokari) ei anna tukea suuntaviiva-
ajattelulle.

On myos huomattava, ettd HE:ssd 92/2005 pai-
notetaan, ettd myos patenttilain 39 §:n tulkinnan
tulee nykyisin olla yhdenmukainen Art. 69 EPC:n
kanssa.'? Niin ollen patentin suoja-ala on tulkitta-
va siten, ettd ensisijaisesti tulkitaan nimenomaan
sanoja, sanamuotoja ja ilmauksia, jotka sisélty-
vit patenttivaatimukseen. Titd vaatimuksen sana-
muodon mukaista tulkintaa tdydentdd niin sanottu
ekvivalenssitulkinta. Mielestimme Suomen lain
sanamuotoa olisi tullut tdssd yhteydessd muut-
taa, jotta laki olisi sopusoinnussa Art. 69 EPC:n
kanssa.

4 Esimerkki suuntaviiva-ajattelusta ja sen
ongelmista - Lammitystehon sidatimis-
menetelmi -tapaus (KKO 1977 11 46)

Suuntaviiva-ajattelu kdy hyvin ilmi tisté tapa-
uksesta. Johtopiitokset ja perustelut on kyseises-
sé tapauksessa tehty nimenomaisesti Euroopan
patenttisopimuksen ja nykykdytdnnon vastaises-
ti siten, ettd itsendinen patenttivaatimus on ollut
lahinnd vain ohjeellinen, jos sitikéén.

Itsenidinen patenttivaatimus kuului seuraavasti:

“Menetelmi ldammitystehon sddtdmiseksi sih-
koldmmitysjdrjestelmidssd termostaatin avulla,
tunnettu siitd, ettd termostaatti normaalikédytossa
(avoaikana) saa ohjata jdrjestelmédn koko lam-
mitystehoa ja sulkuaikana kdyttoon jaavdd osaa
lammitystehosta.”

Itsendinen vaatimus oli laaja ja mielestimme
myos selked. Vaatimuksen médrittimai suoja-ala oli
siten vastaavasti laaja. Kyseinen laaja vaatimus ei
rajaudu moniin yksityiskohtiin, joiden perusteella
varsinainen loukkaamattomuuspéétos tehtiin. Vaa-

timus ei esimerkiksi ota kantaa siithen, millainen
kytkin on kyseessi. Vaatimuksen sanamuoto kattoi
siis esimerkiksi sekd kasikdyttoiset ettd koneelliset
kytkimet. Kytkin ei itse asiassa ole vaatimuksen
sanamuodon mukaan lainkaan relevantti kysymys,
koska vaatimus ei ota asiaan kantaa.

Suoja-alan tulkinta keskittyi ensin patenttivaa-
timuksessa mainitun piirteen “’sulkuaika” “’késit-
tdmiseen”. Sulkuaika ymmadrrettiin tapauksessa
siten, ettd se tarkoitti sellaista sdhkolaitoksen
madraamad tai sen kanssa sovittua aikaa, jona
sahkolammitykseen kiytettdvdd lammitystehoa
rajoitettiin sdhkolaitoksen kuormitushuipun pie-
nentdmiseksi.

Tamin jilkeen patentin suoja-alan analyysi
“loikkasi” suoraan epdmidrdisiin kisitteisiin,
kuten “’kanteenalaisen patentin suojaama keksin-
t6”, “patentin keksinnéllinen ajatus”, ’patentin
keksinnollisen ajatuksen toteutus”, “uutta kek-
sinnollisyyttd”, “ennestddn tunnettu termostaat-
ti”, yms. Mielenkiintoista on, ettd niitd epésel-
vid kisitteitd ei johdettu tai analysoitu lainkaan
patenttivaatimuksista késin. Jos suoja-alan maa-
rittiminen tehddén tilld tavoin, on analyysin lop-
putuloksen ennustaminen mielestimme vaikeaa,
jopa mahdotonta.

Tapauksessa todettiin, ettd kanteenalaisen paten-
tin suojaamassa keksinnossa lammitystehoa rajoi-
tettiin katkaisemalla osa ldimmityskuormaa katkai-
sinlaitteella, josta patenttiselityksessd kdytettiin
nimitystd vastaanotinkatkaisulaite (kellolaite), ja
se voi olla esimerkiksi verkkokéskylaite tai kytkin-
kello. Padtoksessd jatkettiin, ettei silld voitu katsoa
tarkoitetun kisin kéytettdvid katkaisijaa. “Paten-
tin keksinnollisend ajatuksena” oli sulkuajalliseen
suoraan sihkoldmmitykseen soveltuva sdhkolam-
mitysjdrjestelmin sditomenetelmi, johon kuului
vilikappaleena ennestdédn tunnetulla tavalla kah-
deksi erilliseksi, yhteiselld paluujohdolla varuste-
tuksi lammityselementiksi jaettu limmityskuorma,

12 HE 9212003, s. 28. ”Euroopan patenttisopimuksen ja Suomen patenttilain tulkinnan tulisi olla mahdollisimman yhdenmu-
kaisia oikeusvarmuuden turvaamiseksi.” ”On tarkoituksenmukaista, ettd eurooppapatenttien ja kansallisten patenttien suoja-alaa
tulkitaan tuomioistuimessa samalla tavalla.” Lainvalmistelutoissd todetaan nimenomaan, ettd Art. 69 EPC:n tulkintapoytikirja

on otettava huomioon kansallista lakia tulkittaessa.
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ennestddn tunnettu termostaatti, joka oli kytketty
ohjaamaan yhtdaikaisesti molempia limmitysele-
menttejd sekd ennestdin tunnettu sdhkolaitoksen
ohjaama tai sddtelemd katkaisulaite. Se oli sijoi-
tettu termostaatista riippumatta katkaisemaan toi-
sen ldmmityselementin virransyottoé sulkuajaksi.
Lisiksi todettiin, ettd kyseisen patentin mukaisella
kytkennilld sdhkolaitos siis voi kayttdd sulkuai-
kaohjausta kuormitushuippujensa pienentdmiseksi
asiakkaan limmittimeen koskematta.

Patentin suoja-ala miéritettiin siis patenttivaa-
timuksen sanamuotoa huomattavasti rajoitetum-
maksi kovin epamadrdisilla tulkinnoilla ja perus-
teilla. Tapauksessa todettiin, ettd loukkausta ei
ole, koska kytkinkaavan toisen lammityselemen-
tin virran katkaiseva, lammittimessi kiinni oleva
kiasikdyttoinen katkaisulaite ei antanut mahdolli-
suutta sellaiseen sulkuaikaohjaukseen kuin paten-
tin “keksinnollinen ajatus” edellytti. Vertailun
kohteena oli siis toisaalta késin kaytettava kytkin
ja toisaalta automaattinen kytkin. Kommenttina
toteaisimme tidhin, ettd patenttivaatimuksen sana-
muoto ei ota tdhin asiaan kantaa, joten suoja-alaa
ei tulisi rajata tdllaisella tulkinnalla.

Lisdksi tuomiossa katsottiin, ettd patenttise-
lityksen mukaan keksinnén mukainen sdhko-
lammitysjdrjestelmai oli tarkoitettu kiytettaviksi
silloin kun haluttiin sidhkolaitoksen kuormitus-
huipun aikana lyhytaikaisesti rajoittaa asiakkaan
ottamaa limmitystehoa aiheuttamatta kuitenkaan
asiakkaalle haittaa. Tdmai toteutettiin ensinnékin
siten, ettd limmityskuorma jaettiin kahdeksi eril-
liseksi limmityselementiksi, ja toiseksi niin, ettd
termostaatti oli kytketty ldmmityspiiriin ohjaa-
maan yhtd aikaa molempia lammityselement-
tejd sekd kolmanneksi liittimailld yhdistelmiin
katkaisulaite, joka termostaatista riippumatta
oli sovitettu katkaisemaan toisen limmitysele-
mentin virransyotto sulkuajaksi. Paitos jatkoi,
ettd loukkaavaksi viitetylld tuotteella ei pyritty
rajoittamaan asiakkaan ottamaa lammitystehoa
sdhkolaitoksen kuormitushuipun aikana eiké se
muutoinkaan muodostanut patentin keksinnéllis-
td ajatusta. Loukkaavaksi viitettyyn tuotteeseen

kuului kaksi laimmityselementtid, termostaatti ja
kisin ohjattava vaihtokytkin.

Kommenttina toteaisimme tidhén, ettd patent-
tiselitystd kdytettiin suoja-alan supistamiseen
tavalla, joka perustuu suuntaviiva-ajatteluun. Jos
tulkinta olisi tehty siten, ettd vaatimukset maarié-
vit suoja-alan ja selitys on ainoastaan vaatimuk-
sen sisdltdmien termien tulkinnan apuviline, olisi
lopputulos ollut toisenlainen. Kyseessé olisi ollut
patentinloukkaus.

Tapauksen analyysisté ja johtopditoksistd voisi
oikeastaan jdttdd patenttivaatimuksen kokonaan
pois, koska sille ei ole annettu kdytdnnossé lain-
kaan painoarvoa. Tapauksen oikeudelliset ohjeet
ovat omiaan luomaan huomattavaa oikeudellista
epdvarmuutta loukkausta ja patentin suoja-alaa
tulkittaessa.

5 Lokari-tapaus (KKO 1981 II 184)

Oikeuskidytdnndssa ei ole suinkaan aina nojau-
duttu niin sanottuun suuntaviiva-ajatteluun. Esi-
merkKki tistd on klassinen lokari-tapaus.

Alkuperiinen patenttivaatimus kuului seuraa-

vasti:
”Sisdlokasuoja auton etulokasuojassa, tunnettu
siitd, ettd lokasuoja on kokonaan suojattu metalli-,
kumilevylld tai muulla nditd vastaavalla.”

Patenttisuojaa haettiin siis alun perin erittdin
laajasti. Kdytdnnossd vaatimus olisi suojannut
lahes minkd tahansa sisdlokasuojan. Patentti-
viraston tutkijan mukaan tdllainen vaatimus ei
siséltidnyt patentoitavaa keksintod, koska néin laa-
jasti médritelty keksinto oli tunnettu aiemmasta
(patentti)julkaisusta.

Hakija joutui muuttamaan patenttivaatimusta
useaan kertaan. Vaatimuksen suoja-alaa supistet-
tiin hakemusmenettelyssd useaan kertaan, jotta
hakemus tdyttdisi patentoitavuuden edellytykset
eli uutuuden ja keksinnollisyyden ldhimpéén tun-
nettuun tekniikkaan ndhden.

Mydnnetyn itsendisen patenttivaatimuksen
(patentti 36 180) lopullinen sanamuoto kuului:
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”Auton etulokasuojan sisdpuolelle sijoitettava
levyaineinen lisdlokasuoja (1) tunnettu siitd, et-
td ilmavirtauksen aikaansaamiseksi lisdlokasuoja
ja varsinaisen lokasuojan vilille on lisdlokasuoja
(1) siten sovitettu, ettd sen etuseindmé alaosastaan
paittyy kauhamaiseen osaan (3) varsinaisen loka-
suojan etualareunaa alempana.”
Patenttivaatimusta supistettiin siis huomatta-

vasti lahimmaén tunnetun tekniikan vuoksi, nimit-
tdin yhdysvaltalaisen patentin nro 3086794. Timi
patentti toi julki tekniikan, jossa lisdlokasuoja ei
ulotu varsinaisen lokasuojan alapuolelle eiki se
ndin ollen saa aikaan kyseisti erikoista ilmavir-
tausvaikutusta (joka siis aikaansaadaan nimen-
omaan etureunan alapuolelle ulottuvalla kauha-
maisella osalla).

Myds patenttiselitys supistettiin vastaamaan
uutta patenttivaatimusta. Patentin loukkauskanne
nostettiin Helsingin raastuvanoikeudessa 1970-
luvun lopulla.

Olemme tutustuneet jutun laajaan asiakirjama-
teriaaliin sekéd analysoineet kuvia loukkaavaksi
viitetystd lokarista vaatimuksen vastaaviin piir-
teisiin “piirre piirteeltd” verraten. Loukkaavaksi
viitetty lisdlokasuoja vastaa patenttivaatimuksen
piirteitd lukuun ottamatta neljdd viimeistd sanaa
“varsinaisen lokasuojan etualareunaa alempa-
na”. Kuvien perusteella loukkaavaksi viitetyn
lisdlokasuojan etuseindimin alaosa piittyi kau-
hamaiseen osaan. Lisdlokasuoja ei kuitenkaan
ulottunut kauhamaiselta osaltaan tai muutenkaan
varsinaisen lokasuojan etualareunaa alemmaksi.

Vaatimuksen sanamuodon mukaista loukkausta
tutkittaessa luetaan itseniisid patenttivaatimuksia,
selitystd voidaan kdyttdd tulkinnan apuvilineeni
eli erityisesti selventiméin vaatimuksen sisaltamia
termejd. Vertailu on luontevinta tehdi vertaamalla
vaatimuksen jokaista piirrettid loukkaavaksi véite-
tyn tuotteen vastaavaan piirteeseen. Sanamuodon
mukainen loukkaus on selvisti olemassa, mikéli
vastaavuus 10ytyy jokaisen piirteen osalta.

Patenttiselityksesti tai tunnetusta tekniikasta ei
ole tillaisessa tilanteessa tulkinta-apua tutkittaes-

sa sanamuodon mukaista loukkausta. Kun tiettya
piirrettd ei loukkaavaksi viitetysti tuotteesta 10y-
tynyt, nousi esille kysymys niin sanotusta ekviva-
lenssitulkinnasta. Itsendisen patenttivaatimuksen
kisittdmai suoja oli siis suppeampi kuin loukkaa-
vaksi viitetyn tuotteen sisdltamit piirteet.

Patentin suoja-alaa tulkittaessa ei tulisi liian
kevyin perustein tai liian nopeasti hypita seli-
tyksen, piirustuksen tai jopa tunnetun tekniikan
tulkitsemiseen. Kuten todettua, loukkaavaksi vii-
tetty lisdlokasuoja vastasi patenttivaatimuksen
piirteitd lukuun ottamatta neljdd viimeistd sanaa
“varsinaisen lokasuojan etualareunaa alempana.”
Kuvien perusteella loukkaavaksi viitetyn lisdlo-
kasuojan etuseindmin alaosa péittyi kauhamai-
seen osaan. Vain tiltd osin on arvioitava, olisiko
kirjallisen tulkinnan ja loukkaavaksi véitetyn piir-
teen eroavuus ekvivalentti.

Miten ekvivalenssi patenttioikeudellisesti mai-
ritetddn? Lahtokohtaisesti voidaan erottaa kaksi
eri mallia.

1) Ensinnikin ekvivalenssi on olemassa, jos
loukkaavaksi viitetty piirre a) tekee oleellisesti
saman toiminnon b) oleellisesti samalla tavoin
jac) saa aikaan oleellisesti saman lopputuloksen
kuin vaatimuksessa midéritelty piirre.

2) Toisekseen voidaan tarkastella, olisiko alan
ammattimiehelle ilmeistd, ettd loukkaavaksi vii-
tetty piirre aikaansaa saman lopputuloksen kuin
vaatimuksessa madritelty piirre. Ekvivalenssi on
toisin sanoen olemassa, mikdli loukkaavaksi vdi-
tetyn piirteen ja vaatimuksessa mddritellyn piir-
teen vilinen ero ei ole keksinnollinen. Miiritel-
tdessd ekvivalenssia keksinnollisyystarkastelu on
siis olennainen oikeudellinen kriteeri. '*

Historiallisesti tarkasteltuna Yhdysvallat on
omaksunut ldhinné 1-kohdassa mééritellyn tarkas-
telumallin, kun taas Euroopassa on sovellettu alan
ammattimiehen arvioon viittaavaa mallia 2. Joissa-
kin maissa, kuten Isossa-Britanniassa, ekvivalenssi-
ajattelua ei sellaisenaan ole toistaiseksi hyviksytty.
EPC 2000 tulkintaprotokollan my&ti lienee kuiten-

3 Ks. my0s esim. The basic proposal by the WIPO from 1991 for the *Treaty supplementing the Paris Convention as far

as patents are concerned’, Art. 21(2)(b).
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kin odotettavissa, ettid Isossa-Britanniassa seurataan
Saksan oikeuskdytdntod ja laajennetaan suoja-ala
koskemaan my0s ekvivalentteja ratkaisuja. Yleen-
sékin kirjallisuudessa on todettu, ettd Ison-Britan-
nian ja Saksan oikeus ovat lihentyneet tai ainakin
ldhentymassd toisiaan. Saksassa painotetaan yhid
enemmadn vaatimuksen merkitystd, kun taas Isos-
sa-Britanniassa on pehmennetty aiemmin vallinnut-
ta ankaran kirjaimellista tulkintaa. Tdma kehitys on
tdysin sopusoinnussa Art. 69 EPC ja sen tulkinta-
protokollan kanssa.

Namai ekvivalenssimallit eivit kuitenkaan mie-
lestimme ole toisensa poissulkevia, vaan pikem-
minkin toisiaan tdydentdvid. Keksinnollisyystar-
kastelu sopii molempiin malleihin, koska 1-mallin
kohdissa a—c esiintyy epéselvi termi “oleellinen”,
jota usein kiytetddn keksinnollisyystarkastelus-
sa. Lisdksi 1-tarkastelumallin késitteet toiminto,
tapa ja lopputulos ovat itse asiassa keksinnolli-
syystarkastelun osia. Kohdassa 2 mainittu ilmaisu
”alan ammattimiehelle ilmeistd” on sama kuin
keksinnollisyysarviointi. Y mmarramme siis, etté
“ekvivalenssia” ei ole ainakaan silloin kun louk-
kaavaksi viitetyssd tuotteessa on piirre, joka on
keksinnollinen vaatimuksessa yksiloityyn piirtee-
seen ndhden.

Korkeimman oikeuden lokari-tapauksessa
(KKO 1981 II 184) antama tuomio perustuu mie-
lestimme monin tavoin ylli esitettyyn oikeudelli-
seen ajatteluun, vaikka tuomiossa ei titd tismail-
lisesti ilmaistakaan.

Korkein oikeus otti ensinnikin kantaa kirjalli-
seen loukkauksen olemassaoloon. Oikeus lausui,
ettei kyseessé ollut kirjallinen loukkaus: ”[a]uton
korirakenteesta ulkonevaa ilmavirtaa ohjaavaa
tai kithdyttdvaa osaa ei Datsun-autojen sisdloka-
suojissa ole.” Toisin sanoen Datsun-autojen sisé-
lokasuojissa ei ollut “etuseindmin alaosastaan
paittyviad kauhamaista osaa varsinaisen loka-
suojan etualareunaa alempana” (Kuten patent-
tivaatimus kuului).

Korkein oikeus otti myos kantaa viitettyyn
ekvivalenssiin lausumalla: “’patentti koskee sel-
laista lisdlokasuojaa, jonka auton korista ulko-
neva osa on omiaan ohjaamaan ja kiihdyttamiian
ilmanvirtausta solassa.” Koska Datsun-autoissa

ei ollut tillaista rakennetta, patenttia ei KKO:n
mukaan ollut loukattu.

Ekvivalenssi ei toisin sanoen tullut kyseeseen,
koska Datsun-autojen lisdlokasuoja ei aikaansaa-
nut samaa teknisté vaikutusta eli oleellisesti samaa
lopputulosta. KKO otti ekvivalenssia arvioides-
saan huomioon hakemusvaiheessa tehdyt supis-
tukset sekd ldhimmin tunnetun tekniikan tason.

Liahimmaéstd tunnetusta tekniikasta ilmeni,
ettd lisdlokasuoja ja ilmavirran vaikutus lisdlo-
kasuojan ja varsinaisen lokasuojan vililld oli tun-
nettua tekniikkaa. Keksinnollisyys eli tekniset vai-
kutukset syntyivdt siis nimenomaan kauhamaisen
osan sijoittamisesta etualareunaa alemmaksi.

Kyseessi ei siis ollut ekvivalenttinen ratkai-
su: alan ammattimiehelle ei olisi ollut ilmeistd,
ettd kauhamainen osa tulisi sijoittaa juuri etuala-
reunaa alemmaksi. Keksinnollisti olisi siis juuri
kauhamaisen osan sijoittelu. Pelkkd kauhamainen
etualareuna ei ollut omiaan ohjaaman ja kiihdyt-
tamddn ilman virtausta solassa.

Lokari-tapaus ei ole mielestimme niinkddn
esimerkki patenttiselityksen tai piirustusten kiyt-
tdmisestd patenttivaatimusten “kéasittdmiseksi”,
vaan kyse on virastokisittelyhistorian merkityk-
sestd ja sen yhteydessd tehdyistd patenttivaati-
musten supistamisesta lahimpéén tunnettuun tek-
niikkaan nidhden (’prosecution history estoppel”),
vaatimusten sanamuotojen mukaisesta tulkinnas-
ta seki ekvivalenssitulkinnasta. Kysymys oli siis
siitd, ettd patentti oli saatu voimaan vain hyvin
suppeasti kirjoitetussa muodossa.

Lokari-tapauksessa annetut oikeusohjeet ovat
mielestimme edelleen ajankohtaisia. Jos tuomio-
istuinten tulkittavaksi tulisi nyt vastaava patentin
loukkaus, olisi lopputulos ja pidtelméit todenni-
koisesti tdsmélleen samat.

6 Putkenkiinnitin-tapaus (’Simuloitu
oikeudenkiynti’’)

Patentti-insinoorit r.y. jirjesti syksylld 2006
seminaarin otsikolla ”Simuloitu oikeudenkédynti”.
Simuloitu patenttiloukkausoikeudenkiynti koski
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eurooppapatenttia EP 319 521 B1 ja sitd louk-
kaavaksi viitettyd putkenkiinnitintd. Tilaisuu-
dessa simuloitiin lyhyt valmisteluistunto ja sitd
seuraava viliton péikasittely. Kun tuomioistuin
siirtyi padtoksentekoon, osanottajat saivat toimia
“valamiehind”, joilta pyydettiin d4nestysratkaisua
siihen, oliko kyseessd patentin loukkaus vai ei.

Tapaus on ollut myds osa Strasbourgin yliopis-
ton yhteyteen perustetun CEIPIn “Patent Litiga-
tion in Europe” -opetusmateriaalia. Kyseessd on
vaikea rajanvetotapaus, eivitkd asiantuntijat ole
yksimielisié jutun lopputuloksesta.

Koska kyseessd on eurooppapatentti, joka on
saatettu voimaan Suomessa, tulee asiassa huomi-
oida Euroopan patenttisopimus (EPC). Art. 64(3)
EPC:n mukaan eurooppapatentin loukkaus késitel-
ldadn kansallisen lain mukaan. EPC asettaa kuiten-
kin sddnnoksid esimerkiksi patentin suoja-alasta
(Art. 69 EPC mukaan lukien sen tulkintaprotokol-
1a). Tdltd osin patentin loukkaukseen ei sovelleta
Suomen patenttilakia. Liséksi EPC asettaa sddn-
noksid kddnnoksen autenttisuudesta eli todistus-
voimaisuudesta (Art. 70 EPC:n mukaisesti).

Vuoden 1973 Art. 69 EPC:n sanamuodon
mukaan vaatimuksen kisitteet (terms”, “Inhalt’)
midrddvit patentin suoja-alan. Uudistetun EPC:
n eli EPC 2000:n mukaan, joka tulee voimaan
viimeistddn 13.12.2007, vaatimukset mdéidirdidivdit
patentin suoja-alan, mutta selitystd ja piirustuksia
voidaan kdyttdd tulkittaessa vaatimuksia. Aiempi
sanamuoto aiheutti tulkintaongelmia. Tarkoituk-
sena oli selventdd kielellisistd eroavaisuuksis-
ta aiheutuvia tulkintaongelmia. Kisite “terms”
viittaa tietyn kisitteen kirjaimelliseen tulkintaan,
kun taas saksalainen kddnnos “Inhalt” viittasi laa-
jempaan tulkintaa eli ”sisdltoon”.

EPC:n uusi sanamuoto sijoittunee edellisten
viliin ja korostanee vaatimusten ensisijaista mer-
kitystd patentin suoja-alaa tulkittaessa. Art. 69:n
tulkintaprotokollan mukaan suoja-alaa ei médirdd
yksistddn vaatimusten ankara sanatarkka mer-
kitys. Toisaalta vaatimukset eivdt ole pelkdstddn
suuntaa antavia sille, miten alan ammattimies
selityksen ja piirustuksen tulkitsisi. Kyse on nii-

den &ddripdiden vilimaastosta, jossa patentinhal-
tijalle taataan kohtuullinen suoja ottaen kuitenkin
huomioon kolmansien osapuolten intressi oikeus-
varmuuteen ja ennakoitavuuteen.

EPC 2000:n tulkintaprotokollaan on liséat-
ty tulkintaohje ekvivalenteista. Tdmdn mukaan
suojan laajuutta midrittidessd tulee myos huo-
mioida mikd tahansa elementti, joka on ekvi-
valentti vaatimuksissa miirityille elementeille.
Tulkintaprotokolla ei kuitenkaan tarkenna mitid
ekvivalenssilla tarkoitetaan tai miten se miiri-
tellddn. Putkenkiinnitin-tapauksessa nousi esille
sekd patenttivaatimusten kirjallinen tulkinta ettd
ekvivalenssitulkinta.

Itsendinen patenttivaatimus kuului seuraavasti:

1. Putkenkiinnitin, joka koostuu rengasmaisesta
kaaresta (12), jossa on vihintddn yksi aukko, joka
on suljettavissa kiristysruuvilla (10), joka ruuvi
on kiinnitetty toiselta puolen kierrekappaleeseen
ja jonka kanta (24) menee toiselta puolelta kaa-
ren (12) laipassa (20) olevan reién (36) ldpi ja on
siithen kiinnitettivissi, tunnettu siiti, ettéd kiristys-
ruuvin (10) kanta (24) on tyonnettivissi laipassa
(20) olevan reidn (36) ldpi ruuvin pituussuuntaisen
akselin suunnassa ja sitd pitdd paikallaan ennen
kiristdmistd kannan (24) ja laipan (20) viliin tuotu
toisesta padstd avoimeksi pitkdnomaiseksi uraksi
(40) valmistettu aluslevy (38).

Lisiksi patenttiin kuuluivat epiitsendiset
vaatimukset 2—4.

Itsendinen patenttivaatimus on laaja ja ldhim-
min tunnetun tekniikan julkaisu, nimittdin US-
patentti 2294240, voi olla jopa uutuuden este
kyseiselle vaatimukselle. Asiantuntijoiden kesken
ei kuitenkaan vallitse yksimielisyytti tistd asiasta.
Tamaén tyyppiset kysymykset ja erityisesti tunne-
tun tekniikan merkitys patentille ovat kuitenkin
asioita, jotka kuuluvat ensisijaisesti ratkaistavaksi
mititdintikanteen, viitteen tai patentin hakemisen
yhteydessd, eivitkid loukkausoikeudenkidynnissi.
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Loukkausoikeudenkidynnissd vaatimukset ovat
pitevid ja voimassa olevia, jos niiti ei ole koko-
naan tai osittain mititoity (pitevyysolettama).
Téastd syystd olisi tarvetta sille, ettd kolmannel-
la osapuolella olisi mahdollisuudet mitdtoida
patenteista liian laajoja vaatimuksia. Hyvéni esi-
merkkind toimivasta jirjestelméistd voidaan mai-
nita amerikkalainen re-examination-jirjestelmi
tai esimerkiksi suomalaista hyddyllisyysmallia
koskevat mitétointisddnnokset. Uusi EPC 2000
mahdollistaa EP-patentin osittaismititdinnin vaa-
timusmuunnoksella oikeudenkdynnissd, mutta
oikeus on taattu patentin haltijalle.'

Simulaatio-oikeudenkdynnin kohteena olleessa
tapauksessa loukkaavaksi viitetty tuote oli putken
kiinnitin, joka kiristyy seuraavasti. Kiristimen lai-
passa, josta ruuvin pad tyontyy ldvitse, on aluslevy
(eli prikka), joka on kiinnitetty laippaan heiluvasti.
Aluslevyssé on ura. Kun ruuvin pdd menee kiristi-
men laipassa olevan reiédn ldvitse, ruuvin pai hei-
lauttaa aluslevya (eli prikkaa) ja tyontyy aluslevyn
ohitse. T4lloin aluslevy heilahtaa ja ruuvi tyontyy
aluslevyn uraan siten, ettd ruuvin pdd jaa kiristys-
asentoon aluslevyn taakse. Aluslevy on siis heilu-
vasti kiinnitetty laippaan ja kun ruuvia kiristetdén,
aluslevy jdd ruuvin péin ja laipan véliin. Ruuvi on
talloin siis aluslevyn urassa.

Loukkaavaksi véitetystd tuotteesta 10ytyvit
hyvin selkedsti itsendisen patenttivaatimuksen
piirteet seuraavaa lukuun ottamatta: ’ja sitd pitdd
paikallaan ennen kiristdmistd kannan (24) ja laipan
(20) vdliin tuotu toisesta péaastd avoimeksi pitkdin-
omaiseksi uraksi (40) valmistettu aluslevy (38).”

Ero patenttiin oli siis se, miten aluslevy kysei-
seen putkenkiinnittimeen liittyy. Patentin mukaan
aluslevy on tuotu ruuvin kannan ja laipan viliin
pitkdnomaisen uran avulla, kun taas loukkaavak-
si viitetyssd tuotteessa aluslevy heilahtaa ruuvin

kannan ja laipan viliin kiinnityksen ja aluslevyn
muodon vuoksi.

Patentissa on kuvattu pitkinomainen ura, kun
taas loukkaavaksi viitetyssd tuotteessa aluslevys-
sd on kylld lovi tai ura, muttei kovin pitkdnomai-
nen. Tama johtuu hieman eroavista kiritystavois-
ta. Loukkaavaksi véitetyssd tuotteessa aluslevy
voi heilahtaa saranassaan ja tyontyd ruuviin kan-
nan taakse hieman pienemmdlli uralla.

Tapauksen tekee mielenkiintoiseksi se, ettd
loukkauksen olemassaolo riippuu nédinkin pienes-
td erosta ja vaikeista rajanvedoista, jotka jakavat
asiantuntijoiden mielipiteet. Epidselviksi kysy-
mykseksi muodostuu erityisesti se, onko louk-
kaavaksi viitetyssi tuotteen aluslevyssi oleva ura
midriteltdvd “pitkdnomaiseksi”, kuten patentti-
vaatimuksessa lukee. Simulaatio-oikeudenkéyn-
nissd “valamiehind” toimineet asiantuntijat eivét
olleet tdstd asiasta yksimielisid.

Toinen episelvi kysymys tapauksessa on vaa-
timukseen kirjoitettu laaja termi “viliin tuotu”.
Saksalaisessa alkuperdistekstissd kaytetty termi
on “eingefiihrt” eli pikemminkin suppeampi méai-
ritelmé viliin tyonnetty”.'> Joidenkin asiantunti-
joiden mielestd kyseessd on sanamuodon mukai-
nen loukkaus, koska ylld mainitut eroavaisuudet
ovat luonteeltaan ~vihdisid”.

Miten patenttivaatimus on késilld olevassa
tilanteessa tulkittava? Tdssd tilanteessa on ensin
patenttiselityksestd tai piirustuksista on tutkitta-
va, miten kyseisid termejd tulkitaan. Kysymys
ei kuitenkaan Art. 69 EPC:n mukaan ole vaati-
musten “késittdimisestd” sen mukaan, miten alan
ammattimies tunnetun tekniikan, yleisen teknisen
tietimyksen, keksinnon tuottamien hyotyjen hait-
tojen yms. seikkojen valossa sen ymmartiisi.

Selitys ja piirustus eivdt kuitenkaan ndytd
antavan selkeitd ohjeita, miten esimerkiksi kisi-

14 (Art. 138(2) & (3) EPC 2000; uusi osittaismitdtdintisddnnds vaatimusmuunnoksella. Vrt. hallinnolliseen rajoittamiseen

Art. 105 a ja b EPC 2000).

15 Art. 70(1) EPC:n mukaan autenttinen teksti on saksa. Koska termi on patentin validoinnin yhteydessi kéddnnetty laajem-
min, ei ole poissuljettua, ettd suoja-ala on téltd osin mitdton (ks. patenttilaki 70 j §, 52 §, 70 p §).
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te “pitkdnomainen ura” tulisi tulkita. Selitys
pikemminkin vaikenee asiasta ja siind kdytetddn
kyseistd hyvin epiméirdistd termid. Kyseessd on
relatiivinen termi, jolla ei selvisti ole tunnettua
merkitystd kyseessd olevalla tekniselld alalla.
Taltd osin on siirryttivi ekvivalenssitarkasteluun.
Kysymys kuuluu: olisiko alan ammattimiehelle
ilmeistd, ettd loukkaavaksi viitetty piirre “alusle-
vyn aukko” aikaansaa saman lopputuloksen kuin
vaatimuksessa médritelty piirre “pitkinomainen
ura”. Toisin sanoen voidaan pohtia, onko niilla
kahdella ratkaisulla keksinnéllinen ero. Kyseises-
sé tapauksessa loukkaavaksi viitetysti teknisestd
ratkaisusta oli itse asiassa jétetty eurooppapatent-
tihakemus 23.8.1990. Téssi tunnettuna tekniikka-
na on pidetty eurooppapatenttia EP 319 521 B1
eli tidssd kisiteltava putkenkiinnitinpatentti, jonka
hakemispiiva oli 7.12.1985.

EPO myonsi patentin loukkaavaksi viitetylle
ratkaisulle eli EPO piti ndiden kahden ratkaisun
vilistd eroa keksinnollisend. Toisin sanoen kysei-
nen ero ei ollut alan ammattimiehelle ilmeinen.
Tétd voidaan pitdd melko vahvana indisiona siiti,
ettd alan ammattimiehelle ei olisi ilmeisté, ettd
loukkaavaksi viitetty piirre “aluslevyn aukko”
aikaansaa saman lopputuloksen kuin vaatimuk-
sessa maddritelty piirre “pitkinomainen ura”.
Ekvivalenssitulkinnalle ei siis olisi sijaa eikd
loukkausta olisi.

Vaikka edelld mainittu arviointi tehtiin noin vii-
si vuotta eurooppapatentin EP 319 521 B1 efektii-
visen pidivimddrin jidlkeen, tdlld ei tdssd tapauk-
sessa ole merkitystd, koska eroa on edelleen pidet-
ty keksinnollisend.

Mikdli eroa ei olisi pidetty keksinnéllisend, oli-
si syytd ehképi arvioida, miten tekniikka on tdmén
ajan jakson vililld kehittynyt. Kuten sanottua EPC
ei ota kantaa, miten tdtd asiaa tulisi ekvivalentin
osalta kisitelld.

Yksimielisyyttd siitd, arvioidaanko ekvivalens-
si efektiivisen (hakemis- tai etuoikeuspiivin) vai
loukkauspédivamédrin mukaisesti, ei vallitse Euroo-
passa. Tdtd ongelmaa ei ole Suomessa ratkaistu.

Vaikka usein esitetién, ettd relevantti ajankohta
olisi ylld mainittu efektiivinen pdivimiird, emme
voi selkedsti yhtyi tdhédn késitykseen. Sanottu mah-

dollistaisi sen, ettd patentti voitaisiin kiertdd kéytti-
malld selvisti ekvivalenttia piirrettd, joka on tullut
tunnetuksi vasta efektiivisen paivamairin jdlkeen.
Relevantti pdivimédrd on kisityksemme mukaan
siis loukkauspdivimdcdird.

Yleensikin voidaan todeta, ettd olennaista oli-
si miettid vaatimusta ja sen eroa loukkaavaan tuot-
teeseen nihden edelld mainittujen ekvivalenssipe-
riaatteiden (ekvivalenssiajattelun avulla) ja arvioi-
da, onko ero keksinnollinen. Keksinndllisyysajat-
teluhan huomioi ajallisen aspektin eli tekniikan ke-
hittymisen.

Vield vaikeammalta kysymykseltd vaikuttaa
se, miten termi “viliin tuotu” / ”viliin tyonnet-
ty” on tulkittavissa. Selitys ei myoskaén téltd osin
selkedsti maiirittele, miten termi on tulkittavis-
sa. Selitys kuvaa ainoastaan yhden sovelluksen
(suoritusmuodon), jossa kiristys tapahtuu siten,
ettd ruuvin kannan ja laipan viliin tyonnetddn
aluslevy. Kyseisessd suoritusmuodossa on myos
olennaista se, ettd ruuvi on pituudeltaan lyhyt,
jolloin kiristin on helppo sulkea tyontamalla ruu-
vin kannan ja salvan viliin kyseinen aluslevy.
Loukkaavaksi viitetyssid tuotteessa kyseessd oli
selkedsti pidempi ruuvi, koska ruuvin kannan tiy-
tyy tyontyid vinosti saranoidun aluslevyn taakse
lukittuakseen. Toisaalta tdlloin aluslevy kylla jaa
ruuvin kannan ja laipan véliin. Tdmi ominaisuus
(viliin tuotu”) lienee kuitenkin l0ydettidvissa
loukkaavaksi viitetyn tuotteen piirteistd: patent-
tivaatimus ei ota kantaa ruuvin pituuteen. Vaikka
patentin yhteenveto ja ainut suoritusmuoto kuvaa-
vat lyhyen ruuvin ja sen vieldpi oleellisena piir-
teend, ldhtokohtana on kuitenkin se, ettd vaati-
mus, ei selitys, middrdéd patenttisuojan laajuuden.
Koska edelld mainittua piirrettd ”pitkdnomainen
ura” ei kuitenkaan 16ydy loukkaavaksi viitetystid
tuotteesta, on mielestimme todennidkdoistd, ettd
kyseessd ei ole patentin loukkaus.

Tapaus on hyvid esimerkki siitd, miten hie-
nojakoinen terminologinen ero vaikuttaa suoja-
alan tulkintaan. Jos termin “véliin tuotu” sijaan
autenttiseksi maddritellddn “viliin tyonnetty”
on kyseessd teknisesti huomattavasti suppeam-
pi kisite, joka kattaa vihemmén. Lihinnd tdlld
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perusteella saksalainen tuomioistuin katsoi, ettei
patenttia loukata.'®

Tapaus osoittaa, ettd nykyisin Saksassakin
patenttivaatimuksen piirteilld on keskeinen mer-
kitys suoja-alan tulkinnassa eikd vaatimusta enda
pideti lahtokohtana tai suuntaviivana sille, miten
alan ammattimies keksinnon kokonaisuudessaan
ymmartdisi. Selitykselle annettiin painoarvoa juu-
11 siind, miten vaatimuksen sanamuotoon sisdlty-
vid kisitettd eli piirrettd tulisi tulkita. Erityisesti
tulee siis huomata, ettd sanamuodon mukaista tul-
kintaa ei tehty tunnetun tekniikkaan perustuvalla
analyysilld. Tunnettua tekniikkaa kiytettiin sen
sijaan analysoitaessa loukkausta ekvivalenttiin
perustuen.

7 Lopuksi

Patentin suoja-alaa tulkittaessa itsendiselld
patenttivaatimuksella on huomattavasti enemmén
merkitysti kuin kirjallisuudesta tai oikeuskdytén-
nostd on Suomessa toisinaan luettavissa. Patentin
suoja-alaa tulkittaessa ei tulisi liian kevyin perus-
tein tai liian nopeasti hypétd selityksen, piirustuk-
sen tai jopa tunnetun tekniikan tulkitsemiseen.

Téamin tulisi heijastua vastaavasti kaikkiin
patenttioikeudenkéynteihin (loukkaus, mititoin-
ti) siten, ettd argumentoinnin asiasta pitdisi liittyd
itsendiseen patenttivaatimukseen, sen piirteisiin
ja sanamuotoihin sen sijaan, ettd viittely kohdis-
tuisi johonkin epdmadriiseen késitteeseen kuten
“kannepatentin mukaiseen keksint6on”, “patentin
patentin mukaiseen

keksinnolliseen ajatukseen”, ”
laiteeseen (tai menetelmiin)” yms.

Liséksi loukkausoikeudenkidynnissé tuomiois-
tuimella ei kédsityksemme mukaan ole toimivaltaa
tutkia patentin voimaansaattamiskelpoisuutta eli
sitd, onko patentti mitdton.

Edelld sanotussa olemme korostaneet, ettd
patenttivaatimuksen muotoilu on hakijan oma
valinta eiké siind tapahtuneita erehdyksid voi-
da jdlkikédteen laajasti korjata. Oikeusvarmuus
ja oikeudenkdyton yhtendisyys edellyttdviit, ettd
vaatimukset madrddvit suoja-alan.

On muistettava, ettd Art. 69 EPC:n mukaan
patenttivaatimukset eivdt ole suuntaviivoja sille,
miten alan ammattimies keksinnon (vaatimuk-
set) selityksen ja piirustusten ja jopa tunnetun
tekniikan valossa tehtivin kokonaisarvioinnin
puitteissa kdsittdd. Tdllainen ajattelutapa on 1idh-
toisin Saksasta ja vallitseva sielld vuoteen 1978
asti. Art. 69 EPC:n tulkintaa on terdvoitetty pai-
nottamalla tulkintapoytékirjassa, ettd patentin
suoja-ala midritetddn vaatimusten tulkinnal-
la eikd niiden “kasittdmiselld”. Tdssd mielessd
Suomen patenttilain 39 §:n sanamuoto on jossain
midrin ristiriitainen Art. 69 EPC:n kanssa. Sana
kisittadhin viittaa edelld mainittuun suuntaviiva-
ajatteluun, jolle 16ytyy tukea 1960-luvun lainval-
mistelutoista.

Tuoreemmissa lainvalmistelutdissd painote-
taan sitd, ettd patenttilain 39 § tulkitaan samalla
tavoin kuin Art 69 EPC, jota on siis sovellettava
eurooppapatenttiin. Eurooppapatentin suoja-alan
tulkintaan ei ole sallittua soveltaa patenttilain 39
§:44 eikd varsinkaan edelld mainittua suuntavii-
va-ajattelua, joka on omiaan luomaan oikeudel-
lista epavarmuutta ja monimutkaisia ja raskaita
oikeudenkdynteja.

Jukka Palm — Tomi Konkonen

16 Judgement of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) of 2 March 1999.



