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Alkusanat

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tavoitteena on olla paras patenttiviranomainen
suomalaiselle asiakkaalle. Tavoitteen saavuttamiseksi PRH pyrkii olemaan asiakkailleen
ensisijainen vaihtoehto patentointiprosessin aloittamisessa seka patenttiyhteistydsopimuksen
(PCT) mukaisten kansainvalisten uutuustutkimusten ja patentoitavuuden esitutkimusten
tekijand. PRH:n palvelukyky perustuu tutkimuksen ja patentoitavuusarviointien korkeaan
laatuun, kilpailukykyiseen hinnoitteluun, nopeaan kasittelyyn ja séhkoisen toimintaympariston
mahdollistamaan joustavaan asiakaspalveluun.

PRH:n patentti- ja innovaatiolinjan laadun takeena on ISO 9001:2008 -sertifioitu
toimintajarjestelma. Toimintajarjestelman olennaisena osana on Patenttikasikirja, joka
tarjoaa kattavan tietopaketin sek& asiakkaille etta patentti- ja innovaatiolinjan henkilokunnalle
mm. kansallisten patenttihakemusten kasittelystd, myonnettyja patentteja vastaan tehtyjen
vaitteiden  kasittelystd, hyddyllisyysmalliasioiden  kasittelystd ja  kansainvalisesta
uutuustutkimuksesta seka kansainvalisesta patentoitavuuden esitutkimuksesta.

Patenttikasikirja julkaistaan PRH:n verkkosivuilla www.prh.fi.

Helsingissa 2.1.2015

Rauni Hagman Jorma Hanski
Paajohtaja Linjanjohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja innovaatiolinja
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Lyhenteet
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Patenttihakemuksia, patentteja,
hyddyllisyysmallihakemuksia ja hyodyllisyysmalleja
koskevien asiakirjojen toimittaminen

Asiakirjojen toimittaminen paperisina ja sahkoisesti

Patentti- ja rekisterihallitus ottaa asiakirjoja paperisina vastaan viraston aukioloaikana
maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15. Asiakirjoja voi jattaa viraston sisaantuloaulassa
olevaan valkoiseen postilaatikkoon jo klo 8.00 lahtien. Asiakaspalvelu avautuu klo 9.00.
Postitse lahetetyt asiakirjat kirjataan vastaanotetuiksi viraston aukioloaikana klo 16.15 asti.

Sahkoisesti eli Epoline Online Filing -ohjelmalla, faksilla ja sahképostilla asiakirjoja otetaan
vastaan jokaisena paivdnd klo 00.00-24.00. Sahkoisesti tehdyn hakemuksen
tekemispaivaksi katsotaan se paiva, jona hakemus on saapunut virastoon.

Jos maarapaiva sattuu sellaiselle paivélle, jona virasto on suljettu, asiakirjan voi toimittaa
seuraavana viraston aukiolopaivana. Tata periaatetta sovelletaan myo6s etuoikeuspyyntoon.
Asiakirjojen toimittaminen faksilla ja sahkdpostilla

Asiakirjoja voi toimittaa myos faksilla ja sahkopostilla eika hakijan tarvitse lahettaa virastolle
alkuperaisia kappaleita. Edellytyksena on, ettd lahettajasta ei ole epailysta eika asiakirjojen
oikeellisuutta ole syytd epailla. Kaikkien asiakirjojen tulee olla niin selvat, ettda niiden
perusteella hakemuksen ja asian kasittely on mahdollista. Faksilla tulleet asiakirjat eivat ole
julkaisukelpoisia.

Patentti- ja rekisterihallitus voi kuitenkin aina pyytaa toimittamaan asiakirjan alkuperaisena.
Alkuperéaisella asiakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, joka on toimitettu paperisena tai eOlf-
ohjelmalla.

Etuoikeustodistus tulee kuitenkin aina toimittaa alkuperaisena.

Maaraajat kansallisissa patenttiasioissa

Kansallisissa patenttiasioissa noudatettavista maaraajoista on saadetty
patenttimaarayksissa (PatM 63 ja 64 8) seuraavaa:

63 § Patenttiviraston antamat maaraajat, jotka lasketaan paatéksentekopaivasta:

Patenttihakemuksen kasittely

- PatL 8 b, 8 c tai 8 d §:n mukainen kehotus 2 kk
- Muodollisia puutteellisuuksia koskeva valip&aatos 2-3 kk
- Tekninen valipdatés uutuustutkimuksen tai

uuden esteen johdosta 4 kk
- Muu tekninen valipaatos 2-3 kk
- Hyvaksyva valipaatos (PatA 29 a §) 3 kk
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Vaiteasiat

- Puutteiden korjaaminen (PatA 34 § 2 mom.) 2 kk

- Lahete vaitteen johdosta (PatL 24 § 4 mom.) 6 kk

- Lausuman antaminen (PatM 54 §) 2-3 kk
- Kdanndoksen toimittaminen (PatL 24 § 2 mom.) 2 kk

Patentin rajoittaminen
- Puutteiden korjaaminen (PatL 53 a § 2 mom.) 2 kk

- Lausuman antaminen (PatL 53 d § 1 mom.) 2 kk

Patentin lakkauttaminen
- Puutteiden korjaaminen (PatM 58 §) 2 kk

Maardajan noudattaminen

- PatL 71 a 8:n 4 momentin mukaisen lausuman antaminen 2 kk

Parempi oikeus keksintéon

- Kanteen nostaminen tuomioistuimessa (PatL 17 8) 2 kk
64 § Patenttivirasto voi pidentaa 63 8:ssa mainittuja maaraaikoja erityisista syista.

Patenttivirasto voi my6s hakijan pyynnosta pidentaa 63 §:ssa mainittuja maaraaikoja
erityisista syista. Tata koskeva perusteltu pyynt6 on tehtava ennen kuin pyynnén kohteena
oleva maaraaika on paattynyt. Perustelua ei kuitenkaan tarvitse esittaa, kun 63 8:n mukaista
uutuustutkimuksen tai uuden esteen johdosta annettavan teknisen vélipaatoksen
maaraaikaa pyydetaan pidennettavaksi kaksi kuukautta.

Maaraajat hyodyllisyysmalliasioissa
Hyddyllisyysmalliasioissa noudatettavista maaraajoista on saadetty
hyodyllisyysmallimaarayksissa (HmM 40 8) seuraavaa:

40 § Rekisteriviranomaisen antamat maaraajat, jotka lasketaan paatoksentekopaivasta:

Hyodyllisyysmallihakemuksen kasittely

- vastausaika valipaatokseen 2 kk
- viraston pyytdman etuoikeustodistuksen toimittaminen 2 kk
- HmL7a,7hb, 8ja8a 8n mukainen maardaika 2 kk
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Hyodyllisyysmallin rekisterdinnin mitatointi

- hyddyllisyysmallioikeuden haltijan vastausaika
mitatdintivaatimukseen (HmL 20 8) 3 kk

- muu mitatdintivaatimusta koskeva vastausaika
(HmM 38 § 3 mom.) 2 kk

M&aéaraajan noudattaminen

- HmL 26 a 8:n 4 momentin mukaisen lausuman antaminen 2 kk

Parempi oikeus keksintoon

- kanteen nostaminen tuomioistuimessa (HmL 15 §) 2 kk

Paatdsten allekirjoittaminen

Patenttiasetuksen 42 a 8:n mukaisesti allekirjoitus viraston antamaan paatokseen voidaan
merkitd koneellisesti. Patentti- ja innovaatiolinjalla noudatetaan koneellista allekirjoitusta
lahes kaikkien paatdsten osalta.

Paatoksista valittaminen

Patentti- ja rekisterihallituksen kansallisissa patentti- ja hyodyllisyysmalliasioissa antamiin
lopullisiin paattksiin on mahdollista hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen (PatL
26, 27 ja 27a 8§, HmL 22 ja 23 8). Paatdokseen, johon on mahdollista hakea muutosta,
litetdadn valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakua varten. Muutosta on haettava 60
paivan kuluessa paatdksen tiedoksi saamisesta. Muutosta haettaessa on suoritettava
vahvistettu maksu. Markkinaoikeuden paatokseen saa hakea muutosta korkeimmalta
hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myoéntaé valitusluvan. Valitus
korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtava 30 paivan kuluessa markkinaoikeuden paatdksen
tiedoksisaannista (Laki oikeudenkéaynnista markkinaoikeudessa, 7 luku, 2 8)

Patent Prosecution Highway

Patent Prosecution Highway eli PPH on patenttivirastojen valinen sopimus, joka tarjoaa
patentinhakijoille nopeamman ja tehokkaamman vaylan saada vastaava patentti
myonnetyksi toisessa virastossa. Suomalaisen patenttihakemuksen perusteella voi pyytaa
nopeutettua kasittelya toisessa virastossa, kun PRH on todennut patenttivaatimusten olevan
hyvaksyttavissd. Vastaavasti toisessa patenttivirastossa hyvaksyttaviksi todettujen
patenttivaatimusten perusteella voi saada nopeutetun kasittelyn PRH:ssa. Hakemusten tulee
olla sisalléltdan toisiaan vastaavia eli ensimmainen voi esimerkiksi olla jalkimmaisen
etuoikeushakemus.

PPH-pyyntd tehddan suoraan siihen virastoon, jossa ké&sittelyssa olevaa hakemusta
halutaan nopeuttaa. Virastoilla on hieman toisistaan poikkeavia vaatimuksia PPH-pyynnon
hyvaksymiselle, joten yksityiskohtaiset ohjeet tulee aina tarkastaa kyseisesta virastosta.
Ensimmaisen hakemuksen tutkineen viraston mielipide ei mydskaan sido jalkimmaista
virastoa, silla virastot vastaavat aina omista paatoksistaan.
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Kaikki patenttivirastot eivat kuulu PPH-jarjestelmaan, mutta osallistujien maara kasvaa
jatkuvasti. PRH:n PPH-sopimuskumppanit seka tarkempaa tietoa jarjestelman kaytosta
l6ydat PRH:n PPH-sivustolta: www.prh.fi/pph
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A. Patenttihakemus

A.1l Yleista

Patenttihakemus tehdaan Kkirjallisesti. Se kasittdd hakemuskirjan (hakemuslomake)
litteineen. Patenttihakemus toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) postitse,
faksilla, sahkopostilla PRH:n kirjaamoon, séhkdisesti Epoline Online Filing eli eOlf -
sovelluksen avulla tai tuomalla se PRH:n asiakaspalveluun, ks. B.1.

A.1.1 Perusasiakirja (hakemuksen tekemispaiva 1.11.2011 tai sen
jalkeen)

Suomalaisen patenttihakemuksen, patenttilain 38 8:n mukaan kasiteltavaksi otettavan
patenttihakemuksen ja kansalliseksi hakemukseksi muunnetun eurooppapatenttia koskevan
hakemuksen perusasiakirja on suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen selitys piirustuksineen
sekd patenttivaatimukset, jotka sisaltyivdt hakemukseen, kun hakemus tehtiin tai on
katsottava tehdyksi (ks. E.3.1). Jos nadma asiakirjat eivat ole sanottuna ajankohtana
siséltyneet hakemukseen, perusasiakirjana pidetddn tadméan jalkeen ensiksi annettua
suomen-, ruotsin- tai englanninkielistd selitystd ja patenttivaatimuksia, jos ndiden sisalto
selvasti vastaa mainittuna ajankohtana virastossa olevien asiakirjojen siséltoa. (PatA 21 §)

Patenttilain 31 8:n mukaisesti jatketun kansainvalisen patenttihakemuksen perusasiakirja
maaritellaan PatA 21 8§:n 2 momentissa (ks. B.2.3.1).

A.1.2 Perusasiakirja (hakemuksen tekemispéiva ennen 1.11.2011)

Kun hakemus on tehty ennen 1.11.2011, perusasiakirjan maarittelyssa sovelletaan
hakemuksen tekohetkella  voimassa olleita patenttilakia, patenttiasetusta ja
patenttimaarayksia.

Hakemuksen perusasiakirja on ensiksi annettu suomen- tai ruotsinkielinen selitys
piirustuksineen ja patenttivaatimukset, jotka sisaltyivat hakemukseen, kun hakemus tehtiin
tai on katsottava tehdyksi (ks. E.3.1). Jos nama asiakirjat eivat ole sanottuna ajankohtana
siséltyneet hakemukseen, perusasiakirjana pidetddn taman jalkeen ensiksi annettua
suomen- tai ruotsinkielista selitysta ja patenttivaatimuksia, jos ndiden siséaltd selvasti vastaa
mainittuna ajankohtana virastossa olevien asiakirjojen sisaltoa. (PatA 21 8)

PatA 21 8:n 2 momentissa maaritellaan jatketun kansainvélisen hakemuksen perusasiakirja.

A.2 Hakemuskirja ja hakemusasiakirjat (PatL 8 8)

Hakemuskirjan liittein& tulee olla hakemusasiakirjat eli keksinnon selitys, patenttivaati-
mukset, mahdolliset piirustukset ja tiivistelma sekd muut tarvittavat liitteet.

A.2.1 Hakemuskirja (hakemuslomake)

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hédnen asiamiehensé allekirjoittama. Hakemuskirjasta
tulee kdyda ilmi seuraavat asiat (PatA 2 8§):

¢ hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekd, jos hakijaa edustaa asiamies, myds taman
kotipaikka ja osoite
e keksijan nimi ja osoite
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o keksinnon lyhyt ja asiallinen nimitys

¢ silloin kuin hakijoita on useita, ilmoitus siita, kuka heistd on oikeutettu, tai jos hakijat
kayttavat asiamiesta, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta
vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset

e jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a 8:n mukainen mikro-organismiviljelman
talletus, ilmoitus talletuksesta

A.2.2 Hakemuksen kieli

Keksinnon selitys, tiivistelma ja patenttivaatimukset on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi. Lisdksi ne voidaan laatia my6s yhdella tai kahdella muulla néista kielista
(englannin kielella ennen 1.11.2011 tehty hakemus ks. A.2.3). Jos patenttivaatimukset ja
tiivistelma on laadittu vain toisella kansalliskielella, patenttiviraston on huolehdittava
patenttivaatimusten ja tiivistelman kaantamisesta toiselle naista kielistd ennen kuin hakemus
PatL 22 §:n mukaan tulee julkiseksi. Kun kaannos tehdddn patenttivirastossa, hakijan on
suoritettava vahvistettu kd&nndsmaksu. Jos patenttivaatimukset ja tiivistelma on laadittu vain
englannin kielelld, hakijan tulee toimittaa niiden kd&nnds suomeksi tai ruotsiksi ennen kuin
hakemus tulee julkiseksi. Patenttiviraston on tallgin tarvittaessa huolehdittava niiden
kaantamisesta toiselle naista kielista.

Patentinhakijalla on oikeus saada englannin kielelld laadittua hakemusta koskevat
patenttiviranomaisen paatdkset englanninkielisind, jos han patenttihakemusta tehtdessa
pyytéaa kirjallisesti paatoskieleksi englantia (PatL 8 d 8). Jollei hakija ole pyytanyt
paatoskieleksi englantia, lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikké antaa valipdatoksen, jossa
pyydetdan, ettd hakija toimittaa maardajassa joko patenttihakemuksen kaannoksen
suomeksi tai ruotsiksi tai pyytda kirjallisesti paatoskieleksi englantia. Jos hakija
vastineessaan valipaatokseen pyytaa paatoskieleksi englantia, jatkokasittelyn perustana on
englanninkielinen patenttihakemus. Jos taas hakija toimittaa virastoon hakemuksen
k&annoksen suomeksi tai ruotsiksi, jatkokasittelyn perustana on suomen- tai ruotsinkielinen
patenttihakemus. Jos englanninkielisten patenttivaatimusten ja tiivistelman kaannds ei
vastaa englanninkielisida asiakirjoja, hakijalle on annettava kehotus korjata kdanndksen
puutteet maaraajassa (PatL 8 d §).

A.2.3 Englanninkielisten hakemusten kasittely (hakemuksen
tekemispaiva ennen 1.11.2011)

Ennen 1.11.2011 tehdyn englanninkielisen hakemuksen kéasittelyssa sovelletaan kielen
osalta hakemuksen tekohetkella voimassa olleita patenttilakia, patenttiasetusta ja
patenttimaarayksia.

A.2.4  Selitys

Hakemuksen selityksessa keksintd kuvataan yksityiskohtaisesti. Selityksen tulee olla niin
selvd, ettd alan ammattimies pystyy sen perusteella kayttamaan keksintéa (PatL 8 § 2
mom.). Selityksessa on siis esitettava niin paljon tietoa, etta kyseisen alan keskiverto-
ammattilainen ymmartaa keksinnon periaatteen ja pystyy toteuttamaan sen kaytannossa.
Keksinnon selitys saa siséltdd ainoastaan sellaista, mika on tarpeen keksinnon selventami-
seksi (PatA 17 8), ks. E.1.2.

Selityksen alkuun tulee keksinnon lyhyt ja asiallinen nimitys. Selitys k&sittaa yleisen ja
erityisen osan (PatM 4 8):

e yleinen osa
o keksinndn nimitys
o tekniikan ala, johon keksintdé kuuluu
o tekniikan tason kuvaus
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o tekniikan tason arviointi ja epakohdat, joita keksintd on tarkoitettu poistamaan
(ongelma)
o keksinndn tunnusmerkit (ongelman ratkaisu)
o keksinnon edut tekniikan tasoon verrattuna
e erityinen osa
o luettelo mahdollisten piirustusten kaikista kuvioista
o ainakin yksi keksintda kuvaava esimerkki
o keksinnén muunnosvaihtoehtoja

Selityksen yleisessa osassa esitetddn aluksi keksinndon kayttdala ja ennestdén tunnettu
tekniikka silla alueella, jota keksintd koskee. Tassa tekniikan tason kuvauksessa tulee
mainita hakijan tiedossa olevat patenttijulkaisut ja muu Kirjallisuus, joissa esitetdén
ratkaisuja, joiden pohjalta keksintd on syntynyt. Selityksessa esitetdan myoés, mita erityista
keksinndlla saavutetaan tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Siind kerrotaan, mita ongelmia
tai puutteita aikaisempaa tekniikkaa kaytettdessa on ilmennyt ja miten keksintd ratkaisee
nama ongelmat. Lisaksi esitetddn ne keinot, joita tarvitaan edelld mainittujen vaikutusten
saavuttamiseksi. Taman kohdan tulee vastata patenttivaatimuksia. Se voi olla esim. viittaus
patenttivaatimuksiin. Ellei keksinndsta sellaisenaan ilmene, kuinka sitd voidaan kayttaa
teollisesti, tima on mainittava selityksessa (PatM 4 8).

Selityksen erityisessd osassa keksintd selitetddn  yksityiskohtaisesti ensisijaisesti
sovellutusesimerkkien tai sovellutusmuotojen avulla ja mahdollisiin piirustuksiin viittaamalla.
Selityksessa tulee olla niin paljon esimerkkeja, etta vaatimukset voidaan katsoa riittavan
perustelluiksi (PatM 4 8), ks. E.1.2.

Selityksessa ei saa kayttaa tekaistuja nimityksid. Tavaramerkkeja voidaan kuitenkin kayttaa
poikkeuksellisesti silloin, kun tuotetta ei voida sopivasti maaritella muulla vakiintuneella nimi-
tyksella. Silloin tulee kdyda ilmi, ettd kyseessa on tavaramerkki. Jos merkki on rekisteroity
tasséd maassa, se on ilmoitettava mieluiten tunnuksella ® (PatM 6 8). Jos selitykseen kuuluu
piirustuksia, siina esitetdan luettelo piirustusten kaikista kuvioista (PatM 4 §). Selityksen
tekstiosan ja piirustusten on oltava toisistaan erilladn. Taulukoita ja kemiallisia seka
matemaattisia kaavoja voidaan sisallyttaa tekstiin (PatM 7 8).

Ohjeita kirjallisuusviitteiden esittamisesta annetaan kohdassa D.5.2. Viitteiden esittamista
koskee myos PatM 8 §.

Jos keksintoéon kuuluu vahintdéan kymmenen nukleotidid kasittava sekvenssi tai vahintaan
nelja aminohappoa kasittava haarautumaton sekvenssi, tulee selitysosassa olla naista
luettelo, ks. A.5.1.

A.2.5 Patenttivaatimukset

Patenttivaatimukset maarittelevat keksinndn patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimuksissa
on oltava tasmallisesti ilmaistuna se, mita patentilla halutaan suojata (PatL 8 § 2 mom.).
Patenttivaatimuksia voi olla yksi tai useampia. Patenttivaatimus voi olla itsendinen tai
epditsendinen, ks. A.2.5.4.

A.2.5.1 Keksinndn maarittely patenttivaatimuksissa

Kukin patenttivaatimus saa sisaltdd vain yhden keksinnon. Keksinnon tulee mikali mahdo-
llista kuulua joko tuote-, laite-, menetelma- tai kayttoryhmaan. Patenttivaatimus ei saa sisél-
taa siina esitettyyn keksintéén n&hden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytdmaan
yksinoikeuteen nahden epdaolennaista tietoa, kuten esimerkiksi mainintoja kaupallisesta
hyddysta tai muista ei-teknisista asioista. (PatA 14 8).

Tuote tai laite on yleensd méaariteltava ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityis-
kohdat. Ladhempi maarittely, mikali keksintdd ei sopivasti voida ilmaista muulla tavoin, voi
tapahtua esittamalla sen yksityiskohtien toiminnat tai tehtavat. (PatM 14 8).
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Tuote, erityisesti kemiallinen tuote, voidaan, jos sen maéarittely muuten on huomattavan vai-
keaa, maaritella myds ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-process) tarvittaessa
yhdessa muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa (PatM 14 8).

Menetelmd maaritelladn toimenpiteitda tai toimintoja koskevilla tiedoilla ja tarvittaessa
menetelmassa kaytettavia laitteita ja tuotteita koskevilla tiedoilla (PatM 16 8).

Kayttba koskevassa vaatimuksessa ilmoitetaan se erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai
menetelmaa kaytetddn. Tarvittaessa patenttivaatimukseen voidaan siséllyttaa myds tuotetta
tai menetelmaa koskevia selventavia tietoja (PatM 17 8).

Patenttivaatimuksen seka johdanto- ettd tunnusmerkkiosassa (ks. A.2.5.2) tulee olla
piirustuksia vastaavat, mieluiten suluissa olevat viittausmerkit. Vaatimuksesta tulee kuitenkin
ilman viittausmerkkejakin kayda selvasti ilmi se, mille suojaa haetaan. Vaatimuksissa ei
hyvaksyta yleisia huomautuksia niin kuin esimerkiksi "kuten on selitetty" tai "kuten
piirustuksissa on esitetty". Vaatimuksissa voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti viitata suoraan
piirustuksen diagrammeihin tai vastaaviin. Tavaramerkkeja ei yleensd saa esittdaa
vaatimuksissa (PatM 22 §, PatM 23 8).

Seka patenttivaatimukset ettd selitys voivat sisaltaa kemiallisia tai matemaattisia kaavoja,
mutta ei piirustuksia. Vaatimukset saavat siséltaa taulukoita vain, jos se keksinnén kohteesta
johtuen on selvasti tarpeellista.

A.2.5.2 Patenttivaatimusten kaksiosainen muoto

PatA 14 8:n 1 momentin 1 kohdan mukaan patenttivaatimuksen tulee siséltaa keksinnén
nimitys, 2 kohdan mukaan ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintd on uusi, jos
tallainen ilmoitus on tarpeellinen, ja 3 kohdan mukaan ilmoitus siitd, mika keksinndssa on
uutta ja omalaatuista.

PatM 12 § méaarittelee patenttivaatimuksen kaksiosaisen muodon. Patenttivaatimukset voi-
daan laatia muunkin muotoisiksi, jos siihen on erityista syytd, ks. A.2.5.3.

Patenttivaatimuksen ensimmaisessad osassa eli johdannossa esitetdan PatA 14 8n 1
momentin 1 ja 2 kohdan mukaiset seikat eli keksinnén nimitys ja ilmoitus tekniikasta, johon
verrattuna keksintd on uusi, jos tallainen ilmoitus on tarpeellinen. Téllaista tunnetun tekniikan
ilmoittamista sovelletaan ainoastaan itsenaisiin vaatimuksiin. Niiss& on tarpeen mainita vain
ne keksinndn ennestaan tunnetut piirteet, jotka ovat merkityksellisia keksinnon kannalta. Jos
keksintd esimerkiksi koskee kameraa, mutta siind on keksinndllista vain suljin, patentti-
vaatimuksen johdannossa riittdd sanamuoto: "Polttotason sulkimella varustettu kamera",
jolloin ei tarvitse viitata kameran muihin tunnettuihin piirteisiin kuten linsseihin ja etsimeen.

Patenttivaatimuksen toisessa osassa eli tunnusmerkkiosassa ilmoitetaan se, mika
keksinndssa on uutta ja omalaatuista (PatA 14 8 1 mom. 3 kohta) eli ne tekniset piirteet,
joille  haetaan suojaa yhdistettynd johdannossa  mainittuihin  piirteisiin.  Jos
patenttivaatimuksen tunnusmerkkiosan yksi tai useampi piirre yhdistettynda vaatimuksen
johdannon kaikkiin piirteisiin osoittautuu ennestdaéan tunnetuksi yhdesté julkaisusta ja talla
julkaisun mukaisella yhdistelméalla lisdksi on sama vaikutus kuin sillda on keksinnén
mukaisessa kokonaisuudessa, tallainen piirre tulee siirtdd johdantoon. Jos patenttivaatimus
kuitenkin koskee uutta kokonaisuutta ja piirteiden jako johdannon ja tunnusmerkkiosan
valilla voitaisiin tehdad useammalla kuin yhdella tavalla, hakijaa ei vaadita muuttamaan jakoa,
ellei hakijan valitsema tapa ole virheellinen.

Patenttivaatimuksen johdannon ja tunnusmerkkiosan valista jakoa ei tarvitse muuttaa silloin,
kun edellisessa kohdassa mainittu julkaisu on PatL 2 8:n 2 momentin toisen tai kolmannen
lauseen mukainen julkaisu.

Harkittaessa kaytetd&nko patenttihakemuksessa PatM 12 §:n mukaista jaottelua, on tarkeda
arvioida jaottelun tarkoituksenmukaisuus. Kaksiosaisen muodon tarkoitus on selvittda
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lukijalle, mitka keksinndn piirteet yhdistelmana ovat osa ennestaan tunnettua tekniikkaa. Jos
tama kay riittdvan selvasti ilmi selityksen tunnetun tekniikan kuvauksesta, ei ole
valttamatonta kayttaa kaksiosaista muotoa.

Itsendisten patenttivaatimusten kaksiosaista muotoilua on kuitenkin suositeltavaa kayttaa
aina, kun keksinndstda voidaan selvasti erottaa jokin osa, joka on parannus vanhaan
keksintoon.

Patenttivaatimuksen maaritteleman keksinnon patentoitavuutta arvioitaessa ei ole merkitysta
silla, onko keksinndn piirteet esitetty vaatimuksen johdannossa vai tunnusmerkkiosassa.
Patenttivaatimusta tarkastellaan kokonaisuutena.

Tunnusmerkkiosa aloitetaan sanoilla "tunnettu siitd” tai muulla vastaavalla ilmaisulla. Sana
tunnettu kirjoitetaan harvennettuna tai korostettuna normaalista tekstista eroavalla tavalla.
(PatM 12 §, PatM 31 § 2 mom.)

A.2.5.3 Erityisia syitd muulle kuin kaksiosaiselle muodolle

Patenttivaatimukset voidaan laatia muuhunkin kuin kaksiosaiseen muotoon, esimerkiksi
vaatimusten kohdistuessa kayttoon.

Patenttivaatimuksen jakaminen johdantoon ja tunnusmerkkiosaan ei aina muutenkaan sovi
parhaiten keksinndn maarittelyyn. Se voi joskus antaa vaaran tai harhaanjohtavan kuvan
keksinndsta tai tunnetusta tekniikasta. Seuraavissa tapauksissa yksiosainen muoto saattaa
soveltua kaksiosaista paremmin:

(i) samanarvoisten, tunnettujen osien yhdistelma, kun keksinndllisyys perustuu pelkastaan
tahan yhdistelmaan,

(i) tunnetun kemiallisen menetelmé&n muunnelma esimerkiksi jattamalla pois yksi ainesosa
tai korvaamalla yksi ainesosa toisella ja

(i) toiminnallisesti yhteen kuuluvien osien monimutkainen jarjestelma, jolloin keksinnéllisyys
koskee muutoksia useissa osissa tai niiden keskinéisissa suhteissa.

Kohtien (i) ja (ii) mukaisissa tapauksissa kaksiosainen patenttivaatimus voi olla keinotekoi-
nen ja huonosti soveltuva, kun taas kohdassa (iii) se voi johtaa kohtuuttoman pitkdan ja
vaikeatajuiseen patenttivaatimukseen. Kaksiosainen muoto voi soveltua huonosti myos
silloin, kun keksintd koskee uutta kemiallista yhdistettd tai yhdisteryhmaa. Myos muita
perusteltuja syita voi olla vaatimusten laatimiseksi muuhun kuin kaksiosaiseen muotoon.

A.2.5.4 Itsendiset ja epditsenaiset vaatimukset

Patenttivaatimus voi olla itsendinen tai epaitsendinen. Itsendinen vaatimus madrittelee
patenttisuojan laajuuden. Epaitsenainen vaatimus tarkoittaa jossain toisessa vaatimuksessa
esitetyn keksinndn toteuttamismuotoa ja kasittaa siksi taméan vaatimuksen kaikki maaritteet.
Vaatimukseen voidaan liittda yksi tai useampia epditsenaisid vaatimuksia (PatA 15 8).

Samassa hakemuksessa saa esittdd useita eri ryhmaan kuuluvia itsendisid patenttivaati-
muksia, esimerkiksi tuotetta ja menetelmaa koskevia vaatimuksia. Eri ryhmaan kuuluvissa
itsendisissa vaatimuksissa keksintd voidaan maéaaéritelld samansiséaltisten tietojen avulla
(PatM 18 8). Useita samaan ryhmdaan kuuluvia itsendisid patenttivaatimuksia saadaan
esittdd hakemuksessa vain siind tapauksessa, ettd kaikki seuraavat ehdot tayttyvat: (1)
keksinnot perustuvat samaan keksinndélliseen ajatukseen, (2) keksinnot kuuluvat teknisesti
hyvin l&heisesti yhteen ja (3) on ilmeisen vaikeaa maaritella keksint6ja kyllin tarkasti
esimerkiksi vaihtoehtojen muodossa, mikéli ne esitetdan yhteisten maaritteiden avulla
samassa patenttivaatimuksessa. Myo6s |dhetin-vastaanotintyyppiset keksinnét voidaan
esittdd erillising, itsenaisina patenttivaatimuksina (PatM 19 8). Patenttivaatimuksissa
esitettyjen keksintojen tulee olla toisistaan riippuvaisia, ks. H.1.
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Itsendinen vaatimus voi viitata toiseen itsendiseen vaatimukseen. Nain on esimerkiksi silloin,
kun vaatimus viittaa eri ryhmé&éan kuuluvaan vaatimukseen (esim. "Menetelméa patenttivaati-
muksen 1 mukaisen tuotteen valmistamiseksi..." tai "Laite patenttivaatimuksen 1 mukaisen
menetelmén toteuttamiseksi..."). Samoin toiminnallisessa yhteydessa toisiinsa olevia osia
koskevassa hakemuksessa (esim. pistorasia ja pistotulppa) voidaan itsenaisessa vaatimuk-
sessa, joka maarittelee yhden osan, viitata toisen osan maarittelevaéan itsenédiseen vaatimuk-
seen. (PatM 20 §). Naissd tapauksissa on kuitenkin harkittava, missa laajuudessa
vaatimukseen sisaltyvat ne erityispiirteet, jotka on esitetty vaatimuksessa, johon siind
viitataan.

Kun epaditsenainen patenttivaatimus viittaa useaan edelliseen vaatimukseen, vaatimus
voidaan muotoilla esimerkiksi seuraavasti: ”jonkin vaatimuksen 1-5 mukainen”, "vaatimuksen
1, 2, 3, 4 tai 5 mukainen” tai "minkd tahansa vaatimuksen 1-5 mukainen”. Muotoa
"vaatimusten 1-5 mukainen” voidaan kayttaa silloin, kun vaatimuksen mukainen

toteutusmuoto kasittaa yhta aikaa kaikki vaatimuksissa 1-5 esitetyt maaritteet.

Epditsendinen vaatimus voi viitata suoraan tai toisen epaitsenaisen vaatimuksen valityksella
yhteen tai useampaan edellda olevaan itsendiseen vaatimukseen. Patenttivaatimukset tulee
ryhmitella mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. (PatM 21 8).

Epditsendinen vaatimus ei saa tarkoittaa vain itsestdan selvia tai ilmeisen yksinkertaisia
rakenteellisia tai menetelméateknisia seikkoja. Patenttivaatimukset eivat saa kasittdd vain
luetteloita tavanomaisista esimerkeista.

A.2.6 Piirustukset

Piirustuksista tulee kayda ilmi kaikki ne yksityiskohdat, joita tarvitaan selityksen
ymmartamiseksi. Naistd yksityiskohdista tulee kayttdd samoja numeroita ja kirjaimia seka
selityksessa etta piirustuksissa. Kunkin sovellutusmuodon samat osat on merkittava kaikissa
kuvioissa samoilla merkeilla. Piirustuksissa ei saa olla muita merkintdja kuin ne, jotka
mainitaan selityksessa. Merkint6ja ei saa tehda enempaa kuin selityksen ymmartamiseksi on
tarpeellista. Piirustus ei myoskdan saa sisaltaa selittdvaa tekstid lukuun ottamatta lyhyita
ilmaisuja kuten esim. vesi, hoyry, leikkaus A-B tai suljettu. Lohkokaavioissa, juoksukaavi-
oissa tai sahkokytkentdkaavioissa on kaytettdva sellaista selittavaa tekstia, joka auttaa
niiden valitontd ymmartamista. Kuvioissa ei saa olla niin paljon yksityiskohtia, ettd ne tulevat
epaselviksi. Kuviot numeroidaan juoksevilla numeroilla tai numeroiden ja kirjaimien
yhdistelmilla. (PatM 29 §, PatM 30 §). Katso myos A.4.2.

A.2.7 Tiivistelma

Tiivistelm& on Iyhyt yhteenveto selityksessé, patenttivaatimuksissa ja piirustuksissa esite-
tysta keksinndsta. Se on tarkoitettu apuvalineeksi silloin, kun keksinndstéa on saatava nope-
asti tietoa. Tiivistelma saisi sisdltaa korkeintaan 150 sanaa. Hakemuksen tullessa julkiseksi
siind tulee olla sekd suomen- etta ruotsinkielinen tiivistelma tai kun hakemus on tehty
englannin kielella, englanninkielisen tiivistelman lisaksi joko suomen- tai ruotsinkielinen
tiivistelma (ks. A.2.2, A.2.3, C.6). K&annos toiselle kielelle on jatettdva patenttivirastoon
hyvissé ajoin ennen hakemuksen tuloa julkiseksi.

Tiivistelman tulee perustua perusasiakirjaan ja sen tulee siséltdd keksinnén nimitys. Siina
kerrotaan helposti ymmarrettavalla tavalla se tekninen ongelma, jota keksintd koskee.
Liséksi siina esitetddn keksinndn mukaisen ratkaisun péaéperiaate. Yhdisteitda koskevissa
kemian alan hakemuksissa tiivistelmdssad esitetddn se kemiallinen kaava, joka
patenttihakemuksessa esiintyvista kaavoista parhaiten yksiloi keksinnén. Tiivistelma ei saa
siséltaa keksinndn etuja tai arvoa koskevia véitteitd (PatA 18 §, PatM 26 8). Tiivistelman
perusteella on voitava ratkaista, onko itse hakemukseen tai patenttijulkaisuun tutustuminen
tarpeellista.
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Jos patenttihakemukseen kuuluu piirustus, yleensa se piirustuksen kuvio, jonka hakija
valitsee, julkaistaan yhdessa tiivistelman kanssa. Patenttivirasto voi kuitenkin poiketa hakijan
kuviovalinnasta. Jos hakija ei ole valinnut kuviota, patenttivirasto voi valita sen. Jokainen
tiivistelmassa esitetty ja kuviolla havainnollistettu keksinntn erityispiirre on varustettava
sulkeissa olevalla viittausmerkilla (PatM 27 §).

Sellaisissa kotimaisissa patenttihakemuksissa, joissa ei ole pyydetty etuoikeutta, riittaa, etta
hakemusta tehtdessa annetaan tiivistelma silla kielelld, jolla selitys on laadittu.
Tutkijainsintori pyytdd kaanndsta esimerkiksi ensimmaisen valipaatdoksen yhteydessa.

Tiivistelman laatiminen on hakijan tehtava. Kun tiivistelma puuttuu tai sitéa joudutaan korjaa-
maan, tutkijainsindori antaa valipaatoksen tai soittaa hakijalle ja pyytdaa korjaamaan
puutteellisuudet, ks. C.6.

Jos kansainvélisessd hakemuksessa tai kansalliseksi hakemukseksi muunnetussa euroop-
papatenttia koskevassa hakemuksessa on kansainvélisen uutuustutkimusviranomaisen tai
Euroopan patenttiviraston vahvistama tiivistelma, sen sisalté on hyvaksyttéava sellaisenaan
(PatA 18 § 2 mom.).

A.2.8 Mallikappaleet

Keksinnon mallikappaleita, naytteitd yms. voidaan antaa vain silloin, kun se selityksen
ymmartamiseksi on valttamatonta. Niitd ei yleensa palauteta.

A.3 Patenttihakemuksen muut liitteet

A.3.1 Valtuutus

Jollei hakijalla ole kotipaikkaa Suomessa, hanella tulee olla Euroopan talousalueella asuva
asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hakijaa hakemusta koskevissa asioissa. Vastaa-
vasti vaitekasittelyn aikana patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla
Euroopan talousalueella asuva asiamies (PatL 12 §, PatL 24 § 4 mom., PatA 2 § 4 mom,
PatM 34 8§).

Myds hakijaa, jolla on kotipaikka Suomessa, voi edustaa asiamies.

Kun hakija haluaa kayttda asiamiesta, hdnen tulee antaa tata koskeva kirjallinen valtuutus.
Asiamiehen valtuutus tapahtuu joko siten, etta hakija allekirjoittamassaan hakemuskirjassa
iimoittaa tastad seka mainitsee asiamiehen nimen ja kotipaikan taydellisine postiosoitteineen,
tai erityisella hakijan allekirjoittamalla valtakirjalla, jonka edella mainittujen tietojen lisaksi
tulee sisaltdéda myos keksinndn nimitys tai patenttihakemuksen numero. Mahdollista
vaitekasittelyd varten patentinhakija voi etukateen antaa valtakirjassa valtuutuksen toimia
asiamiehena vaitekasittelyn aikana. Valtuutus voidaan myds antaa erillisella valtakirjalla, kun
patenttia vastaan on tehty vaite. (PatM 34 8), ks. B.2.1.5.

Patenttihakemusta tai patenttia koskevassa asiassa voidaan vedota myos yleisvaltakirjaan
(PatM 34 § 2 mom.)

Valtakirjaksi hyvaksytaan myos valtakirjan kopio tai telefaksina lahetetty valtakirja tai jokin
muu asiakirja, jolla asiamies osoittaa valtuutuksensa. Patenttivirasto voi halutessaan vaatia
alkuperaisen valtakirjan. (PatM 34 § 3 mom.).

A.3.2 Lausunto oikeudesta keksintoon

Jos hakija ei ole keksija tai ei ole tehnyt keksintda yksin, tulee hdnen antaa lausunto siita,
mihin h&n perustaa oikeutensa keksintoon. Lausunnossa voidaan ilmoittaa, ettd keksintd on
siirtynyt hakijalle esimerkiksi tydsuhdekeksintdna, sopimuksella tai perintdna. Lausunto
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annetaan hakemuksen liitteend. (PatL 8 § 3 mom., PatA 2 § 3 mom. 2 kohta, PatM 35 §), ks.
B.2.1.6

A.3.3 Etuoikeustodistus

Tullakseen osalliseksi patenttilain 6 8:ssa mainitusta etuoikeudesta hakijan on kirjallisesti
pyydettava etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmaisen etuoikeuden perustaksi ilmoi-
tetun hakemuksen tekemispaivasta (PatA 10 8), ks. kohdat B. 2.1.7 ja E.3.1.

Etuoikeutta pyytaneen hakijan tulee 16 kuukauden kuluessa siita péivasta, josta etuoikeutta
pyydetédan, toimittaa virastoon etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen
viranomaisen antama todistus hakemuksen tekemispéaivasta ja hakijan nimesta sekd saman
viranomaisen oikeaksi todistama jaljennés hakemuksesta (PatA 11 8 1 mom.).

Jos edellda mainitut todistus ja jaljennds on annettu patenttivirastolle aikaisemmin tai samaan
aikaan tehdyn toisen hakemuksen yhteydessé ja hakija viittaa tahan, tai jos etuoikeutta
pyydetddn Suomessa tehdyn patenttihakemuksen perusteella, ndma asiakirjat tarvitsee
antaa vain, jos niita pyydetaan valipaatoksella, ks. B.2.1.7.

Jos etuoikeutta pyydetddn hakemuksen tekemispdivan jalkeen tai hakija tekee uuden
etuoikeuspyynnon tai hakija korjaa aiemmin tehtyd etuoikeuspyynt6d PatA 10 8:n
mukaisesti, on se tehtava erillisessa kirjelmassa ja PatA 10 §:n mukaisessa maaraajassa.

A.4 Asiakirjoja koskevia muita maarayksia

Patenttihakemuksen voi toimittaa virastoon joko paperimuodossa tai sdhkoisesti (ks, B.1).
Seuraavat hakemuksen ulkoasua koskevat ohjeet koskevat paperimuodossa tehtavaa
hakemusta. Kun patenttihakemus toimitetaan s&ahkoisesti, se tulee laatia sellaiseen
muotoon, ettd se tulostettaessa tayttaa vastaavat ehdot.

A.4.1  Selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelméan ulkoasu

Koska hyvaksytyista patenttihakemuksista tehdaan julkaisut, ndiden julkaisujen selkeyden ja
yhtendisen ilmeen saavuttamiseksi selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelman ulkoasusta
on annettu ohjeet.

Selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelma tulee laatia tekstinkasittelylla mustalla varilla
valkoiselle, Ad-kokoa olevalle paperiarkille. Teksti on kirjoitettava yksipalstaisena kayttamalla
1,5-rivivalid. Fonttikoon on oltava sellaista, etté isojen kirjaimien koko on vahintaan 0,28 cm
(esim. Times New Roman 12 tai Courier New 12). Marginaaliksi tulee jattda vasempaan
reunaan 2,5-4 cm, ylareunaan 2-4 cm ja alareunaan ja oikeaan reunaan 2-3 cm. Tekstin saa
kirjoittaa vain arkin toiselle puolelle. Tekstin tulee olla tasaista ja kirjainten tulee olla teravia
ja selvasti luettavia. Jos tekstiin sisaltyy kasinkirjoitettuja merkkeja tai kaavoja, ne on tehtava
mustalla varilla. (PatA 4 8).

Sana "tunnettu" tai vastaava on patenttivaatimuksissa kirjoitettava harvennettuna tai muulla
sopivalla tavalla korostettuna. (PatM 31 § 2 mom.)

Selityksen ja patenttivaatimusten sivut numeroidaan arabialaisin numeroin katkeamattomana
numerosarjana selityksen alusta lahtien. Numerot merkitaan keskelle vahintddn 2 cm:n
paahan sivun ylareunasta. Selityksen ja vaatimusten joka viides rivi tulisi numeroida
vahintddn 2,5 cm:n p&&h&n sivun vasemmasta reunasta merkityin arabialaisin numeroin.
(PatM 31 § 3 mom.).

Selitys, patenttivaatimukset, tiivistelma ja piirustus tulee kukin aloittaa omalta sivultaan.
Sama koskee my@ds vaatimusten ja tiivistelman k&&nnoksia. (PatM 31 § 4 mom.)
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A.4.2 Piirustusten ulkoasu

Piirustus tulee laatia valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperiarkille. Jos piirustuksen kuvioita
niiden lukum&aran takia ei voida esittdd yhdelld sivulla, voidaan kayttdd useita arkkeja.
Marginaalin pienin leveys vasemmassa reunassa ja ylareunassa on 2,5 cm, oikeassa
reunassa 1,5 cm ja alareunassa 1,0 cm. Piirustuksissa ei saa olla kehysté. (PatM 27 8)

Piirustuksen kuvioiden ja kaiken kirjoituksen tulee olla tehty mustin, selvin viivoin ja
varittamatta. Leikkauspintojen tulee olla vinoviivoitetut tai muulla selkealld tavalla osoitetut.
Harmaan eri sévyja voidaan kuvioissa kayttda vain, jos siitd on apua kuvioiden
ymmartamisen kannalta eivatka luettavuus ja toisinnettavuus siita karsi.

Piirustuksen kaikkien kirjoitusmerkkien tulee olla selvia ja helposti luettavia. Kuvioihin ei saa
sisallyttaa niin monia yksityiskohtia, ettd sen johdosta voi syntya epaselvyytta. Yksittaisten
kuvioiden vélilla tulee olla sopivat valit. Kuviot on piirustuksen sivujen lukum&arasta
rippumatta merkittdva juoksevin numeroin, esimerkiksi kuvio 1 tai fig 1, tai mahdollisesti
niiden yhteydessa olevin kirjaimin, esimerkiksi kuvio la tai fig l1a, mieluiten siina
jarjestyksessa kuin ne on piirustukseen sijoitettu. Saman sovellutusmuodon samat osat on
kaikissa kuvioissa merkittava samoin merkein. (PatM 30 8§).

A.4.3 Mittayksikot

Mittayksikot on ilmaistava kansainvalisen mittayksikkojarjestelméan (SI) mukaisesti. Yleensa
on kaytettdva vain sellaisia teknisia termeja ja merkkeja, jotka ovat yleisesti hyvaksyttyja
asianomaisella alalla. (PatM 32 8)

A.4.4  Kirjelmat

Patenttivirastoon toimitettavien kirjelmien ja niiden liitteiden tulee olla laadittu valkoiselle, A4-
kokoa olevalle paperiarkille. Hakemuksen numero on merkittava kirjelman ensimmaiselle
sivulle. (PatM 33 8).

A.5 Bioteknisiin keksintdihin kohdistuvien
hakemusten erityisvaatimukset

A.5.1 Biologinen materiaali (ks. l.2.1)

Biologisella materiaalilla tarkoitetaan patenttilaissa materiaalia, joka siséltda geneettista
tietoa ja joka pystyy itse lisddntymaan tai jota voidaan lisata biologisessa jarjestelmassa
(PatL 1 & 6 mom.). Biologinen materiaali kasittdd mm. bakteerit, hiivat, homeet, soluviljelméat
ja virukset seka geneettista tietoa sisaltdvat DNA- ja RNA-molekyylit.

Biologinen materiaali, joka on aiemmin kuvattu yleisesti saatavissa olevassa julkaisussa,
voidaan yksildida alalla vakiintuneen kaytdnnon mukaisesti, esimerkiksi taksonomisen nimi-
tyksen avulla, tdydennettyna tarvittaessa viittauksella alan kirjallisuuteen, jossa biologisen
materiaalin systemaattinen kuvaus on esitetty (PatM 9 8§ 1 mom.). Hakemuksen
selitysosassa on tallbin mainittava, mistd se on saatavissa tai miten se on valmistettavissa
(PatL 8 a 8 1 mom., PatM 9 § 3 mom.).

Biologinen materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, tulee yksil6ida niin seikkaperaisesti, ettei
se ole sekoitettavissa muuhun biologiseen materiaaliin. Biologinen materiaali tulee yleensa
kuvata samalla tavalla kuin se on kuvattu alan perusteosten ja raporttien viimeisimmissa
painoksissa tai alan aikakausjulkaisuissa (PatL 8 a § 1 mom., PatM 9 § 2 mom.).
Patenttivaatimuksissa biologinen materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, voidaan yksil6ida
viittaamalla joko suoraan tai epasuorasti, mikali mahdollista taksonomista nimitysta kayttaen,
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selityksen biologisen materiaalin kuvaukseen (PatM 24 §). Bioteknisten keksint6jen
patentoitavuutta kasitellaan tarkemmin kohdassa 1.2.

A.5.1.1 Biologisen materiaalin tallettaminen

Jos keksint0 koskee tai jos keksintda toteutettaessa on kaytettava biologista materiaalia, jota
ei ole yleisesti saatavilla ja jota ei selityksessa pystytd kuvaamaan toisinnettavasti, on
tallainen biologinen materiaali talletettava keksinnon toisinnettavuuden takaamiseksi (PatL 8
a 8 1 mom.). Talletusta vaativia biologisia materiaaleja voivat olla mm. luonnosta eristetyt
mikrobikannat, = kohdentamattomien = mutageneesimenetelmien, kuten  kemiallisen
mutageneesin  tai  sateilytyksen avulla  valmistetut solut tai mikrobit seka
hybridoomatekniikalla valmistetut, vasta-aineita tuottavat solut. Talletusmenettely on
biologisen materiaalin kirjallista kuvausta taydentdva toimenpide, ja talletus on osa
patenttihakemusta. Talletus on tehtava viimeistddn hakemuksen tekemispaivana, tai jos
etuoikeutta halutaan biologisen materiaalin osalta, viimeistadan hakemuksen etuoi-
keuspaivana (PatL 8 8§ 2 mom., PatL 8 a § 1 mom.).

Biologisen materiaalin tallettamisesta patentin hakua varten on sovittu kansainvélisesti
Budapestin sopimuksella (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, tehty 28.4.1977, Suomessa
valtiosopimukset 56/1985 ja 57/1985). Biologisen materiaalin talletus tulee tehda Budapestin
sopimuksen mukaiseen talletuslaitokseen tai johonkin muuhun Euroopan patenttiviraston
hyvaksymaan talletuslaitokseen Budapestin sopimuksen edellyttamalla tavalla (PatL 8 a § 1
mom., PatA 17 a § 1 ja 2 mom.).

Luettelo Budapestin sopimuksen mukaisista talletuslaitoksista julkaistaan vuosittain
Patenttilehden numerossa 4 (PatA 17 a 8§ 3 mom.) ja EPO Official Journal -lehden huhtikuun
numerossa. Tiedot Budapestin sopimuksen mukaisten talletuslaitosten vastaanottamasta
biologisesta materiaalista sekd niiden perimistéd maksuista julkaistaan WIPOnN verkkosivuilla
(www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/quide/index.html, section D). Tiedot vuoden
aikana tapahtuvista muutoksista talletuskaytdnnossd, kuten uudet talletuslaitokset,
julkaistaan EPO Official Journal -lehdessa. Patenttivirasto ei osallistu muulla tavalla
biologisen materiaalin tallettamiseen.

Jos talletettu biologinen materiaali on sellaista, joka ei itse replikoidu (esim. virus, plasmidi,
muuta DNA:ta tai RNA:ta), vaan jota taytyy monistaa biologisessa jarjestelmassa
(isdntasolussa), tulee talletusta koskeva tieto antaa my0s tallaisesta biologisesta
jarjestelmasta (PatM 10 § 2 mom.).

Hakemuskirjasta tulee kayda ilmi, ettd hakemukseen liittyy PatL 8 a §:n mukainen talletus
(PatA 2 8 2 mom. kohta 5). Hakijan on annettava vakuutus tai muulla tavoin selvitettava, etta
talletus on tehty Budapestin sopimuksen mukaisesti (PatM 10 8§ 1 mom.). Liséksi hakijan
tulee hakemuskirjan liitteend esittda talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkeisté kaikki
oleelliset tiedot, jotka ovat hakijan tiedossa (PatA 17 § 2 mom.).

Talletukseen liittyvat talletusnumerot tulee esittdd patenttivaatimuksissa (PatM 25 8§).
Talletuslaitos ja talletusnumero on ilmoitettava patenttivirastolle 16 kuukauden kuluessa siita
kun hakemus on tehty tai jos etuoikeutta pyydetaan, 16 kuukauden kuluessa siitd paivasta,
josta etuoikeutta pyydetddn (PatA 17 b 8§ 1 mom.). Patenttivirasto voi vaatia jaljenndksen
talletuslaitoksen talletuksesta antamasta kuitista (talletustodistus) (PatA 17 b § 4 mom.).

Jos talletettu biologinen materiaali menettaa elinvoimaisuutensa tai siitd ei muusta syysta
voida saada naytettd, se voidaan korvata saman biologisen materiaalin uudella talletuksella
(PatL 8 a 8§ 2 mom., PatA 17 ¢ § 1 mom.). Uusi talletus on tehtdva kolmen kuukauden
kuluessa siitd pdivastd, jona tallettaja on vastaanottanut kansainvaliselta
talletusviranomaiselta ilmoituksen, ettei aikaisemmin tehdystd talletuksesta enaa ole
saatavissa naytettd. Tallettajan on neljan kuukauden Kkuluessa uuden talletuksen
tekemisestd annettava patenttivirastolle talletuslaitoksen uudesta talletuksesta antaman
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kuitin jaljennés. Kuittia annettaessa on ilmoitettava sen patenttihakemuksen tai patentin
numero, johon talletus kuuluu (PatA 17 ¢ § 2 ja 3 mom.). Jos ndin on menetelty, uusi talletus
katsotaan tehdyksi aikaisemman talletuksen tekemispaivana (PatL 8 a § 2 mom.).

Jos talletus on siirretty Budapestin sopimuksen mukaisesti kansainvéliselta talletusviran-
omaiselta toiselle, hakijan on ilmoitettava siirrosta ja talletukselle annettu uusi numero (PatA
17 b § 3 mom.).

Jos laitos on lopettanut toimintansa talletuksessa tarkoitetun biologisen materiaalin
kansainvalisena talletusviranomaisena tai lakannut suorittamasta Budapestin sopimuksen
mukaisia tehtavidaan, eika tallettaja ole saanut tasta ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa
siitd, kun kansainvalinen toimisto on julkaissut tiedon asiasta, voidaan uusi talletus kuitenkin
tehda yhdeksan kuukauden kuluessa sanotusta julkaisemisesta. Muiden talletuslaitosten
osalta edella mainittu maardaika uuden talletuksen tekemiselle alkaa, kun Euroopan
patenttivirasto on julkaissut vastaavan tiedon asiasta (PatA 17 ¢ § 2 mom.).

Talletus tulee julkiseksi samaan aikaan hakemuksen kanssa. Asiakirjat ovat julkisia patentin
myontamispaivasta lukien tai kun 18 kk on kulunut hakemuksen tekemispaivasta tai siita
paivasta, josta etuoikeutta on pyydetdan (PatL 22 § 1 ja 2 mom.). Hakijan pyynnosta
asiakirjat voivat tulla julkisiksi aiemminkin, jolloin tiedot talletuslaitoksesta ja
talletusnumeroista on annettava viimeistaan julkaisemispyyntoa esitettdessa (PatL 22 § 3
mom., PatA 17 b § 2 mom.).

Kun hakemus tulee julkiseksi, ilmoitetaan Patenttiliehdessd hakemukseen liittyva talletus ja
pyydetty asiantuntijamenettely (PatA 25 8 2 mom. 3 ja 4 virke, katso A.5.1.2). Hakemukseen
kuuluvan talletuksen talletuslaitos ja talletusnumero ilmoitetaan patenttijulkaisussa (PatA 31
§ 2 mom. kohta 12).

Jos patentinhakija esittda toiselle vaatimuksen vedoten hakemukseensa ennen hakemus-
asiakirjojen julkiseksituloa, on patentinhakijan annettava pyydettdessa talle toiselle suostu-
mus tutustua hakemusasiakirjoihin ja oikeus saada nayte viljelmasta (PatL 56 § 1 mom.).

A.5.1.2 Naytepyynto talletetusta biologisesta materiaalista

Jos patenttihakemukseen liittyy biologisen materiaalin talletus, talletuksesta on mahdollista
saada nayte sen jalkeen kun patenttihakemus on tullut julkiseksi (PatL 8 a § 1 mom., PatL
22 8 6 mom.). Kuitenkin patentinhakijan on mahdollista pyytaa, ettd nayte talletuksesta
luovutetaan vain erityiselle asiantuntijalle patentin mydntdmiseen saakka. Kun patentti on
mydnnetty, tata rajoitusta ei enda ole. Jos hakija on pyytanyt asiantuntijamenettelya ja jos
hakemukselle ei missaan vaiheessa myodnneta patenttia (kasittely loppuu peruutukseen,
sillensd jaamiseen tai hylkdykseen), naytteen saa luovuttaa 20 vuoden ajan hakemuksen
tekemispaivasta vain asiantuntijalle (PatL 22 § 7 mom.).

Pyynt6 asiantuntijamenettelyn kaytosta on esitettéva patenttivirastolle 16 kuukauden kulues-
sa hakemispaivasta tai jos etuoikeutta pyydetaan, siita paivastd, josta etuoikeutta on pyy-
detty (PatA 25 b § 1 mom.). Asiantuntija voi olla a) kuka tahansa henkild, joka on merkitty
patenttiviraston asiantuntijaluetteloon tai b) kuka tahansa henkild edellyttaen, ettd naytetta
pyytava osoittaa pyynnon ohella, ettd patentinhakija on hyvaksynyt ko. henkilon
asiantuntijaksi (PatA 25 b § 2 ja 4 mom.).

Patenttihakemukseen siséltyvien talletettujen biologisten materiaalien naytepyynnot tehdaan
patenttiviraston kautta patenttivirastosta saatavilla lomakkeilla A, B ja C (PatL 22 § 8 mom.,
PatA 25 a § 1 mom., PatA 25 b § 3 mom.).

Lomakkeella A esitetddn pyyntd saada nayte talletetusta mikro-organismista. Lomakkeen
allekirjoittaa joko naytteen pyytéja tai asiantuntijamenettelya kaytettdessa asiantuntija.

Lomakkeella B naytteen saaja antaa sitoumuksensa siitd, ettei han kayta naytettd muuhun
kuin tutkimustarkoituksiin eika luovuta naytetta kenellekdan muulle ennen kuin hakemus on
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lopullisesti ratkaistu, ja jos patentti mydnnetddn, ennen kuin patentti on lakannut olemasta
voimassa, jollei patentinhakija tai patentinhaltia nimenomaan luovu tésta sitoumuksesta
(PatA 25 a 8 2 ja 4 mom.). Asiantuntijamenettelyd kaytettdessd asiantuntija antaa
lomakkeella B sitoumuksensa ettei han kayta naytettd muuhun kuin tutkimustarkoituksiin
eikad luovuta naytetta kenellekddn muulle ennen kuin keksinnélle myodnnetty patentti on
lakannut olemasta voimassa tai kun 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen
tekemispaivasta, jos hakemus on ratkaistu lopullisesti sen johtamatta patenttiin (PatA 25 b §
3 mom.). Tama sitoumus koskee myds naytteestd saatavaa biologista materiaalia seka
naytteesta johdettua biologista materiaalia, jossa ovat sailyneet keksinndn kayttamisen
kannalta oleelliset talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkit (PatA 25 a § 3 mom., PatA
25 b 8 3 mom.). Lomakkeen B allekirjoittaa joko ndytteen pyytdja tai asiantuntijamenettelya
kaytettaessa asiantuntija.

Lomaketta C kaytetddn, kun naytepyyntd koskee sellaista hakemusta, johon liittyva nayte
luovutetaan vain asiantuntijalle. Jos asiantuntija on henkild, jonka patentinhakija on tassa
yksittaistapauksessa hyvaksynyt, lomakkeen C liitteend on oltava patentinhakijan ilmoitus
tastd. Lomakkeen allekirjoittaa se, joka pyytdd saada tutustua naytteeseen asiantuntijan
valityksella.

Kun naytettd on pyydetty ja ndytteen saamiselle ei ole estettd, patenttivirasto antaa asiasta
todistuksen ja toimittaa naytettd koskevan pyynnon ja todistuksen sille laitokselle, jossa
talletus on. Samalla patentinhakijalle ja/tai —haltijalle lahetetddn kopio pyynndsta ja
todistuksesta (PatA 25 d § 1 mom.).

Patenttivirasto ilmoittaa paatokselld, jos se ei voi antaa em. todistusta. Naytetta pyytanyt voi
hakea muutosta paatokseen valittamalla markkinaoikeuteen 60 paivan Kkuluessa.
Markkinaoikeuden paattksesta ei voi valittaa (PatA 25 d § 2 mom.).

Patentinhaltijalle tai —hakijalle annetusta sitoumuksesta huolimatta naytteestd johdettu
biologinen materiaali voidaan tallettaa uuden patentin hakemista varten (PatA 25 c 8).

A.5.2 Sekvenssit (ks. 1.2.2)

Jos hakemus siséaltdaa vahintddn kymmenen nukleotidia kasittavan nukleotidisekvenssin tai
vahintdén nelja aminohappoa kéasittavan haarautumattoman aminohapposekvenssin, tulee
hakemuksen selityksessa olla ndista luettelo. Sekvenssiluettelo on osa selitysta ja se
esitetdan erillisella sivunumeroinnilla varustettuna hakemuksen lopussa mahdollisten kuvien
jalkeen.

Sekvenssiluettelo tulee laatia voimassa olevan WIPOn standardin mukaisesti (WIPO ST.25).
Sen lisdksi, ettd sekvenssiluettelo toimitetaan kirjallisessa muodossa (paperilla tai
sahkoisesti), sekvenssiluettelo tulee toimittaa erikseen tutkimusta varten tietokoneella
luettavassa merkkijonomuodossa (PatM 11 §). Merkkijonomuodolla tarkoitetaan sellaista
tiedon esitystapaa, joka on helposti luettavissa yleisesti kaytdssa olevilla tietokoneohjelmilla,
kuten ASCII merkistoa (esimerkiksi ANSI X3.4-1986 standardin mukainen merkistd). Hakijan
tai hdnen asiamiehensa on vakuutettava, etta tietokoneella luettavassa muodossa toimitettu
sekvenssiluettelo vastaa kirjallisessa muodossa toimitettua luetteloa.

Virasto ei edellytd sekvenssiluetteloon kuuluvien tekstien kaantamista hakemuksen
selityksen kielelle. WIPOnN standardin (WIPO ST. 25) mukainen vapaa teksti (numerotunnus
223) pitda kuitenkin esittdd myos hakemuksen selityksessa selityksen Kkielellda, kuten
standardin kohdassa 36 on saadetty.
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B. Patenttihakemuksen vastaanottaminen ja sen
kasittely lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksik6ssa

B.1 Patenttihakemuksen vastaanottaminen

Hakemus liitteineen otetaan vastaan PRH:n asiakaspalvelussa. (ks. B.1.1. Hakemuksen
vastaanottaminen sahkodisesti). PRH:n asiakaspalvelu on auki klo 9.00-16.15 paitsi
pyhapaivina, lauantaina, itsendisyyspaivana, vapunpaivana, jouluaattona  ja
juhannusaattona. Asiakirjoja voi jattdd viraston sisaantuloaulassa olevaan valkoiseen
postilaatikkoon jo klo klo 8.00 lahtien. Hakemuksen voi toimittaa myds postitse osoitteeseen
PL 1160, 00101 Helsinki. Hakemuksen lahettaminen postitse tapahtuu hakijan vastuulla.

Hakemusasiakirjoihin merkitddn saapumispdaiva ja hakemusnumero. Kun hakemus saapuu
postitse virastoon, lahetetdan hakijalle vastaanottoilmoitus. Jos hakija ei ole maksanut
hakemusmaksua, laitetaan vastaanottoilmoitukseen myds merkintd hakemusmaksun
maarasta ja erapaivasta seka viitenumero maksun suorittamiseen.

Hakemusasiakirjat toimitetaan lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkoon.

Patenttivirasto pitéda paivakirjaa saapuneista hakemuksista (PatL 7 8). Paivékirja on muuten
julkinen paitsi, etta tiedot keksijasta, luokituksesta, keksinndn nimityksesta ja tutkijasta ovat
salaiset, kunnes hakemus tulee julkiseksi PatL 22 8:n mukaisesti (PatL 7 a 8). Paivakirjasta
saa vahvistettua maksua vastaan otteen. Julkiset tiedot ovat nahtavissa Patinfo-palvelussa
patent.prh.fi/patinfo.

B.1.1 Hakemuksen vastaanottaminen sahkdisesti (PatM liite 2)

Hakemus voidaan toimittaa virastoon myds sahkoisesti. Sahkdisessa asioinnissa
noudatetaan voimassa olevaa lakia sahkdisestd asioinnista viranomaistoiminnassa
(sdddoskokoelma 13/2003 ja siihen mydhemmin tehdyt muutokset). Hakemuksen voi
toimittaa sahkdoisesti tietokoneohjelmalla, faksilla tai sdhkopostitse.

Tietokoneohjelmalla l&hetettdessad kaytetdan Epoline Online Filing -ohjelmaa, jonka saa
maksutta PRH:n verkkosivuilta www.prh.fi. Patenttivirasto vahvistaa automaattisesti
hakemusasiakirjojen vastaanottamisen. Henkilokortin osalta hyvaksytddn suomalaisen
sahkaoisen henkilokortin lisdksi muu PRH:n tunnustama varmenne, kuten EPOn smart card -
asiointikortti.

Kun asiakirjat lahetetdén faksilla, asiakirjat l&hetetaédn PRH:n kirjaamon faksiin 029 509
5328. Alkuperdinen hakemus tulee toimittaa virastoon, jos sitd erikseen pyydetaan. Kun
hakemus toimitetaan faksilla viimeistdan klo 24.00 ja kun asiakirjat voidaan hyvaksya
hakemukseksi siihen mennessa toimitetuilla asiakirjoilla, tulee tekemispaivaksi asiakirjojen
saapumispaiva. Jos osa hakemuksesta tulee klo 24.00 jalkeen, katsotaan klo 24.00 jalkeen
tulleet asiakirjat taydennykseksi hakemukseen. Jos viimeistddn Kklo 24.00 tulleita
hakemusasiakirjoja ei voida katsoa hakemukseksi, tulee tekemispdivaksi seuraava paiva.
Hakija voi myos pyytdd, ettd hakemus katsotaan tulleeksi seuraavana paivana, kun osa
hakemusasiakirjoista on tullut vasta tallgin.

Sahkdpostitse lahetettaessa asiakirjat toimitetaan PRH:n kirjaamon sdhkdpostiosoitteeseen
Kirjaamo@prh.fi.

PRH ottaa sahkoisesti vastaan patenttiasioihin liittyvid asiakirjoja vuoden jokaisena paivana
klo 00.00-24.00. Tekemispaivéaksi tulee se paiva, jolloin asiakirjat ovat saapuneet séahkdisesti
virastoon.
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Hakemuksen toimittaminen sahkoisesti tapahtuu hakijan vastuulla.

Kun hakemus tehdaan ylla mainittua tietokoneohjelmaa kayttden, saa hakija alennusta
hakemusmaksusta maksuasetuksen liitteen mukaisesti. Alennusta ei anneta faksilla tai
sahkopostitse tulleesta hakemuksesta.

Hakemuksen vastaanottamisessa noudatetaan muuten soveltuvin osin, mitd edella on
sanottu sivulla 3 ja kohdassa B.1.

B.1.2 Tekemispaivan antaminen hakemukselle

Hakemukselle annetaan tekemispaiva (PatL 8 b 8), kun seuraavat edellytykset tayttyvat: 1)
hakemuksesta ilmenee, etté se on patenttihakemus, 2) hakemuksessa on tiedot hakijasta tai
hanet voidaan tavoittaa, ja 3) hakemuksen yhteydessd annetut asiakirjat sisdltavat sellaista,
mik& on katsottava selitykseksi tai piirustukseksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin
tehtyyn patentti- tai hyodyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot tallaisen hake-
muksen tekemispéaivastd, hakemusnumerosta seka patenttiviranomaisesta, jolle hakemus on
tehty.

Jos hakemus ei sisdlla edella esitettyja tietoja, annetaan hakijalle kehotus korjata puutteet
kahden kuukauden maaraajassa. Jos hakija ei korjaa puutteita annetussa maaréaajassa tai
hakijaa ei ole voitu tavoittaa kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumispaivasta, ei
hakemusta katsota tehdyksi.

Jos hakija on korjannut hakemusta koskevat puutteet, niin ettd hakemus tayttaa PatL 8 b §:n
mukaiset edellytykset, tulee tekemispaivaksi se paiva, jolloin kaikki puutteet on korjattu.

B.1.3 Tekemispaivan siirtaminen

Jos hakemus, joka on saanut tekemispaivan PatL:n 8 b §:n mukaisesti, on puutteellinen ja
patenttiviranomainen havaitsee, ettd hakemuksen selityksesta tai piirustuksista puuttuu osa
tai osia, joihin selityksessa tai patenttivaatimuksissa viitataan, antaa patenttiviranomainen
hakijalle kehotuksen tdydentdad hakemusta talta osin kahden kuukauden maardajassa. Jos
puuttuvat osat toimitetaan maaraajassa, tulee tekemispaivaksi se péaiva, jolloin puutteet on
korjattu.

Hakija voi peruuttaa toimittamansa osat kuukauden kuluessa siita, kun hén on ne toimittanut.
Talloin tekemispaivaksi tulee alkuperainen tekemispaiva.

Jos puuttuvat osat toimitetaan patenttiviranomaisen antamassa maaraajassa ja hakija pyy-
taa etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta, josta ilmenevat puuttuvat osat kokonai-
suudessaan, tulee tekemispaivaksi alkuperainen tekemispaiva. Edellytyksena on, etta hakija
sitd pyytaa ja toimittaa jaljenndksen etuoikeuden perustana olevasta hakemuksesta saman
maaraajan kuluessa. Ks. myds B.2.1.7.

B.2 Patenttihakemuksen kéasittely lakiasiat ja
rekisteritoiminnot -yksikossa

B.2.1 Kotimaisen hakemuksen muodollinen tarkastus

B.2.1.1 Patenttihakemus ja sen liitteet

Hakemuksen voi jattda joko suomen, ruotsin tai englannin kielella PatL 8 §8:n 5 momentin
mukaisesti. Jos hakija on toimittanut hakemusta koskevat asiakirjat englannin kielella, mutta
ei ole pyytanyt paatoskieleksi englantia, antaa virasto asiassa valipdatbksen. Kun
paatoskieleksi halutaan englanti, tulee sitd nimenomaisesti pyytdd kirjallisesti
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hakemuksessa. Hakija voi vastineessaan joko pyytaa paatdskieleksi englantia tai toimittaa
englanninkielisista asiakirjoista kdannoksen joko suomeksi tai ruotsiksi.

B.2.1.2 Hakemusmaksu

Jos hakija ei ole suorittanut hakemusmaksua, annetaan hakijalle vélipdatés. Jos hakija ei
maksa hakemusmaksua vdlipaatoksessa annetun 2 kuukauden méaardajan kuluessa,
annetaan sillensajattopaatos, ks. F.12, F.13. Hakijalla on mahdollisuus pyytda uudelleen-
kasittelya 4 kuukauden kuluessa. Maksujen osalta tarkastetaan, onko 10 ylittavilta
lisdvaatimuksilta suoritettu maksut, ks. myos B.2.1.8.

B.2.1.3 Hakemuskirja
Hakemuskirja on allekirjoitettava.

B.2.1.4 Selitys, vaatimus, tiivistelma ja piirustukset

Hakemuksessa tulee olla selitys, vaatimus, tiivistelma ja piirustukset. Jos tiivistelma puuttuu,
sitd pyydetaan valipdatoksella. Tutkijainsintori pyytaa tiivistelman kdannoksen. Jos hakemus
on tehty suomeksi tai ruotsiksi, tulee tiivistelman kaannds toimittaa toisella naista kielista.
Jos hakemuksen paatoskieli on englanti, tulee hakijan toimittaa kddnnés englanninkielisesta
tiivistelmasta samalla kielelld, joko suomeksi tai ruotsiksi, kuin milla vaatimusten k&&nnds on
annettu. Jos etuoikeutta on pyydetty tai hakemus on jaettu tai lohkaistu, tiivistelman tulee
olla jo tdssa vaiheessa annettu edella mainituilla kielilla, ks. A.1.7.

A-kappale arkistoidaan ainoastaan sahkoisesti.

B.2.1.5 Valtuutus
Valtakirjasta tarkastetaan:

e valtuutetun nimi

¢ mitd patenttihakemusta valtuutus koskee: hakemuksen numero ja/tai nimitys
e paikka ja paivays

¢ hakijan allekirjoitus.

Valtakirja voi olla kopio valtakirjasta tai se voidaan toimittaa telekopiona. Valtakirjaa ei
tarvita, jos hakemuskirjassa on mainittu asiamiehen nimi ja hakija on itse allekirjoittanut
hakemuskirjan. Jos valtuutusta ei ole osoitettu, annetaan asiassa valipaatos.

B.2.1.6 Lausunto oikeudesta keksintoon

Kun hakija ei ole keksija tai ei ole tehnyt keksintda yksin, on hakemuskirjaan liitettava haki-
jan lausunto siitd, mihin han perustaa oikeutensa keksintéon. Lausuntoa ei tarvitse allekir-
joittaa. Hakija voi edelleen toimittaa siirtokirjan. Talldin siirtokirjasta tarkastetaan:

e siirron saaja

¢ mita patenttihakemusta siirto koskee: hakemuksen numero ja/tai keksinnén nimitys
e paikka ja paivays

o siirtdjan (keksijan) allekirjoitus.

Siirto voidaan toteennayttdd myods esim. kauppakirjalla.
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B.2.1.7 Etuoikeus

Etuoikeuspyyntd

Etuoikeuspyyntd tehdéén itse hakemuksessa tai sitd voidaan pyytaa myohemmin. Pyynto on
tehtava kirjallisesti 16 kuukauden kuluessa etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen
tekemispaivasta. Samalla on ilmoitettava, missa ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu
hakemus on tehty, sekd niin pian kuin mahdollista sen numero. Saman 16 kuukauden
kuluessa hakija voi samoin edella mainituin edellytyksin lisata uuden etuoikeuspyynnon tai
korjata jo tehtya etuoikeuspyyntbéa. Jos lisays tai korjaus aiheuttaa muutoksen
etuoikeuspaivan alkamispaivdan, on toimenpide suoritettava 16 kuukauden kuluessa
alkuperaisesta etuoikeuspaivasta tai muuttuneesta etuoikeuspaivasta, sen mukaan kumpi 16
kuukauden ajanjakso paattyy ensin. Hakijalla on kuitenkin aina mahdollisuus liséta
etuoikeuspyyntd tai tehdad korjaus etuoikeuspyyntéoén neljan kuukauden kuluessa
hakemuksen tekemispaivasta, vaikka alkuperdainen 16 kuukauden madaraaika
etuoikeuspaivasta on jo paattynyt.

Etuoikeuspyynndn lisdys ja korjaus on tehtava ennen kuin hakemus tulee jukiseksi.

Jos hakemus jaetaan PatA:n 22 8§:n mukaan, on kantahakemuksen etuoikeutta koskeva
pyyntd voimassa ilman erillista pyyntéa myods uuden, jakamalla syntyneen hakemuksen
osalta.

Etuoikeuspyynnon jalkeen lasketaan uusi julkiseksitulopaiva, joka merkitddn diaariin. Kun
etuoikeutta on pyydetty, eikd hakija ole toimittanut etuoikeustodistusta, pyydetaan sita, paitsi
jos etuoikeutta on pyydetty kansallisesta patentti- tai hyddyllisyysmallihakemuksesta.
Etuoikeustodistus tulee toimittaa virastoon 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspaivasta. Ks.
myos C. 7.

Kaannosta etuoikeustodistuksesta ei tarvitse toimittaa, ellei virasto katso, ettd etuoikeus-
pyynnon laillisuudella on merkitysta maaritettdessa, onko kyseinen keksintd patentoitavissa
(PatL 6 8:n 2 mom. ja PatM 59 §).

Etuoikeudesta luopuminen

Hakija voi luopua etuoikeudesta. Pyynto on tehtava kirjallisesti, jonka jalkeen etuoikeus pois-
tetaan diaarista. Taman jalkeen merkitaéan tarvittaessa uusi julkiseksitulopaiva diaariin.

Etuoikeuden hylkdaminen

Etuoikeuspyyntd hylatdén, jos hakemus on jatetty myéhemmin kuin 12 kuukauden kuluessa
etuoikeuspaivasta. Etuoikeuspaivamaara poistetaan diaaritiedoista. Samoin toimitaan, jos
etuoikeustodistusta ei ole toimitettu virastoon 16 kuukauden kuluessa ja merkitd&n uusi
julkiseksitulopéaiva.

Hakijalla on mahdollisuus pyytda etuoikeuden palauttamisesta PatL 71 a 8:n 2 momentin
mukaisesti.

B.2.1.8 Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikén antamat valipdatokset ja
uudelleenkasittely

Valipaatokset

Jos hakemuksessa on puutteita edelld mainituissa kohdissa, annetaan valipdatos. Vastaus-
aika on 2 kk.

Vastauksen tultua tarkastetaan, etta se on todella vastaus vélipaatokseen ja etta vastaus on
tullut maaréajan puitteissa. Jos vastaus on riittava, hakemus siirretaan tutkijainsintorille. Jos
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hakija on vastannut vain osittain valipaatokseen, niin hakijaan voidaan ottaa yhteytta
puhelimitse ja pyytaa taydennysta tai antaa uusi valipaatos, jossa vastausaikaa on 2 kk.

Jos valipaattkseen ei saada vastausta, tehdaan sillensajattopaatos.

Hakijalla on mahdollisuus pyytda uudelleenkasittelyd 4 kuukauden kuluessa.

Uudelleenkasittely

Jos sillensgjattopaatokseen on tullut vastaus ja uudelleenkasittelymaksu on suoritettu,
tehdaan uudelleenkasittelypaétts ja hakemus siirretdan tekniseen toimistoon.

Muussa tapauksessa tehddan uudelleenkasittelyn hylkayspaatos, joka esitellddn toimisto-
paallikélle (lakiasiat ja rekisteritoiminnot).

B.2.2 Ulkomaisen hakemuksen muodollinen tarkastus

Hakemuksen muodollinen tarkastus tehd&an samoin kuin kotimaisten hakemusten. Huomioi-
tava on kuitenkin, ettd hakijalla, joka ei asu Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella
asuva asiamies.

B.2.2.1 Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikon antama valip&atds ulkomaisista
tutkimustuloksista

Valipaatos koskee hakemuksia, joissa on pyydetty etuoikeutta. Valipaatds annetaan 1,5 vuo-
den kuluttua hakemuksen jattamisesta. Vastausaikaa on 3 kk. Jos hakemuksessa on avoin-
na toinen valipaatos, jonka vastausaika on pitempi, pitenee vastausaika samaan paivaan.

Tata valipaatosta ei anneta jatketuissa PCT-hakemuksissa.

B.2.3 Jatketun PCT-hakemuksen muodollinen tarkastus

B.2.3.1 Hakemus ja sen liitteet

Hakemuksen jattdminen

Kansainvdlistd patenttihakemusta ei katsota jatketuksi Suomessa, ellei hakija ole jattanyt
suomen-, ruotsin- tai englanninkielistda kaanndstd Suomessa ja suorittanut saadettya
maksua maaraajassa. Hakemus on jatettava ja maksu suoritettava 31 kuukauden kuluessa
kansainvalisesta tekemispdaivasta tai, jos etuoikeutta pyydetdan, etuoikeuspaivasta (PatL 31

8).

Vaadittavan kaannodksen voi jattda kahden kuukauden lisaajan puitteissa (31 kk + 2 kk), jos
hakija saman ajan kuluessa maksaa lisamaksun. Ellei maksua suoriteta ja kaannosta toimi-
teta taman kahden kuukauden lisdajan kuluessa, hakemus katsotaan Suomen osalta
peruutetuksi eika hakemus tule julkiseksi.

Kun hakemusta on jatkettu Suomessa, hakemuksen tietoja (esim. hakijan ja keksijan tietoja)
verrataan WO-—julkaisun tietoihin. Jos tiedot poikkeavat toisistaan, tiedustellaan asiaa
hakijalta tai asiamiehelta.

Hakemuksen muodollinen tarkastus

Hakemuksen muodollinen tarkastus suoritetaan samoin kuin kotimaisten hakemusten. Jos
hakemusta on jatkettu suomeksi, niin hakemuksessa tulee olla myds ruotsinkielinen
tiivistelma. Jos hakemusta on jatkettu ruotsiksi, niin hakemuksessa tulee olla myds
suomenkielinen tiivistelm&. Jos hakija haluaa, ettd paatoskielend on englanti, tulee
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tiivistelman olla englannin kielen lisdksi samalla kielella, suomeksi tai ruotsiksi, jolla
vaatimusten kdaannds on annettu. Lisédksi hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee
olla Euroopan talousalueella asuva asiamies.

B.2.4 Muitatoimenpiteita hakemuskasittelyssa

B.2.4.1 Vaite paremmasta oikeudesta keksint6on

Jos joku tekee vditteen paremmasta oikeudesta keksintéon ja jos hakijan oikeus keksintéon
on epaselva, lahetetddn vaitteentekijalle valipaatds, jossa hantd pyydetaan toimittamaan
siirtokirja diaariin merkityltd hakijalta tai nostamaan kanne Helsingin kardjaoikeudessa
kahden kuukauden kuluessa, PatL 17 §. Valipdatos lahetetdén tiedoksi hakijalle seka
iimoitetaan tutkijainsindorille. Jos vastausta ei tule maarapaivaan mennessd, jatketaan
hakemuksen kasittelyd normaalisti.

B.2.4.2 Keksijan lisddminen hakemukseen

Hakemuksessa jo mainittujen keksijoiden tulee antaa kirjallinen suostumus uuden keksijan
lisdéamiseksi. Hakijan on myds annettava lausunto siitd, mihin h&n perustaa oikeutensa
keksintoon uuden keksijan osalta. Jos keksija on samalla my6s hakija, tulee hanen
tarvittaessa toimittaa valtakirja.

B.2.4.3 Keksijan poistaminen hakemuksesta
Hakemuksesta voidaan keksija poistaa ainoastaan hanen kirjallisella suostumuksellaan.

B.2.4.4 Hakemuksen haltijan siirrot ja nimenmuutokset

Hakemuksesta tarkastetaan, etta siind on siirtokirja ja valtuutus. Taman jalkeen tarkastetaan
diaarista, kenen nimissad hakemus on. Tarkastetaan, etta siirtoketju on katkeamaton. Valta-
ja siirtokirjasta tarkastetaan muodollisen tarkastuksen yhteydessd mainitut seikat. Siirto
voidaan tehda esim. kauppakirjan tai muun sopimuksen perusteella. Jos
konkurssipesanhoitaja on siirtdjana, virastoon tulee toimittaa kopio kardjaoikeuden
antamasta maarayskirjasta konkurssipesan hoitajalle. Nimenmuutoksessa tulee olla kopio
kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta. Patentti- ja rekisterihallituksen yllapitaméassa
kaupparekisterissé olevien yritysten osalta pelkk& ilmoitus nimenmuutoksesta riittda, eika
kaupparekisteriotetta tarvitse toimittaa.

B.2.4.5 Asiamiehen muutokset
Uuden asiamiehen osoittama valtuutus tarkistetaan ja uusi asiamies merkitaan diaariin.

B.2.4.6 Osoitteenmuutokset
Uudet osoitetiedot merkitaan diaariin.

B.2.4.7 Hakemuksen julkistaminen hakijan pyynnésta

Hakija voi pyytdd hakemuksen julkistamista ennen sen varsinaista julkiseksituloa. Pyyntd on
tehtava kirjallisesti. (Huom. Julkiseksi tullutta hakemusta ei enaa saa salaiseksi). Jos asia-
mies pyytaa hakemuksen julkistamista, tulee hanelld olla valtuutus. Diaariin korjataan uusi
julkiseksitulopaivamaara.
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B.2.4.8 Jaetut ja lohkaistut hakemukset

Jaettu ja lohkaistu hakemus tarkastetaan muodollisesti normaalisti paitsi, ettd hakemuk-
sessa tulee olla seka suomen- etta ruotsinkielinen tiivistelmé. Jos paatoskielend on englanti,
tulee hakemuksessa olla englanninkielisen tiivistelman lisdksi kaannos tiivistelmasta silla
kielella, suomeksi tai ruotsiksi, jolla vaatimusten kaannos on annettu. Jos hakemuksessa on
muodollisia puutteita, annetaan valipdatés. Kun hakemus on muodollisesti kunnossa, hake-
mus siirretéaan tutkijainsindorille.

B.2.4.9 Vapautus julkaisumaksusta

Keksijan ollessa hakijana hén voi hakea vapautusta julkaisumaksusta (PatL 19 8). Liitteena
tulee olla selvitys varallisuusoloista. Jos tallaista ei ole, pyydetddn hakijaa valipaatoksella
toimittamaan vero- tai sosiaaliviranomaisen antama selvitys hakijan tulotiedoista, veloista,
perhesuhteista ym. seikoista, joiden voidaan katsoa vaikuttavan hakijan maksukykyyn.
Toimistopaallikko (lakiasiat ja rekisteritoiminnot) tekee esittelysta paatoksen asiassa.

B.2.4.10 Vuosimaksujen lykkayspyynto

Jos keksija on patentin hakijana, voidaan vuosimaksujen maksuissa myontda lykkaysta
(PatL 42 8). Lykkaysta on pyydettava viimeistdén, kun vuosimaksut ensimmaisen kerran
eraantyvat maksettaviksi. Liitteend tulee olla selvitys varallisuusoloista. Jos téllaista ei ole,
pyydetdan hakijaa vdlipaatoksella toimittamaan vero- tai sosiaaliviranomaisen antama
selvitys hakijan tulotiedoista, veloista, perhesuhteista ym. seikoista, joiden voidaan katsoa
vaikuttavan hakijan maksukykyyn. Toimistopaallikkd (lakiasiat ja rekisteritoiminnot) tekee
esittelysta paatoksen asiassa. Ks. myds B.2.5.

B.2.5 Patenttihakemusten ja patenttien vuosimaksujen
eraantyminen

Maksuvuosi on hakemuksen tekemispaivasta (ks. E.3.1) ja vuosittain vastaavasta ka-
lenteripaivasta alkava vuosi (PatL 8 § 7 mom.). Vuosimaksu eraantyy maksettavaksi sen ka-
lenterikuukauden viimeisena paivana (erapaiva), jonka kuluessa maksuvuosi alkaa. Kahdelta
ensimmaiseltd vuodelta vuosimaksut eraantyvat kuitenkin maksettavaksi samanaikaisesti
kuin kolmannen vuoden vuosimaksu. Vuosimaksun voi suorittaa kuuden kuukauden kulu-
essa erapaivasta 20 %:lla korotettuna. Erdpaiva on talldin kuukauden viimeinen paiva. Vuo-
simaksua ei saa suorittaa aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen erapaivaa (PatL 41 8).

Erapaivien poikkeukset:

1) Kansainvalisestd patenttihakemuksesta suoritettavat vuosimaksut erddntyvat vasta sen
kuukauden viimeisena paivana, joka on kahden kuukauden kuluttua péaivasta, jolloin
hakemusta on jatkettu PatL 31 §:n mukaisesti tai hakemus on otettu kasiteltavaksi PatL
38 8&:n mukaisesti, jos kysymyksessa oleva maksuvuosi on alkanut ennen viimeksi
mainittua paivaa tai alkaa kahden kuukauden kuluessa siita.

2) PatL:n 11 8:n mukaisesta myohemmasta hakemuksesta suoritettavat vuosimaksut mak-
suvuodelta, joka on alkanut ennen mydhemman hakemuksen saapumispdaivaa tai joka
alkaa kahden kuukauden kuluessa saapumispaivasta, erddntyvat vasta saapumispaivaa
seuraavan toisen kuukauden viimeisen& paivana.
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C. Tutkijainsin66rin toimenpiteet ennen kansallisen
patenttihakemuksen uutuustutkimusta

C.1 Hakemuksen valiton asiallinen tarkastus ja
tutkimuksesta paattaminen

Hakemus saapuu esiluokittamisen ja lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikdén suorittaman
asiakirjojen muodollisen tarkastuksen jalkeen keksinnén tekniikan alasta vastaavalle
tutkijainsindorille hakemuksen teknista (sisallollistd) kasittelya varten. Tutkijainsindori
varmistaa hakemuksen saavuttua, ettd keksintd kuuluu hanen tutkimusalueellensa. Jos
keksintd olisi kuitenkin tutkittavissa paremmin jollakin toisella tutkimusalueella,
tutkijainsindori voi siirtda hakemuksen tdman toisen tutkijainsindorin tutkittavaksi.

Tutkijainsindori tarkastaa kotimaisen hakemuksen patenttivaatimukset pian sen jalkeen, kun
hakemus on saapunut hanelle. Tarkastuksessa kiinnitetddn huomio sellaisiin sisalléllisiin
seikkoihin, milla on ratkaiseva merkitys suoritettavan tutkimuksen kannalta. Kuten, etta
patenttivaatimusten kohde on suojattavissa patentilla (ks. C.1.1) ja ettd keksintd on
vaatimuksissa esitetty niin selvasti, ettd uutuustutkimus voidaan tehda (ks. C.1.3). Mikali
puutteita havaitaan, niista ilmoitetaan valittdmasti hakijalle tai tamén edustajalle muodollisella
valipaatoksella.

Myds ulkomaisten hakemusten kohdalla edella mainitut seikat tarkastetaan ja korjataan
ennen varsinaista tutkimusta.

C.1.1  Mita patentilla ei voi suojata

Patenttilain 1 8:n 1 momentissa todetaan, ettd keksintda tulee voida kayttaa teollisesti eli
keksinndn tulee olla luonteeltaan tekninen (ks. E.1 ja E.2). Patenttilain 1 8:ss&, 1a 8:ssd ja
1b 8:ssa luetellaan keksintoja, joita ei katsota luonteeltaan teknisiksi, ja sellaisia keksintoja,
joille ei muista syistd mydnneta patenttia.

Keksinnoksi ei katsota pelk&staan:
1) Loytoa4, tieteellista teoriaa tai matemaattista menetelméaa (ks. E.2.1, 1.4)
2) Taiteellista luomusta (ks. E.2.2, 1.4)

3) Suunnitelmaa, saantéa tai menetelmaa alyllista toimintaa, pelid tai liketoimintaa varten
tai tietokoneohjelmaa (ks. E.2.3, 1.4)

4) Tietojen esittamista (ks. E.2.4, 1.4)
5) Kirurgista tai terapeuttista kasittelya (ks. E.2.5, 1.2)

6) Diagnoosia tarkoittavaa menetelmdad, joka kohdistetaan ihmisiin tai eldaimiin (ks. E.2.5,
1.2)

7) Muodostumisensa ja kehityksensa eri vaiheissa olevan ihmiskehon aineosaa koskevaa
I6yt6&, geenin sekvenssi tai osasekvenssi mukaan lukien (ks. 1.2)

tai patenttia ei myonneta:
8) Kasvilajikkeisiin tai elainrotuihin (ks. E.2.7, 1.2)

9) Olennaisesti biologiseen menetelméén kasvien tai eldinten jalostamiseksi (ks. E.2.7, 1.2)
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10) Keksintddn, jonka kaupallinen hyédyntaminen on yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen
vastaista (ks. E.2.6, 1.2), eik& erityisesti mainiten muodostumisensa ja kehityksensa eri
vaiheissa olevaan ihmiskehoon, ihmisen kloonausmenetelmiin, menetelmiin, joilla
muutetaan ihmisen sukusolujen geneettista identiteettid, ihmisalkioiden kayttéon teollisiin
tai kaupallisiin tarkoituksiin tai menetelmiin, joilla muutetaan eldinten geneettista
identiteettia siten, ettd se ei ole eettisesti hyvaksyttavaa, eika nain tuotettuihin elaimiin.

Patenttilain 1 8:n 2 momentin kohdassa 3 (ylla olevan luettelon 3) luetellaan muuta kuin
teollista toimintaa varten tarkoitettuja ohjeita ja jarjestelmid. Esimerkkeina mainitaan
suunnitelmat, saannot tai menetelmat alyllista toimintaa, pelia tai liiketoimintaa varten, seka
tietokoneohjelmat, vrt. hallituksen esitys 139/1979. Patenttilain 1 8:n 2 momentin kohdan 3
listaa ei siten pida tulkita tyhjentavaksi luetteloksi. Patenttilain 1 8:n 1 momentissa esitetyn
yleisen vaatimuksen mukaan patentoitavissa olevan keksinndn tulee kuitenkin aina olla
luonteeltaan tekninen (tarkemmin kohdassa E.2.3).

Erityisesti katso
¢ tietokoneohjelmat, 1.3, liiketoimintamenetelmat, 1.4,
e Dbiotekniset keksinnot, 1.2, lddkeaineita koskevat keksinnét, 1.1.4 —1.1.5.

Jos hakemuksen kaikki itsendiset vaatimukset kohdistuvat ainoastaan keksintéihin, joille ei
mydnneta patenttia PatL 1, 1 a tai 1 b 8:n nojalla, tastd huomautetaan heti hakijalle. Jos vain
jokin vaatimuksista kohdistuu keksintéon, jolle ei mydnnetd patenttia, kasittelyd jatketaan
muiden vaatimusten osalta ja se vaatimus, jota ei voida hyvaksya, pyydetaan poistamaan
my6hemmin eika sitéa tutkita.

C.1.2 Patenttivaatimusten epayhtenaisyys

Jos patenttivaatimukset kohdistuvat kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan
keksintdon, vaatimukset ovat epayhtendisia (PatL 10 8).

Jos hakemus on epéayhtenainen, uutuustutkimus tehddaan patenttivaatimuksissa
ensimmaisena esitetylle keksinndlle. Hakijalle huomautetaan talléin  puuttuvasta
yhtenéisyydestd (PatM 36 8). Tutkijainsindori voi harkintansa mukaan kuitenkin ilmoittaa
epayhtenaisyydestd muodollisessa vélipdatoksessa ennen uutuustutkimukseen ryhtymista,
jos valipaatds joudutaan antamaan muusta syysta.

Kun virasto on tehnyt uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa ensimmadisena esitetylle
keksinndlle, hakijan ei ole en&é sallittua rajoittaa hakemustaan tarkoittamaan keksintoa, joka
on riippumaton tasta keksinnosta.

Kun hakija saatuaan virastolta puuttuvaa yhtendisyyttd koskevan huomautuksen on
rajoittanut patenttivaatimuksia, on hanen katsottava saman hakemuksen puitteissa
lopullisesti  luopuneen  niistd  keksinndistd, jotka rajoittamalla on  erotettu
patenttivaatimuksista. Hakija voi kuitenkin jattdd jaetun hakemuksen tai hakemuksia, jotka
kohdistuvat ensimmaisesta hakemuksesta poistettuun aineistoon (ks. H.2.1.2).

C.1.3 Patenttivaatimusten selkeys ja tutkittavuus

Keksintd tulee patenttivaatimuksissa esittdd ymmarrettavasti, selke&sti, tasmallisesti ja
suppeasti. Keksinndn on oltava myos selitetty hakemuksessa niin, ettd se on ammattimiehen
toistettavissa. (PatL 8 8 2 mom. ja PatL 8 a §8). Hakemuksen selityksen ja patenttivaati-
musten sisdllon esittdmistd koskevat yleiset maaraykset esitetdan kohdissa A.2.4 — A.2.5.
Bioteknisid hakemuksia koskevat erityismaaraykset biologisen materiaalin tallettamisesta ja
aminohappo- ja nukleiinihapposekvenssien esittdmisesta hakemuksessa esitetddn kohdassa
A5.
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Pelkastdadn patenttivaatimusten laaja maadrittely suhteessa tehtyyn keksintdéén ei yleensa
johda muodolliseen valipaatokseen ennen ensimmaista teknista valipaatosta, mikali tutkimus
on mahdollista suorittaa hakemuksessa perustellun keksinnén osalta (ks. kompleksihake-
mukset, F.4).

Jos sen sijaan patenttivaatimukset on laadittu niin laajasti, epaselvasti tai ristiriitaisesti, ettei
tutkimusta pysty mitenkaan jarkevasti tekemaan, tai keksintd on kokonaan vailla teknisia
perusteita, tallaisten patenttivaatimusten perusteella ei suoriteta uutuustutkimusta. Hakijalle
huomautetaan asiasta heti muodollisella valipaatoksella ja annetaan mahdollisuus jo annet-
tujen asiakirjojen puitteissa selkeyttdd ja tasmentdd keksinndn maarittelya (PatA 19 § 4
mom.).

Mikali tehtavat muutokset ovat sellaisia, etta niita ei voida hyvaksya tahan hakemukseen
(PatL 13 §, ks. H.3), hakija voi jattdd uuden hakemuksen

e pyytéen siina etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta (ks. B.2.1.7, C.7, E.3.1),

¢ |ohkaisemalla pyytéden siind mahdollisesti etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta (ks.
H.2.2, C.7) tai

o jattdmalla uuden hakemuksen ilman etuoikeuspyyntoa.

Jos aikaisempi hakemus viimeksi mainitussa tapauksessa tulee julkiseksi, se saattaa
muodostaa esteen uudelle hakemukselle.

Jos hakemus on jatetty pyytamalla jo etuoikeutta toisesta hakemuksesta, ei myéhemmasta
hakemuksesta voi enaa pyytaa etuoikeutta uudelle hakemukselle niiden keksintdjen osalta,
jotka on esitetty varhaisemmassa hakemuksessa.

Hakijalle voidaan ilmoittaa mahdollisuudesta kayttda asiakirjojen laadinnassa asiamiehen
apua.

C.2 Epayhtenaisyys jatketussa kansainvalisessa
hakemuksessa

Mikali kansainvalistd hakemusta on jatkettu Suomen osalta ennen kuin 31 kk on kulunut
jatketun kansainvalisen hakemuksen kansainvélisesta tekemispéivasta tai, jos etuoikeutta
on pyydetty, etuoikeuspaivasta, tutkijainsinddri odottaa, ettd sanottu maaraaika on kulunut
umpeen ennen kuin han ottaa hakemuksen kasittelyyn.

Vain hakijan esityksesta hakemus voidaan ottaa kasittelyyn tata aikaisemmin (ks. C.8).

C.2.1 PCT-vaihe |

Hakija on siirtynyt kansalliseen vaiheeseen kayttaen vain PCT-vaihetta | eli saatuaan
kansainvaliseltd viranomaiselta uutuustutkimusraportin ja sen yhteyteen liitetyn alustavan
kirjallisen lausunnon patenttivaatimuksissa esitettyjen keksintjen patentoitavuudesta.

Hakija ei tdssd tapauksessa ole jattanyt kansainvaliselle viranomaiselle maardajassa
pyyntéa patentoitavuustutkimuksesta tai on jattanyt pyynnén, mutta on myéhemmin perunut
Suomen nimeamisen PCT-vaiheeseen Il.

Tutkijainsin6ori tarkastaa kansainvalisen uutuustutkimusraportin (PCT/ISA/210) etusivulta
kohdasta 3, onko kansainvalinen viranomainen huomauttanut epayhtendisyydesta ja, jos on,
epayhtenaisyytta koskevat merkinnat lisdlehden kohdasta Box IlI.

Jos Suomeen jatetty hakemus sisaltdd vaatimuksia, joiden epayhtenaisyydesta kansainva-
linen viranomainen on huomauttanut ja pyytanyt epayhtendisten vaatimusten osalta lisdmak-
sua niiden tutkimuksesta, eikd maksua ole suoritettu, tutkijainsindori arvioi, onko han epa-
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yhtendisyydesta samaa mieltd kansainvélisen viranomaisen kanssa. Jos tutkijainsindéri on
samaa mieltd, han antaa asiasta PatL 36 §:n mukaisen paattksen, jossa todetaan, etta ne
jatketun kansainvalisen hakemuksen patenttivaatimukset, jotka eivat ole olleet kansainvali-
sen uutuustutkimuksen kohteena, katsotaan peruutetuiksi Suomessa, ellei hakija maksa
vahvistettua lisdmaksua hakemuksesta. Paatdksessa yksildidaan ne patenttivaatimukset,
joita paatds koskee. Paatokseen sisaltyy valitusoikeus.

Tutkijainsin66ri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle, etta niista
on annettu PatL 36 §:n mukainen p&atos.

Jos tutkijainsindorin mielestd hakemus voidaan katsoa yhtendiseksi, han jatkaa hakemuksen
kasittelya kaikkien vaatimusten osalta ilman, ettd hakemuksesta annetaan PatL 36 8§:n
mukaista paatosta.

Jos epayhtendiset vaatimukset on séilytetty tai sailytetddn hakemuksessa, koska hakija on
suorittanut vaaditun lisdmaksun, patenttivaatimuksista annetaan vield epayhtenaisyytta
koskeva muodollinen vélipaatos, jossa hakemus pyydetaan jakamaan ennen hakemuksen
jatkokasittelya (ks. C.1.2 ja H.2.1.2).

C.2.2 PCT-vaihe ll

Hakija on siirtynyt kansalliseen vaiheeseen kayttaden PCT-vaihetta Il.

Hakija on tasséa tapauksessa jattanyt kansainvéliselle viranomaiselle maaréajassa pyynnon
patentoitavuustutkimuksesta, jossa Suomi on nimettyna.

Tutkijainsindori tarkastaa kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusraportin
(PCT/IPEA/409) etusivulta kohdasta 4, onko kansainvalinen viranomainen huomauttanut
epayhtenaisyydesta ja, jos on, epayhtendisyyttd koskevat merkinnat lisédlehden kohdasta
Box IV.

1) Hakija on kansainvalisessa kasittelyssa rajoittanut patenttivaatimuksia:

Jos Suomeen jatetty jatkettu kansainvélinen hakemus sisaltdd sellaisia vaatimuksia,
joiden  epayhtendisyydesta  kansainvélinen  viranomainen on  huomauttanut
esitutkimusraportissa ja kehottanut hakijaa joko rajoittamaan vaatimuksia tai maksamaan
lisamaksun patentoitavuuden esitutkimuksesta, eikd maksua ole suoritettu siitd syysta,
ettd hakija on rajoittanut vaatimuksia, tutkijainsindéri antaa vaatimuksista PatL 37 §:n
mukaisen ilmoituksen, jossa todetaan, ettd vaatimuksia rajoitetaan myds Suomessa ellei
hakijja  suorita  hakemuksesta lisamaksua. Ilmoituksessa  yksildidddn ne
patenttivaatimukset, joita ilmoitus koskee.

Tutkijainsinddri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle, etta
niistd on annettu PatL 37 §:n mukainen ilmoitus.

2) Hakija ei ole kansainvalisesséa kasittelyssa rajoittanut patenttivaatimuksia eika maksanut
lisamaksuja:

Jos hakija kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimuksen yhteydessa ei ole rajoittanut
patenttivaatimuksia eika maksanut vaadittua lisimaksua, tutkijainsindori arvioi, onko han
kansainvélisen viranomaisen kanssa samaa mieltd. Jos tutkijainsindori on samaa mielta
epayhtenaisyydestd, han antaa asiasta PatL 36 §:n mukaisen paattksen, jossa todetaan,
ettd ne jatketun hakemuksen patenttivaatimukset, jotka eivat ole olleet kansainvalisen
patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena, katsotaan peruutetuiksi Suomessa, ellei
hakija maksa vahvistettua lisémaksua. Paatoksessa yksildidaédn ne patenttivaatimukset,
joita paatds koskee. Paatokseen sisaltyy valitusoikeus.

Tutkijainsinddri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle, etta
niistd on annettu PatL 36 §:n mukainen paatos.
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Jos tutkijainsin6orin - mielestda patenttivaatimuksia voidaan pitda yhtendisin,
tutkijainsindori jatkaa hakemuksen kasittelya kaikkien vaatimusten osalta ilman, ettd
hakemuksesta annetaan PatL 36 §:n mukaista p&atosta.

Jos epdayhtendiset vaatimukset on sdilytetty tai sdilytetddn hakemuksessa hakijan
suoritettua vaaditun lisamaksun, patenttivaatimuksista annetaan viela epayhtenaisyytta
koskeva muodollinen valipaatds. Siind hakemus pyydetdaan jakamaan ennen
hakemuksen jatkokasittelya (ks. C.1.2 ja H.2.1.2).

Paatds PatL 36 8:n mukaan ja ilmoitus PatL 37 8:n mukaan eivat edellytd hakijan vas-
taamista siind tapauksessa, etta hakija ei jatka paatoksessa tai ilmoituksessa mainittuja
vaatimuksia Suomessa eikd siksi mydskaan aio suorittaa pyydettyd lisamaksua
vaatimusten saattamiseksi Suomessa voimaan. Vastaamatta jattamiseen ei nain ollen
lity kummassakaan tapauksessa uhkaa hakemuksen sillensgjatosta.

C.2.3 Huomattavaa uutuudenestevaikutuksen kannalta

Jos siis hakija ei maksa lisamaksua PatL 37 8:n mukaan tai PatL 36 §:n mukaan ja paatés
saa lainvoiman, huomautusten kohteina olevat patenttivaatimukset katsotaan peruutetuiksi
Suomessa. Niiden uutuudenestevaikutusta arvioitaessa ei PatL 2 8:n 2 momentin toista
virketta sovelleta (PatL 29 § toinen virke). Uutuudenestevaikutuksen kannalta ratkaiseva
ajankohta on silloin vastaavan PCT-hakemuksen kansainvélinen julkaisemispaiva (E.3.3,
viimeinen kappale).

Julkiseksi tulleen Suomessa jatketun kansainvalisen hakemuksen selitys voi kuitenkin
muodostua PatL 2 §:n 2 momentin mukaiseksi uutuudenesteeksi.

C.3 ITS-tutkimuspyynto

Hakija voi pyytaa kansalliselle hakemukselleen kansainvélisen uutuustutkimuksen kaltaista
tutkimusta (ITS) (PatL 9 8). Pyyntd tutkimuksesta tehddan patenttivirastolle kirjallisesti 3
kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispdivastd suorittamalla samalla tutkimuksesta
vahvistettu maksu. Tutkimuksen suorittaa kansainvéalinen viranomainen, joka on joko
Suomen, Ruotsin tai Euroopan patenttivirasto. Pyyntoon on liitettdva hakemuksen kaannos
kansainvalisen tutkimusviranomaisen hyvaksymalle kielelle ellei hakemusta ole jo laadittu
sellaisella kielella. Hakemuksen ja kaannoksen tulee tayttdd kansainvaliselle hakemukselle
asetetut muotovaatimukset. (PatA 5 8).

PCT-yksikko tarkastaa, etta pyynto ja sen liitteet tayttavat niille asetetut muodolliset vaati-
mukset ja valittaa tutkimuspyynnon tarkastuksen jalkeen suoraan kansainvaliselle tutkimus-
viranomaiselle. Mikali tutkimus tehddan Suomessa, tutkimuspyyntd toimitetaan tutkimuksen
suorittavalle tutkijainsinddrille. Tutkimusraportti on valmis yleensa 4-7 kuukauden kuluessa
tutkimuspyynnoén lahettdmisesté. (Suomessa tehtava ITS-tutkimus, ks. K.5.)

PCT-yksikko lahettda tutkimusvastauksen hakijalle ja tulokset liitetdan hakemusasiakirjoihin.

Hakemus kasitellaan valittomasti eteenpain tutkimusvastauksen saavuttua tutkijainsintorille.
Tutkimuksen tulosta kaytetadn hyvaksi siten, ettd omaa tutkimusta rajoitetaan. Mikali tutki-
mus oli suoritettu muualla kuin Suomessa, oma tutkimus on yleensé tarpeen kohdistaa vain
sellaiseen pohjoismaiseen ja/tai suomenkieliseen aineistoon, joka ei ole voinut olla tutkimuk-
sen ajankohtana kansainvalisen tutkimusviranomaisen kaytettavissa, (ks. D.2.1).

Kansainvalinen tutkimustulos ei ole tutkijainsingdria sitova hanen kasitellessa kansallista
hakemusta, vaan han voi tarvittaessa suorittaa lisatutkimusta ja perustelluin syin paatya
erilaiseen tulokseen patentoitavuudesta kuin mihin kansainvalinen tutkimusviranomainen oli
paatynyt. Jos ei ole perusteltua syyta toimia toisin, kansainvalista tutkimustulosta pidetaan
lahtokohtana kansallisen hakemuksen jatkoka&sittelylle.
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Koska ITS-tutkimustulos on osa kansallisen hakemuksen tutkimusta, tutkimuspyynto ja
vastaus ovat julkisia yhdessa muiden hakemusasiakirjojen kanssa silloin, kun hakemus tulee
julkiseksi.

C.4 Tiedot tekniikan tasosta

C.4.1 Hakijan antamat tiedot tekniikan tasosta

Hakemuksessa tulisi olla kuvaus ja lahdeviittaukset siihen hakijan tiedossa olevaan tekniik-
kaan, johon keksintd perustuu (PatM 4 8§).

Hakijan esittamat viittaukset tunnettuun tekniikkaan ovat tarkeitd uutuustutkimukseen suun-
tautumisessa ja mydhemmin tunnetun tekniikan tasoa keksinnélle maaritettdessa patentoi-
tavuuden arviointia varten. Jos ndihin viittauksiin sisaltyy julkaisuja, joita tarvitaan tutkimuk-
sessa, mutta ne eivat ole tutkijainsin0orin I16ydettavissa tavanomaisia lahteita kayttaen, tutki-
jainsindori  voi pyytdd niistd kopioita hakijalta joko puhelimitse tai muodollisella
valipaatoksella.

Julkaisujen tilaamisen tai mahdollisesti hakijalle esitettdvan kopiopyynnén tarpeellisuus tulee
tarkistaa kotimaisissa hakemuksissa heti hakemuksen tultua tutkijainsintorille.

C.4.2 Tutkimustiedot toiselta patenttiviranomaiselta

Hakija on velvollinen toimittamaan virastolle Suomen ulkopuolisen patenttiviranomaisen
antamat tiedot keksinndn patentoitavuustutkimuksen tuloksista, jos samalle keksinnélle on
haettu patenttia Suomen ulkopuolella (PatL 74 § 3 mom., PatA 29 §). Tutkijainsin6ri voi
pyytdad naita tuloksia hakijalta tarvittaessa. Toiselta patenttiviranomaiselta saatuja
tutkimustuloksia kaytetddn hyvaksi siten, ettd viraston omaa tutkimusta rajoitetaan (ks.
D.2.1).

Tutkimustuloksissa mainituista julkaisuista voidaan pyytaa kopiot hakijalta joko puhelimitse
tai muodollisella valipaatokselld, jos ne eivat ole loydettdvissa tavanomaisia lahteita
kayttaen. Edellytyksenad talldin on, ettd hakija on saanut kopiot estejulkaisuista toisen
viranomaisen toimittamana.

Tutkijainsindori voi pyytaa hakijalta toisen patenttiviranomaisen antamaa selontekoa keksin-
non patentoitavuudesta myds tutkittavan hakemuksen mydhemmaéassa kasittelyvaiheessa,
jos syyta sellaisen saamiseen ilmenee. Hakemuksen kasittelytilannetta eri maissa voi seura-
ta patenttiperhetietoja seuraamalla.

Patenttilain 74 8:n 3 momentin mukaan tutkijainsin6ori ei kuitenkaan voi vaatia hakijalta
selontekoa patentoitavuudesta jatketusta kansainvalisestd hakemuksesta, joka on ollut
kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena ja jota koskeva selonteko
patentoitavuudesta on annettu patenttiviranomaiselle. Laissa kaytetty ilmaus “annettu
patenttiviranomaiselle” on nykypaivana tulkittava “patenttiviranomaisen saatavilla”.
Kansainvalisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen tutkimustulokset ovat
saatavilla WIPOn PATENTSCOPE-tietokannasta: www.wipo.int/patentscope/en/.

C.4.3 Sahkoinen dokumenttiviite

Mikali hakija tai toinen viranomainen viittaa sahkodiseen dokumenttiin, joka ei ole
l[0ydettavissa annettujen tunnistetietojen avulla tai patenttivirastolta puuttuu oikeus kayttaa
dokumenttiin johtavaa tietolahdettd tai dokumentin sisallon epaillddn muuttuneen siihen
viittaamisen jalkeen, pyydetdén hakijaa toimittamaan dokumentin sisallon toteamiseksi kopio
viittaamisajankohtana tulostetusta dokumentista. (vrt. D.2.5.3 ja D.5.2).
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C.5 Hakemuksen luokittaminen

Hakemuksen keksint6 tai keksinnét luokitellaan taydellisesti ennen hakemuksen julkiseksitu-
loa (PatA 25 8, D.3). Kotimaista alkuperdd olevan hakemuksen téaydellinen luokittaminen
tehddan yleensd jo hakemuksen uutuustutkimuksen vyhteydessa. Luokitustietoja ei
kuitenkaan julkaista eika merkita sahkoiseen hakemusrekisteriin kuin vasta hakemuksen
tullessa julkiseksi.

Ensimmainen julkaistava taydellinen luokitus annetaan hakemuksen perusasiakirjojen perus-
teella ja sen tulisi kattaa patenttivaatimukset, selityksen ja piirustukset. Luokittaminen
tehdaan kansainvélisen patenttiluokitusjarjestelman (International Patent Classification IPC)
voimassa olevan version ja oppaan (Guide) ohjeiden mukaisesti kayttaen
luokitusjarjestelman laajaa tasoa.

Hakemusta koskevan taydellisen luokituksen tulisi siséltaa perusasiakirjoihin sisaltyva kek-
sintdinformaatio ja mahdollinen lisdinformaatio. Keksintdinformaatiolla tarkoitetaan hake-
mukseen (tai julkaisuun) sisaltyvaa kaikkea sellaista teknillistd informaatiota, joka ei ole ollut
osana siihen asti tunnettua tekniikkaa, kayttden ohjeena patenttivaatimuksia. Lisainfor-
maatiolla taas tarkoitetaan hakemukseen (tai julkaisuun) sisaltyvaa ei-triviaalia informaatiota,
joka ei itsessdan tayta edellda sanottua ehtoa, mutta joka taydentaa jo luokiteltua keksin-
toinformaatiota tuomalla siitd esiin esimerkiksi sen tarkeitd aineosia, rakenne-elementteja,
kayttoa tai sovelluksia, tai muita aspekteja, jotka ovat hyodyllista tietoa mydhempia tiedon-
hakuja ajatellen. Edella lueteltuja osia kuvataan usein indeksitermeilld, joihin viitataan
asianomaista keksintéinformaatiota koskevissa luokitusjarjestelméan kohdissa.

Luokitustunnukset esitetdan seuraavassa jarjestyksessa: keksintdinformaatio, lisdinformaa-
tio ja indeksitermit. Keksintdinformaatiota tarkoittava luokitustunnus merkitdan lihavoinnilla.
Lisdinformaatiota tarkoittavaa luokitustunnusta ei lihavoida. Indeksitermit merkitdédn kuten
lisédinformaatio. Joillakin luokituksen alueilla indeksitermien kaltainen liséinformaatio maéri-
telladn sekundaariseksi keksintdinformaatioksi, joten se tulee myds merkitd keksintdinfor-
maationa (esimerkkina uuden kemiallisen yhdisteen terapeuttinen vaikutus).

Jos hakemuksen (tai julkaisun) luokitus siséltdaa useita luokitustunnuksia, ensimmaisena
ilmoitetaan luokitustunnus, joka parhaiten kuvaa hakemuksessa (tai julkaisussa) esitettya
keksintoa.

Annettu luokitus tarkastetaan ainakin hakemusta lopullisesti hyvaksyttaessa tai hakemuksen
kasittelyn muulla tavoin paattyessa. Tarkastelussa otetaan huomioon luokittamisen jalkeen
luokitusjarjestelmassa tai hakemuksessa tapahtuneet muutokset, esimerkiksi muutokset,
jotka koskevat hakemuksen sisdltaman informaation uudenlaista jakautumista keksintéinfor-
maatioon ja lisainformaatioon, tai painettavan patenttijulkaisun sisaltéa koskettavat muutok-
set, jotka johtuvat selityksen ja patenttivaatimusten supistamisesta.

Jos etuoikeudella Suomessa tehtya hakemusta vastaava hakemus (tai julkaisu) on jo kaynyt
luokitteluvaiheen lapi jossakin toisessa viranomaisessa, kaytetaan saatavilla olevia luokitus-
tietoja hyvaksi hakemuksen (tai julkaisun) luokittamisessa. Saatu luokitus tulee perustua
luokitusjarjestelman laajaan tasoon.

C.6 Tiivistelman tarkastaminen

Tiivistelma tarkastetaan sisallollisesti (muotovaatimukset ks. A.4). Tiivistelméan tulee olla
perusasiakirjojen mukaan tehty siten, ettd siitd ilmenee, mihin tekniikan alaan keksinto
kuuluu, selvasti se tekninen ongelma, jota keksintd koskee, keksinnon sisdltaman ratkaisun
paaperiaate seka keksinnén paaasiallinen kayttoala tai padasialliset kayttdalat (PatA 18 § 1
mom., PatM 26 ja 27 8).
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Tiivistelman lopullinen muoto on mikali mahdollista vahvistettava ennen kuin hakemus tulee
julkiseksi (PatA 25 8). Tiivistelman tulee olla painatuskelpoisessa muodossa (ei
faksituloste).

Mikali toimitettu tiivistelma ei vastaa annettuja maarayksia tai sitd ei ole kaannetty toiselle
kotimaiselle kielelle, tutkijainsind6ri huolehtii tiivistelmén kuntoon saattamisesta joko
puhelimitse sopimalla hakijan tai asiamiehen kanssa korjauksista tai antamalla tiivistelmaa
koskevan erillisen valipaatoksen vaadittavista korjauksista ja/tai puuttuvasta kaannoksesta.
Tiivistelmaa koskevat huomautukset voidaan jattdd myos ensimmaiseen tekniseen valipaa-
tokseen tai myohempdaan ajankohtaan riippuen hakemukseen kohdistettavista toimenpiteista
ennen hakemuksen julkiseksituloa. Tutkijainsin66ri voi myds itse tehda hakijaa kuulematta
ne muutokset, joita han pitdd valttamattomina, jos muutokset ovat pienia (PatL 15 § 1 mom.
2. virke). Tutkijainsindori voi myoskin paattadd, mika hakemuksen kuvista tai kemiallisista
kaavoista julkaistaan yhdessd painettavan tiivistelman kanssa, ellei hakija ole nimennyt
sellaista ja se lisdd huomattavasti tiivistelméan informatiivisuutta (PatM 27 8). Kuvan ja sen
viittausmerkintdjen ei tarvitse ilmoittaa muuta kuin tiivistelmé&n sanallisen kuvauksen
ymmartamiseksi tarpeelliset keksinndn yksityiskohdat.

llman asiamiestad toimivalle hakijalle ilmoitetaan mahdollisuudesta kaannattaa tiivistelma
vahvistettua maksua vastaan puuttuvalle kielelle virastossa. Jos hakija paatyy k&annatta-
maan tiivistelman virastossa, hakijalta edellytetaan sitd koskeva kirjallinen pyyntd ja suoritus
kdanntsmaksusta (PatL 8 § 5 mom.).

Jatketun kansainvalisen hakemuksen tai kansalliseksi hakemukseksi muunnetun eurooppa-
patenttia koskevan hakemuksen tiivistelman siséltd, joka on jo kansainvalisen tutkimusviran-
omaisen tai Euroopan patenttiviraston vahvistama, hyvaksytaan. (PatA 18 § 2 mom., PatL
70 8 3 mom.).

Jos tiivistelma jatetddn englanninkielisena, tutkijainsin6ori huolehtii, etta tiivistelma on
siséllollisesti vahvistettavissa ja kaannds suomen tai ruotsin kielelle (PatL 8 § 5 mom.) on
viraston toimituksessa kuukautta ennen hakemuksen julkiseksituloa (ks. A.1.1 ja A.1.2).

C.7 Etuoikeustodistus aikaisemmasta kansallisesta
hakemuksesta

Etuoikeuden pyytamisté ja etuoikeustodistuksen antamista kasitelladn kohdassa B.2.1.7.

Jos kansalliseen patenttihakemukseen pyydetdan etuoikeutta aikaisemmasta suomalaisesta
patenttihakemuksesta tai hyodyllisyysmallioikeutta koskevasta hakemuksesta, hakijan ei
tarvitse toimittaa etuoikeustodistusta (PatA 11 8), koska téllaisen aikaisemman hakemuksen
asiakirjat ovat saatavilla tietojarjestelmasta ja kaikkien néahtavissa Patinfo-palvelussa
(www.prh.fi, patentti- ja hyddyllisyysmallirekisteri), kun etuoikeutta pyytava hakemus on tullut
julkiseksi.

Jos hakemus, josta pyydetaan etuoikeutta, ei ole julkinen, kun etuoikeutta pyytava hakemus
tulee julkiseksi, taytyy etuoikeushakemuksen perusasiakirja samalla julkistaa, jotta kenen
tahansa on mahdollista tarkastaa etuoikeuden patevyys. Lakiasiat ja rekisteritoiminnot
-yksikko tallentaa tdman vuoksi etuoikeushakemuksen perusasiakirjan etuoikeutta pyytavan
hakemuksen asiakirjojen joukkoon, kun etuoikeutta pyytava hakemus tulee julkiseksi.

C.8 Aikarajoituksia jatketun kansainvalisen
patenttihakemuksen kasittelylle

Jatkettua kansainvalistd patenttihakemusta ei voi ilman hakijan esitysta ottaa kasiteltavaksi
ennen kuin PatL 31 8:n 1 momentin asettama 31 kuukauden maardaika kansainvalisen
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hakemuksen jatkamiselle Suomessa on paattynyt (PatL 33 § 1 mom.). 31 kuukauden
maaraaika lasketaan kansainvalisesta tekemispaivasta tai, jos etuoikeutta pyydetaan, siita
paivasta, josta etuoikeutta on pyydetty.

Hakemuksesta ei myodskaan voi antaa PatL 19 8:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta
hyvaksymisesta tai hakemusta hylata ennen kuin 4 kuukautta on kulunut edelld sanotun 31
kuukauden maaraajan paattymisesta, ellei hakija siihen suostu (PatL 34 §, PatA 52 b §).
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D. Kansallisen patenttihakemuksen uutuustutkimus

D.1 Kansallisen uutuustutkimuksen laajuus

Uutuustutkimuksella on tarkoitus selvittaa tekniikka silla alalla, jota keksintd koskee siten,
ettd keksinnon uutuus ja keksinnollisyys tulevat tyydyttavasti selvitetyiksi.

Keksinnon ala maaritelladn sen mukaan, mika on itsenaisten patenttivaatimusten perusteella
keksinndn kohde. Tutkimusta ei rajoiteta tietyn kayttbalan tai soveltamisen mukaan, ellei se
ole oleellinen osa koko keksint6a.

Tutkimus tehdaéan ottaen huomioon mahdolliset keksinnon lisépiirteet, jotka on esitetty seli-
tyksessa tai epaitsendisissa patenttivaatimuksissa. Huomioon ottaminen tapahtuu kuitenkin
aina yhdessa itsenaisten patenttivaatimusten kanssa. Epaitsendinen patenttivaatimus tutki-
taan uutuuden ja keksinnoéllisyyden suhteen yleensa vain, jos on huomauttamista sen tai nii-
den itsendisten patenttivaatimusten sisaltdman keksinnén patentoitavuuden suhteen, johon
tai joihin epéaitsendinen vaatimus liittyy.

Seuraavassa on esimerkki siitd, miten laajasti tutkimus tulisi kohdentaa keksinndn alaan:

Keksinndn ongelman ratkaisuna esitetdén tekijdiden summa ABC. Liséksi keksintdon liittyy
lisakohde D. Tekijat A, B ja C ovat itsenaisen patenttivaatimuksen X maaritteleméssa tekni-
sessé yhteydessa kolme teknista piirretta eli ratkaisun osaa (huom. tekninen yhteys ei tarkoi-
ta kayttd- tai soveltamisalaa, ellei se ole oleellinen osa koko keksintda, vaan teknillista toi-
mintaa tai teknillisen vaikutuksen aikaansaamista). D on itsendisessa patenttivaatimuksessa
Y esitetty vélikappale ABC:n toteuttamiseksi ja maaritellaan piirteilla a ja b. Tutkimus suorite-
taan patenttivaatimuksen X maarittelemassa teknisessa yhteydessa kaikkien yhdistelmaan
ABC kuuluvien ratkaisun osien A, B ja C seka niiden yhdistelmien AB, AC, BC ja ABC perus-
teella. Liséksi tutkimuksen tulee kattaa kohde D. Itsendiseen vaatimukseen X voi liittya epait-
senainen patenttivaatimus, joka on tdman sovellutusmuoto siséltaen liséatekijan E, el
yhdistelmda ABCE. Mikali tutkimuksen kuluessa osoittautuu, ettd itsenaisen
patenttivaatimuksen X kohteesta ABC on huomauttamista sen patentoitavuuden suhteen,
tutkimus tulee suorittaa vastaavasti kuten edella ottaen huomioon my6s ratkaisun osa E.
Mikali itsendiseen patenttivaatimukseen X liittyy epaitsendisend patenttivaatimuksena
erityinen toteuttamismuoto ratkaisusta ABC, tdma toteuttamismuoto tulee ottaa
tutkimuksessa huomioon.

Esimerkin tarkoituksena on Kiinnittdd huomio tutkittavan keksinnon erittelyn térkeyteen, jotta
kaikki tekijat, joilla on merkitysta tutkimukselle asetetun tavoitteen saavuttamiseksi, tulevat
otetuiksi huomioon tutkimuksessa.

Uutuustutkimus on mahdollista suorittaa osittaisena sellaisissa hakemuksissa, joissa itse-
naiset patenttivaatimukset maarittelevat keksinnén kohteen kohtuuttoman laajasti. Tutkimus
voidaan silloin tietyin ehdoin rajoittaa vain epaitsenéisissd vaatimuksissa tai selityksen
toteutusmuodoissa kuvattuun tekniikkaan sitd kohtuullisesti yleistden (ks. kompleksihake-
mukset, F.4).

Uutuustutkimuksen suorittaminen osittaisena on my6s mahdollista hakemuksen ollessa
epayhtenéinen (ks. C.1.2 ja H.1.3). Jos hakemus on epayhtendinen, uutuustutkimus tehdaan
vaatimuksissa ensimmaisené esitetylle keksinndlle (PatM 36 §). Hakijalle huomautetaan
puuttuvasta yhtenaisyydesta.

Tutkimus ulotetaan hakemuksen tekemispaivaan asti, vaikka hakemukselle olisikin pyydetty
etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta.
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Aineistolle, josta tutkimus tehdaan, on maaritelty vahimmaislaajuus (ks. D.2.1). Tutkimuk-
sessa otetaan huomioon kuitenkin kaikki se tieto, mika tulee tutkijainsinéoérin tietoon.

Tutkimusta patenttivirastossa rajoitetaan, jos tutkijainsindorilla on kaytettavissaan toisen pa-
tenttiviranomaisen antama selonteko keksinnén patentoitavuudesta (ks. C.3 ja C.4.2). Tut-
kimus kohdistetaan silloin vain sellaiseen aineistoon, jota ei ole aikaisemmin tutkittu (ks.
D.2.1).

D.2 Tutkimusaineistot seka tutkimuksessa
hyddynnettavia tietokantoja ja palveluita

Patenttijulkaisut ovat pdadaasiallinen aineisto, josta tutkimus tehdaan. Toisena tarkeana
aineistona ovat teknilliset ja luonnontieteelliset lehdet ja muut julkaisut. Erilaiset esitteet,
nayttelyt, esitelmat ja julkinen kayttd voivat myds muodostaa patentoimisen esteen. Viimeksi
mainituissa tapauksissa edellytetaan, etta julkistamisesta on saatavissa Kkirjallinen
dokumentti (ks. E.3.2.1). Myb6s pelkastddn sahkoisessd muodossa julkaistua aineistoa
voidaan kayttaa esteena.

Tutkimus patenttivirastossa suoritetaan lahes kokonaan sahkdisesti patenttijulkaisutietokan-
noista ja muista tietokantalahteista.

D.2.1 Aineiston vahimmaislaajuus kansallisessa tutkimuksessa

Patenttiasetus maarittelee tutkimukseen kuuluvan aineiston vahimmaislaajuuden. T&han
perusaineistoon sisaltyvat seuraavien patenttiviranomaisten julkaisemat tiivistelma-, hake-
mus-, kuulutus- tai patenttijulkaisut: Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Ranskan,
Iso-Britannian, USA:n ja Euroopan patenttivirastot seka WIPOn kansainvalinen toimisto
(PatA 26 8 2 mom.). Perusaineistoon siséltyvat Suomessa hakemusasteelle jaaneet
julkistetut suomalaiset hakemukset, joista ei paineta julkaisua seka Suomessa vireilla olevat
julkiset hakemukset.

Tutkimuksessa otetaan huomioon myds Suomessa jatetyt aikaisemmat hyddyllisyysmalli- ja
patenttihakemukset, jotka eivat olleet tulleet julkisiksi ennen tutkittavan hakemuksen teke-
mispaivad. Vastaavasti otetaan huomioon aikaisemmat EPC (European Patent Convention)
ja PCT (Patent Cooperation Treaty) -sopimusten perusteella jatetyt eurooppalaiset ja kan-
sainvaliset hakemukset, joissa Suomi on kohdemaana. Huomioon ottaminen tapahtuu siind
maarin kuin se on kunkin tutkittavan hakemuksen tutkimusajankohtana mahdollista (PatM 44
§, E.3.3). Huomattakoon, ettd EPC- ja PCT-sopimusten perusteella jatetyistda Suomea
koskevista hakemuksista saadaan tieto vasta niiden tultua julkisiksi eli 18 kk:n kuluttua
hakemuksen etuoikeus- tai tekemispaivasta.

Tarpeen mukaan tutkitaan muuta aineistoa.

Jos tutkijainsinoorilla on kaytettavissdén toisen patenttiviranomaisen selonteko keksinnon
patentoitavuudesta (ks. C.3 ja C.4.2), tutkimus patenttivirastossa rajoitetaan sellaiseen
aineistoon, jota ei ole aikaisemmin tutkittu:

Mikali kyse on kansainvalisesta tutkimustuloksesta, sanotun aineiston muodostavat kaikkien
pohjoismaisten patenttivirastojen julkaisut, jotka eivat kuulu kansainvaliseen pakolliseen
tutkimusaineistoon mutta kuuluvat Suomessa kansalliseen tutkimusaineistoon. Poikkeukse-
na Ruotsin patenttivirastosta saatu kansainvadlinen tutkimustulos (my6s ITS-tulos, C.3).
Talloin oma tutkimus on yleensa tarpeen kohdistaa aineistoon, joka ei ole voinut olla Ruotsin
patenttiviranomaisen kaytettavissa, kuten hakemusasteelle jaéneet julkiset tai vireilla olevat
julkiset seka aikaisemmat vield salaiset suomalaiset hakemukset.
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Mikali kyse on Euroopan patenttiviraston tutkimustuloksesta, on syyta tarkastaa pohjoismai-
set aineistot ja hakemusasteelle jaéneet julkiset tai vireilla olevat julkiset sekd aikaisemmat
vield salaiset suomalaiset hakemukset.

Mikali kyse on toisen kansallisen viraston tutkimustuloksesta, omaa tutkimusta rajoitetaan
tilanteesta riippuen sellaiseen aineistoon, mista on syyta epadilld, ettei se ole sisaltynyt toisen
viraston tutkimusaineistoon, esimerkiksi kielellisistd tai maantieteellisista syista johtuen tai
saatavuutensa vuoksi.

D.2.1.1 Pohjoismaisten patenttijulkaisujen kokoelma

Patenttiviraston paperimuotoisten julkaisujen kokoelma kasittdd kaikki suomalaiset
patenttijulkaisut ja hyodyllisyysmallit seka vanhoja patenttijulkaisuja Ruotsista, Norjasta ja
Tanskasta alla olevan yhteenvedon mukaisesti. Kokoelmaa kaytetddn suomalaisten
patenttijulkaisujen ja hyodyllisyysmallien tutkimiseen. Muiden yll& mainittujen pohjoismaiden
julkaisut  tutkitaan  nykyisin  EpoqueNet-jarjestelman avulla  (Skandi-preparaatio).
Kokoelmassa aineisto on jarjestetty tekniikan aloittain ryhmiin. Suomea koskeva koko
aineisto on sijoitettu kokoelmaan kansainvélisen luokitusjarjestelman (IPC) mukaisesti.
Vanhin aineisto Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta vuosilta 1885-1968 noudattaa vanhan
saksalaisen luokitusjarjestelman ryhmittelyd ja se on jarjestettynd omaksi erilliseksi
kokoelmakseen. Uudempi aineisto Norjasta ja Tanskasta vuosilta 1968-1974 noudattaa
kansainvalistd luokitusjarjestelmd&. Pieni osa ruotsalaisista julkaisuista on saksalaisen
luokitusjarjestelmén lisaksi luokiteltu kansainvélisen luokitusjarjestelmén mukaisiin luokkiin
vuoteen 1968 asti.

Seuraavassa yhteenveto kokoelman aineistosta:

FI- A/B/C 1842- Kansainvalinen luokitus

FI- A tiivistelma 1981- Kansainvalinen luokitus

DK- B/C 1900-1968 Saksalainen vanha luokitus
DK- B/C 1968-1974 Kansainvalinen luokitus

NO- B/C 1892-1968 Saksalainen vanha luokitus
NO- B/C 1968-1974 Kansainvalinen luokitus

SE- B/C 1885-1968 Saksalainen vanha luokitus
SE- B/C vuoteen 1968 Kansainvalinen luokitus (jos

IPC-luokitus merkitty)
FI- U 1992- Kansainvalinen luokitus

Patenttivirastolla on edella mainitun kokoelman lisdksi julkaisusarjoja CD-muodossa eri
maista. CD-kokoelmaan julkaisuja lahettavat edelleen Tanska, Euroopan patenttivirasto, Iso-
Britannia, Japani ja Vengja.

D.2.1.2 EpoqueNet-BNS

EpoqueNet-BNS on Euroopan patenttiviraston sahkdinen patenttihakemusten tutkimusjarjes-
telma ja sopimuksesta kaikkien Euroopan patenttiviraston jasenvirastojen kaytettavissa.

Jarjestelma on pé&&asiallisin patenttihakemusten tutkimusvéline. Tutkijainsindori kayttaa jar-
jestelm&éd omalta tydasemaltaan, josta on IP-yhteys Epoque-palvelimiin ja edelleen jarjestel-
man tietokantoihin. Tydaseman péatesovellukset tukevat yhteyteen liittyvia haku-, kasittely-,
katselu- ja tulostustoimintoja.
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Jarjestelma sisaltdd patenttijulkaisuihin perustuvia tietokantoja seka ostettuja tieteellisiin ja
teknillisiin lehtiin perustuvia laaja-alaisia tiivistelméa- ja kokotekstitietokantoja, (Internal-sovel-
lus ja X-Full-sovellus).

Jarjestelman kautta on suojattu yhteys EPOn ulkopuolisiin tietojarjestelmiin, kuten STN,
ProQuest, Questel jne., (External-sovellus).

Jarjestelman patenttijulkaisuaineisto tayttaa kansainvaliselle patenttitutkimukselle asetetun
minimivaatimuksen (Guidelines for Examination in the European Patent Office, September
2013, B-1X) ja tietyiltd osin ylittdaa sen. EPO laajentaa aineistoa edelleen seké julkaisumaiden
osalta etta ajallisesti neljalla keskeisella aikajaksolla seuraavassa jarjestyksessa: 1) uusin
aineisto, 2) aineisto vuodesta 1970 nykypaivaan (eniten referoitu aineisto), 3) aikavalin 1920-
1970 aineisto ja 4) ennen vuotta 1920 julkaistu aineisto, joka on relevanttia joillakin tekniikan
aloilla. EPO pyrkii sy6ttamaan tiedot tietokantoihin seuraavassa tarkeysjarjestyksessa: 1)
bibliografiset tiedot, 2) patenttijulkaisu sahkoisend tallenteena (BNS), 3) tiivistelma
englanniksi, jos se on saatavana, tai vaihtoehtoisesti saksaksi tai ranskaksi (1970-) ja 4)
julkaisun koko teksti haettavassa muodossa (patenttiperhettd edustavasta julkaisusta, joka
kuuluu PCT-minimiaineistoon, kielend englanti, saksa tai ranska). PCT-minimiaineistoon
kuuluvat uudet tiivistelmat pyritdan toimittamaan myéhemmin myoés englanniksi.

Aineisto kattaa Suomen patenttiviraston kansalliseen tutkimukseen kuuluvan vahimmais-
aineiston lukuun ottamatta koko laajuudessaan pohjoismaista kansallista aineistoa. Vaikka
jarjestelma sisaltad Pohjoismaissa mydnnettyja patentteja julkaisutallenteina, paéosasta jul-
kaisuja on haettavassa muodossa pelkastaan perustiedot keksinnésta, mm. patenttiluokitus.
Julkaisutallenteita ei toistaiseksi ole tutkimusvaiheeseen jaaneista pohjoismaisista julkisista
hakemuksista.

Jarjestelman patenttijulkaisutietokantoja ovat tiivistelmatietokannat EPODOC (Euroopan
patenttiviraston oma patenttijulkaisutietokanta) ja WPI (Derwent World Patents Index),
julkaisujen koko tekstit sisaltavat tietokannat TXT(...) sekd BNS-tietokanta, joka sisaltaa
patenttijulkaisut tallennettuna kuvamuodossa.

Patenttijulkaisutietokannat

EPODOC

EPODOC-tietokanta siséltaa bibliografisia tietoja, luokitustiedot seka tiivistelmia eri patentti-
maiden patenttijulkaisuista. Englanninkielinen tiivistelma taataan PCT-minimiaineistosta vuo-
desta 1970 alkaen (CH, DE, EP, FR, GB, US, WO; GB vuodesta 1870). Mikali minimi-
aineistoon kuuluvasta uudesta julkaisusta ei ole referenssijulkaisua englanniksi tai sellaista
ei ilmesty kuukauden sisalla julkaisutietojen sydttamisesta tietokantaan, EPO kaantaa julkai-
sun otsikon ja tiivistelman englanniksi (huomioitava hakustrategiaa laadittaessa). Tietokanta
siséltda PCT-minimiaineistoon kuuluvat englanninkieliset JP- ja SU-tiivistelmat seka lisaksi
vaihtelevassa maarin tiivistelmia muiden patenttimaiden julkaisuista.

Luokitustiedot sisaltavat sekd kansainvalisen IPC-luokitusjarjestelman ettd Euroopan patent-
tiviraston CPC-luokitusjarjestelman (korvasi ECLAn 1.1.2013, ks. D.3.2) mukaiset
luokitustiedot keskeisten julkaisujen osalta. IPC- ja CPC-luokitustietojen ohella sy6tetaan
kansalliset luokitustiedot US- ja JP-julkaisuista. Uusien julkaisujen osalta CPC-luokitus
iimestyy tietokantaan viiveella (huomioitava hakustrategiaa laadittaessa).

Ennen vuotta 1970 julkaistussa aineistossa on usein ainoastaan kansallinen luokittelu (ame-
rikkalaisen, hollantilaisen tai saksalaisen luokituksen mukainen). Joidenkin maiden tai teknii-
kan alojen osalta EPO on luokitellut tallaista vanhaa aineistoa CPC-jarjestelmdan (mm. PCT-
minimiaineisto).
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Tietokannan julkaisuviite sisaltaa viitejulkaisutiedot keksinnélle laheista tekniikkaa olevista
patentti- ja ei-patenttijulkaisuista, joihin keksintéa tutkinut viranomainen on viitannut tutki-
musraportissaan. Tiedot poimitaan tietokantaan, mikali ne julkaistaan julkaisun etusivulla tai
erillisessa tutkimusraporttiliitteessa.

Tarkemmat kattavuustiedot eri maiden osalta loytyvat EPOn yhteispalveluverkon sivuilta
(epoxy.epo.org) julkaisusta: "Global Patent Data Coverage” (heinakuu 2011).

Tekstitietokannat (TXT...)

Kokotekstitietokannat sisaltavat julkaisunumeron liséksi patenttijulkaisun koko tekstin haetta-
vassa muodossa (selityksen ja patenttivaatimukset alkuperdisella kielella muun muassa
englanniksi, ranskaksi tai saksaksi).

Kattavuustiedot EPON yhteispalveluverkon sivuilta (http://epoxy.epo.org) julkaisusta: "Global
Patent Data Coverage” (heinakuu 2011).

Virastolla on lisaksi kaytéssaan Thomson Reutersin KR MAT ja JP MAT (Machine Assisted
Translation) -tietokannat TXTKRT, TXTJPQ, TXTJPR, TXTJPS, TXTJPT ja TXTWOT seka
tietokannat TXTCNS ja TXTCNT. Ensin mainitut tietokannat sisaltavat korealaisten ja
japanilaisten patenttijulkaisujen (mm. JP (A) -, JP (B) - ja WO-julkaisut) englanninkielisia
kdannoksia ja jalkimmaiset tietokannat TXTCNS ja TXTCNT Kiinan patenttiviraston (SIPO)
kiinalaisista patenttijulkaisuista tekemia englanninkielisia konekaannoksia.

BNS kuvamuotoiset tallenteet

Kuvamuotoisten tallenteiden kattavuustiedot eri maiden osalta |6ytyvat EPOn
yhteispalveluverkon sivuilta (epoxy.epo.org) julkaisusta: "Global Patent Data Coverage”
(heindkuu 2011).

EPODOC-tietokantaan sisaltyy perustietoja ja BNS-tietokantaan tallenteita myo6s sellaisten
patenttimaiden julkaisuista, joita ei edelld ole mainittu. Tarkempaa maakohtaista tietoa on
saatavilla EPOn vyhteispalveluverkon sivuilta. Perustiedot sisaltavat IPC-luokittelutiedot
vuoden 1970 jalkeen julkaistuista patenttijulkaisuista, ja ennen vuotta 1970 julkaistuista
patenttijulkaisuista silloin kaytdossa olleiden kansallisten patenttiluokitusjarjestelmien
mukaiset luokittelutiedot. Luokittelutietoja hyvaksi kayttden haku voidaan kohdistaa myos
naiden maiden julkaisuihin.

Derwent World Patents Index WPI (Thomson Reuters)

Englanninkielinen tiivistelmatietokanta WPI referoi tarkeimpien teollisten patenttimaiden
julkaisuja. Tietokanta kattaa kaikki tekniikan alueet vuodesta 1974 ja tiettyja kemian alueita
jo vuodesta 1963. Yksi tietokannan viite edustaa yhta patenttiperhetta.

Viite sisaltdd muun muassa Derwentin laatiman tiivistelman keksinnosta, Derwent-
luokituksen mukaiset keksintdd kuvaavat luokat ja indeksikoodit sekd tavanomaiset
julkaisutiedot ja kansainvaliset luokitustiedot. Tietokanta taydentdd englanninkielisilla
tiivistelmilla EPODOC-tietokannan PCT-minimiaineistoa.

Derwentin sisaltdluokitus tietokantana:
WPICLA WPI Classification
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Muita teknillisaiheisia tietokantoja

Patenttivirastolla on kayttdsopimukset seuraaviin EpoqueNet-jarjestelméssa oleviin laajoihin
tiivistelma- ja kokotekstitietokantoihin sahkodtekniikasta, insindoritieteista, laéketieteesta ja
biokemiasta:

Tiivistelmatietokannat

BIOSIS Biological and biomedical abstracts

COMPDX Computerized engineering index

EMBASE Biomedical and pharmacological data

INSPEC Literature for Physics Electronics Computing

MEDLINE Abstracts of the US National Library of Medicine

PUBSUBS Information on the biological activities of small molecules, substances
PUBCOMP Information on the biological activities of small molecules, compounds

SQEMES1 EMBL European Bioinformatics Institute, “Expressed Sequence Tag” -tietueet
SQEMES2 EMBL European Bioinformatics Institute, “Expressed Sequence Tag” -tietueet
SQEMGSS EMBL European Bioinformatics Institute, “Genome Sequence Scan” -tietueet
SQEMWGL1 EMBL European Bioinformatics Institute, “Whole Genome Shotgun” -tietueet
SQEMWG2 EMBL European Bioinformatics Institute, “Whole Genome Shotgun” -tietueet

SQEMOTH European Bioinformatics Institute, kaikki muut EMBL-tietueet

SQPRPUB Europe_qn Bioinformatics Institute, julkaistut proteiinit (Swiss-Prot) ja
patenttitietueet

TCM Traditional Chinese Medicine

XPTK Medicinal and Aromatic Plants Abstracts (tiivistelmat MAPA-julkaisuista)

Kokotekstitietokannat

XPAIP American Institute of Physics (AIP)

XPESP Elsevierin julkaisut

XPESP2 Elsevierin julkaisut

XPETSI European Telecom Standards Institute (ETSI-standardit)
XPIEE Institution of Electrical Engineers (IEE)

XPIETF Internet Engineering Task Force (IETF)

XPIOP Institute Of Physics (IOP)

XPIPCOM IP.com Prior Art Database

XPI3E Institution of Electrical & Electronic Engineers (IEEE)
XPJPEG Joint Photographic Experts Group (JPEG Forumin julkaisut)
XPMISC Alcatelin, Siemensin ja puheentunnistuskonferenssien teksteja
XPOAC Open Access Central Journal Articles

XPRD Research Disclosure (RD)
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XPTK Traditional knowledge (Indian Journal of Traditional Knowledge)
XP3GPP 3rd Generation Partnership Project (3GPP-luonnokset)

TDB IBM Technical Disclosure Bulletins (TDB)

NPL Non-patent literature

(sisaltéd EPOn omaa lahdeaineistoa ja artikkeliviittauksia EP-
tutkimusraporteista, myds WIPOn PCT-minimiaineistoon luokittelemat
ei-patenttiviitteet)

Luokitustietokantoja edella mainittuihin tietokantoihin:

ICLA INSPEC Classification
CXCLA COMPENDEX Classification

Rekisteri-, sdddos-, ennakkopaatdstietokantoja ja muita tietokantoja

EUREG

Tietokanta sisaltaa kaikki perustiedot ja voimassaolotiedot EP- ja EP-PCT hakemuksista.
Liséksi tietokannassa ovat nahtavissa tiedot hakemusten tutkimus-, vaite- ja valituskasit-
telyista.

APC

Tietokanta sisdltada Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien paatokset. APC-
tietokannan voi hakea myds EpoqueNetin PALDAS-sovelluksen kautta.

EPOS

EPOS sisaltda kokoelmia samaa tarkoittavista sanoista ja sanayhdistelmista, vastaavasti
vastakohtailmaisuista ja sanojen eri kirjoitustavoista. Yksi sanakokoelma eli viite tietokan-
nassa kuvaa maarattya nakokulmaa tietyssa teknisessa yhteydessa eli hakulauseketta.

Patenttiluokitustietokannat

CPC, IPC, UCLA, IDT, FICLA ja FTCLA. Tietokantoihin ja luokitusjarjestelmiin palataan
tuonnempana erillisessa osassa D.3. Ajantasaisia tietokantoja ovat CPC ja IPC. Muiden
luokitustietokantojen ajantasaisuus tulee erikseen tarkistaa tietokannan paivitystiedoista. IDT
on vanha sisaltéluokitus, joka oli kaytéssa muun muassa Hollannissa ennen vuotta 1968
julkaistussa aineistossa. Osa IDT-luokitellusta aineistosta on EPODOCissa luokiteltu
uudelleen CPC:n mukaan.

D.2.2 Julkiset tietopankit
Patenttivirastolla on kayttdsopimukset seuraaviin tietopankkeihin:

STN International
ProQuest

Questel
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Thomson Innovation
EBI-EMBL European Bioinformatics — European Molecular Biology
TotalPatent - LexisNexis

Tietopankkien ja tietokantojen sisallét ja aineistojen kattavuudet on tarkistettava palvelun-
tarjoajien ja tiedontuottajien dokumentaatioista, joihin voi tutustua esimerkiksi kyseisten
tietopankkien tai tiedontuottajien Internet-verkkosivujen kautta. Mainittakoon, ettd STN-
tietopankin kautta paasee kasiksi muun muassa CNFULL-tietokantaan, joka sisaltaa
kiinalaisten patenttihakemusten, patenttien ja hyddyllisyysmallien englanninkielisia
kaannoksia.

D.2.3 Rakenne- ja sekvenssitietokannat

Orgaanisten yhdisteiden, aminohappo- ja nukleiinihnapposekvenssien tutkimiseen kéaytetaan
tietokonepohjaisia rakenne- ja sekvenssihakuohjelmia.

Kemiallisten yhdisteiden rakenne- ja faktatietokantoja:

STN

REGISTRY Chemical Abstracts Service

MARPAT Chemical Abstracts Service

BEILSTEIN Beilstein Handbook Inorganic and Organic Chemistry ja

Scientific Journals 1779-
GMELIN Gmelin Handbook Inorganic and Organic Chemistry, 1817-1975
Scientific Journals, 1975-1997
CAPLUS, CAO Chemical Abstracts Service (rakenteisiin liittyvat bibliografiset tiedot)
WPIX, WPIDS Thomson Reuters (Scientific)

Sekvenssitietokantoja:

STN

DGENE Thomson Reuters (Scientific), Derwent GENESEQ WPI

REGISTRY Chemical Abstracts Service

PCT-GEN WIPO/FIZ, WO-biosequences 08/2001-

USGENE SequenceBase  Corporation, sekvenssit julkisista US-patentti-

hakemuksista ja mydnnetyista patenteista, 1982-

EpogueNet
SQEMES1 EMBL European Bioinformatics Institute, “Expressed Sequence Tag” -tietueet

SQEMES2 EMBL European Bioinformatics Institute, “Expressed Sequence Tag” -tietueet
SQEMGSS EMBL European Bioinformatics Institute, “Genome Sequence Scan” -tietueet
SQEMWG1 EMBL European Bioinformatics Institute, “Whole Genome Shotgun” -tietueet
SQEMWG2 EMBL European Bioinformatics Institute, “Whole Genome Shotgun” -tietueet
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SQEMOTH European Bioinformatics Institute, kaikki muut EMBL-tietueet

SQPRPUB European Bioinformatics Institute, julkaistut proteiinit (Swiss-Prot) ja
patenttitietueet

Y1l& mainitut EpoqueNet-sekvenssitietokannat siséltavat bibliografisia tietoja.

Internet

EMBL-EBI www.ebi.ac.uk/

SERVICES

GENBANK NCBI Genbank, NCBI-, EMBL-, DDBJ-sekvenssit,

www.ncbi.nim.nih.gov/Genbank/

D.2.4 Chemical Abstracts Service (CAS)

TiivistelImajulkaisu Chemical Abstracts indeksiosineen viittaa laajasti kemian- ja biokemi-
analan tieteellisiin ja teknillisiin ammattilehtiin, erillisjulkaisuihin, konferenssijulkaisuihin ja
patentteihin. CAS-tietokantoja haetaan paaasiallisesti STN International -tietopankin kautta
kayttaen STN Express -tietoliikenneohjelmaa. CAS:n verkkosivut www.cas.org/.

D.2.5 Internet patenttihakemusten uutuustutkimuksessa

Internet on globaali, paljon hyvin erilaista, usein jarjestamaténta tai tarkastamatonta tietoa
siséltava tietoverkko, jossa tieto vaihtuu ja muuttuu jatkuvasti. Luonteestaan johtuen
jarjestelmésta voi olla vaikeata saada suodatetuksi haluttua relevanttia tietoa. Haun katta-
vuus jaa epavarmaksi, hakujen toistettavuus on huono tai kaytéssa olevat hakuominaisuudet
voivat olla riittamattémat halutun muotoisen hakukysymyksen laatimiseen. Etsinta vaatii
aikaa ja karsivallisyytta. Erityisina ongelmina kaytettaesséa Internet-verkkoa patenttihake-
musten uutuustutkimuksissa ovat |6ydetyn tiedon luotettavuus ja dokumenteista usein puut-
tuva tieto (ensimmaisestd) julkaisemisajankohdasta. Tiedon osoitepaikka voi muuttua tai
tieto voidaan poistaa ja julkaista uudelleen ehka hieman muutettuna.

Toisaalta verkko antaa mahdollisuuden paasta kasiksi sellaiseen tietoon ja lahteisiin, joihin ei
paase perinteisten tiedonhakujarjestelmien kautta. Tama koskee erityisesti muuta kuin
patenttikirjallisuutta. Hydty on koettu erityisesti sellaisilla uusilla voimakkaasti muuttuvilla
aloilla, joilla 'tekniikan tasoa ei ehdi kehittyd’. Alat, joilla Internet tarjoaa potentiaalisia lahde-
aineistoja perinteisten tietolahteiden lisaksi, ovat esimerkiksi tietotekniikka ja tietokone-
ohjelmat. Joskin kaikilla aloilla Internet saattaa tarjota hyddyllista tietoa. Teknisia ja
tieteellisia artikkeleita seka tuotetietoa voi hakea Internetistéa esimerkiksi Google Scholar,
CrossRef, Entrez ja A9 -hakukoneilla. Haettaessa tietoa Internetista taytyy kuitenkin aina
huomioida tietoturvallissuus (ks. D.2.5.1).

Internet-osoitteita

Google Scholarin verkkosivut: scholar.google.com/
CrossReffin verkkosivut: www.crossref.org/
Entrezin verkkosivut: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery

A9:n verkkosivut: a9.com
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D.2.5.1 Tietoturvallisuus

Hakukoneiden avulla vapaasti kaytettava Internet ei ole tietoturvallinen jarjestelma. Jarjes-
telm&é voidaan tasta syysta kayttdd ainoastaan julkisen tekniikan selvittamiseen. Ei-julki-
seen hakemukseen liittyvia yksityiskohtia ei saa siséllyttda hakukysymykseen.

Ei-julkisen hakemuksen yhteydessa Internet-lahteiden kayttod voi tulla kysymykseen esimer-
kiksi lukijalle oudon terminologian selvittdmisessa, keksijan/keksijoiden aikaisemmin julkai-
seman aineiston selvittimisessa, yritysten tuoteselosteisiin tai julkaisuihin tutustumisessa tai
yleisesti johonkin erikoisalaan tutustumisessa. Kaikissa néissa tapauksissa haku tulee suo-
rittaa jo tunnettua tai yleista terminologiaa tai luokitusta hyvéaksikayttaen eika hakemukseen
liittyvia yksityiskohtia saa paljastaa.

Internetin kautta saatavia tyypillisia muualta I0ytymé&ttomié tietoléhteité ovat esimerkiksi:
e sahkoiset lendet

sahkoiset konferenssit

¢ erikoistietokannat

o yritysten tuoteluettelot ja -selosteet

¢ yhteisgjen ja laitosten julkaisemat tekniset raportit, esitelmét, seminaarit
o yleiset WWW-sivut

o sahkdiset sanakirjat, tietosanakirjat ym.

Internet-lahteiden kayttd perustuu vapaasti saatavan tiedon hyvaksikayttdmiseen. Joitakin
kayttokelpoisten Internet-sivustojen osoitteita on keratty sivulle PAT-Intra> Tutkija> Tietoa
internetista. Myds patenttivirastojen (esim. EPO, WIPQO) kotisivuilta on l6ydettéavissa erilaisia
osoitteistoja (D.2.9, ks. myos D.2.10.2 — D.2.10.3).

Myos perinteisilla kaupallisilla tietopankeilla ja tietokannoilla on omat liittymansa Internet-
verkossa. Edes salasanan edellyttavien liittymien kanssa tapahtuva tietoliikenne ei ole valtta-
matta suojattua kaytettdessa palvelua yleisen verkkoliittyman kautta. Suojauksen olemas-
saolo tulee varmistaa ja mahdollisesti sopia palvelun tarjoajan kanssa erillinen turvallinen
yhteys tietopankkiin, mikali tietopankkia kaytetaan varsinaisena tyokaluna ei-julkisten patent-
tihakemusten uutuustutkimuksessa.

Patenttiviraston tietoturvallisia yhteyksia ovat esimerkiksi STN-Express-tietolikenneohjelmaa
kayttden muodostetut yhteydet tietopankkeihin (STN, ProQuest, Questel), yhteys EPOn
domainin kautta EBI-EMBL-tietopankkiin, INPADOC-yhteys OPS-Clientin kautta, EpoqueNet
Internal, X-Full ja EpoqueNet External.

D.2.5.2 Dokumentin julkaisupéivéa ja luotettavuus

Internet-sivuun viitattaessa ongelmia voi tulla sen ajankohdan maérittdmisessa, mista lahtien
sivu on ollut olemassa, ja onko sivu ollut saman sisaltdinen julkaisemisajankohdastaan
[&htien.

Dokumenttisivun luotettavuuteen vaikuttaa se, onko sivun tuottaja luotettava julkaisija vai
tuntematon taho.

Luotettava julkaisija

Luotettavia julkaisijoita ovat ilman muuta kustantamot, jotka julkaisevat paperimuodossa
jaltai pelkastddn sahkoisessa muodossa (esimerkkejd julkaisuista ovat erilaiset lehdet,
kausijulkaisut ja kirjat). Luotettavan julkaisijan dokumenttisivulta on yleensa l6ydettavissa
julkaisemispaiva eika sivun sisdltva ole muutettu myéhemmin. Mikali julkaisupdivamaara on
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annettu vain vuoden tai kuukauden tarkkuudella eika tieto riita arvioitaessa julkaisua
esteend, tutkijainsinddrin tulee yrittdd selvittdd tarkka paivamaara joko sivun tuottajalta tai
muulla keinoin. Mikali paivamaara ei yrityksista huolimatta selvid, tutkijainsinéori voi olettaa
sivun julkaisemispéaivaksi mainitun kuukauden tai vuoden viimeisen paivan.

Ei-luotettava julkaisija

Esimerkkeja sivujen tuottajista, joita ei pideta tarkasteltavassa mielessa luotettavina, ovat
yksityishenkil6t, yksityiset organisaatiot ja kaupalliset tahot (esimerkiksi yritysten mainos-
sivut). Naiden sivuilta ei valttamattd ole loydettavissd dokumentin julkaisupaivaa. Silloin
voidaan kayttda verkon tarjoamia keinoja julkaisemispaivamaaran selvittamiseen.

Keinoja ovat esimerkiksi:

¢ hakukoneen, esim. Googlen tai Altavistan, hakupaivamaaran rajaus
¢ Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org/web/web.php)
¢ Gigablast (www.gigablast.com, hakutuloksen "cached” -linkki)

Nain saatu paivamaara on se paivamaara, jolloin hakukone on indeksoinut sivun, ja siksi se
on yleensd mydhempi kuin varsinainen dokumentin julkaisupaiva. Mikali indeksointipaiva-
maara on riittavan aikainen arvioitaessa dokumenttia esteend, voidaan indeksointipaivamaa-
raan viitata dokumentin yhteydessa.

Vaikka dokumenttiin sisaltyisikin julkaisupaivamaara, se ei ole tae siita, ettd dokumentin
siséltd olisi ollut sama julkaisupdivana ja todennettuna indeksointipaivand. Joutuessaan
viittaamaan tallaiseen dokumenttiin tutkijainsin66ri voi olettaa, ettd dokumentin sisalté on
pysynyt samana julkaisu- ja indeksointipdivan vélisen ajan, ellei muuta voida osoittaa.

D.2.5.3 Dokumentin taltiointi ja siihen viittaaminen

Loydetty Internet-dokumentti arkistoidaan osaksi tutkimusraporttia. Raporttiin merkityista
dokumentin tiedoista tulee ilmeta sekda dokumentin URL-tieto ettd itse dokumentin
julkaisemispaivamaara (tai indeksointipdivamaara ellei muuta ole saatavissa). Lisaksi
merkitaan paivamaara, jolloin viite haettiin.Tarkemmat tiedot dokumentin tunnistetietojen
esittamisesta tutkimusraportissa loytyvat kohdasta D.5.2.

Jos julkaisuajankohta pystytddn riittdvan luotettavasti selvittdmaéan, niin kaytetaan
dokumentin siséltda kuvaamaan kategoriaa X, Y tai A ja tarvittaessa julkaisemisajankohtaa
kuvaamaan kategoriaa P. Jos julkaisuajankohtaa ei pystytda selvittamaan, luokitellaan
dokumentti L-kategoriaan. Lisatietoa dokumentin sisdlt6d kuvaavista kategorioista |0ytyy
kohdasta D.5.1.

D.2.6  OPS Client-liittym& INPADOC-tietokantaan

INPADOC (Patent Family & Legal Status, tuottaja EPO) tietokanta kattaa maailmanlaa-
juisesti perustiedot julkiseksi tulleista patenttihakemuksista ja myonnetyista patenteista sekéa
hakemusten ja patenttien voimassaolotietoja useista maista. Joidenkin maiden, kuten
Suomen osalta on tietoja jo ennen hakemuksen julkiseksi tuloa (kategoria AO). INPADOC-
tietokannan patenttiperhe muodostuu eri maissa jatetyistd hakemuksista ja myonnetyista
patenteista, jotka liittyvat samaan keksintdoon ja linkittyvt yhteen samojen tai osittain
samojen etuoikeustietojen perusteella. Vanhimmat tietokannan tiedot ulottuvat noin vuoteen
1968.

EpoqueNetin EPODOC-tietokannan  perustiedot perustuvat INPADOC-tietokantaan
(vuodesta 1968 syotetyn aineiston osalta).
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D.2.7 European Patent Register

European Patent Register on palveluportaali, joka yhdistdd Euroopan patenttiviraston
European Patents Registry-, Online Public File Inspection-, Espacenet- ja INPADOC
Family&Legal Status- palvelut. Palveluportaalin kautta on mahdollista seurata
eurooppahakemuksen kasittelyd Euroopan patenttivirastossa ja saada samalla katselulla
selattaviksi hakemuksen kasittelykansion asiakirjat, patentoitavuustutkimuksessa viitatut
patenttijulkaisut, tutkimuksen kohteena olleet patenttivaatimukset ja patenttivaatimukset,
joiden perusteella patentti on myonnetty, hakemukseen liittyvan patenttiperheen ja perheen
oikeudellisen tilanteen (legal status).

Internet-palvelun osoite on register.epo.org/.

D.2.8 Espacenet

Espacenet-palvelu on Euroopan patenttisopimukseen kuuluvien jdsenmaiden ja Euroopan
patenttiviraston patenttitietokantojen verkkoliittyma Internetissd. Jasenmaiden omien
Espacenet-littymien tai EPOn Espacenet-littyman kautta on mahdollista siirtyd eri jasen-
maiden maakohtaisiin tietokantoihin, jotka sisadltavat haettavassa muodossa perustietoja ja
mahdollisesti tiivistelmia maakohtaisista hakemuksista ja patenteista sekéa selattavassa muo-
dossa tiivistelméa-, hakemus- tai patenttijulkaisuja vahintaan kahdelta viimeiseltd vuodelta.
Maakohtaisten tietokantojen lisaksi kaikista liittymista voi valita Euroopan patenttiviraston
maailmanlaajuisen tietokannan (Worldwide), joka on yhdistelma Epoque-tietokannoista
EPODOC ja BNS. Maailmanlaajuisessa tietokannassa hakukielend on englanti (PCT-min.).
Maailmanlaajuisessa tietokannassa hakuun voi kayttaa kansainvalisen luokituksen ohella
CPC-luokitusta.  Lisdksi  kaytéssd on  PCT-julkaisuja  kasittava WIPO- ja
eurooppapatenttijulkaisuja kasittdva EP-tietokanta. Naissad tietokannoissa voi tehda
kokotekstihakuja. Espacenet tarjoaa myos lisaominaisuuksia kasittavan SmartSearch-haun
sekd konekdannospalvelun patenttidokumenttien kaantamiseksi esimerkiksi englannin,
saksan ja ranskan kielen valilla.

Fl-Espacenet

Fl-Espacenet sisaltaa perustiedot Suomessa myonnetyista patenteista numerosta 1 alkaen
eli vuodesta 1842, bibliografiset tiedot vuodesta 1905, patenttivaatimuksen vuodesta 1920 ja
lisaksi varsinaisen patenttijulkaisun vuodesta 1944. Julkisista patenttihakemuksista on
tiivistelma vuodesta 1980. Kaikissa perustiedoissa on mukana kansainvélinen patenttiluokka
IPC! noin vuoteen 1975 ja siita eteenpain kulloinkin voimassa olevan painoksen IPC?8
mukainen luokka. FI-Espacenetin paivitysvali on 1 kk.

Fl-Espacenet-liittyméan voi avata PAT-Intran Patenttitietokannat-linkin kautta.

D.2.9 Ulkomaisten patenttivirastojen verkkosivut ja tietokannat

Euroopan patenttiviraston verkkosivut tarjoavat julkista tietoa muun muassa EPOsta, EPOnN
lainsdadannostd, muutoksista, ohjeistuksista, kaytanndista, ennakkotapauksista, tietokan-
noista, kurssitarjonnasta ja erilaisista raporteista sekad Internet-osoitteita patenttialan muihin
tietokantoihin ja kansallisten patenttivirastojen verkkosivuille.

Kansainvdlisen toimiston WIPOnN verkkosivut puolestaan tarjoavat tietoa muun muassa PCT-
jarjestelmésta ja kansainvdlisesta patenttiluokituksesta (IPC).

Kansallisten patenttivirastojen verkkosivut tarjoavat kansallisen tason patenttitietoa ja
esimerkiksi patenttijulkaisu- ja rekisteritietokantoja, joista voi seurata maiden omia
hakemuksia, myonnettyja patentteja ja hyodyllisyysmalleja. Liséksi kansallisten
patenttivirastojen, kuten Japanin, Kiinan ja Korean viraston, verkkosivut tarjoavat
patenttijulkaisujen konekaanndspalveluita.
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Tietokannat

Parhaimmillaan maakohtaiset tietokannat ovat haettavia tekstitietokantoja, kuten esimerkiksi
USA:n, Saksan ja Japanin julkaisutietokannat.

USA:n patenttiviraston (USPTO) PAIR-patenttitietokanta ja hyodyllisyysmallit
Japanin patenttiviraston (JPO) AIPN-patenttitietokanta

Saksan patenttiviraston (DPMA) DEPATIS-patenttitietokanta ja hyodyllisyysmallit
Kiinan patenttiviraston (SIPO) patenttitietokanta ja hyddyllisyysmallit

Korean patenttiviraston K-PION-palvelun patenttitietokanta ja hyédyllisyysmallit
Ruotsin patenttiviraston (PRV) Aktinsyn-patenttitietokanta

Tanskan patenttiviraston (PVS) patenttitietokanta ja hyoddyllisyysmallit

USA:n ja Japanin patenttivirastojen luokitustietokannat

USA:n ja Japanin virastojen verkkosivuilta [6ytyvat naiden virastojen
patenttiluokitustietokannat ohjeistuksineen. Huomaa, ettd vuoden 2015 alusta US-luokitus
on korvattu CPC-luokituksella (ks. D.3.3).

Japanilaisten patenttijulkaisujen konekdanndspalvelu

Japanin patenttiviraston verkkosivu tarjoaa oheispalveluna julkaisujensa konekaanndspalve-
lua japanista englanniksi.

Kiinalaisten patenttijulkaisujen konekaannospalvelu

Kiinan patenttiviraston verkkosivu tarjoaa oheispalveluna julkaisujensa konekaanndspalvelua
kiinasta englanniksi.

Korealaisten patenttijulkaisujen konekdanndspalvelu

Korean patenttiviraston verkkosivu tarjoaa K-PION (Korean Patent Information Online
Network) -konekaanndspalvelua koreankielisten julkaisujen kaantamiseksi englanniksi.
Koreankielisten julkaisujen konekielisia kdannoksia englanniksi on lisaksi saatavilla KIPRIS
(Korea Industrial Property Rights Information Service) -palvelun kautta.

Internet-osoitteita

Euroopan patenttiviraston verkkosivut: www.epo.org/

WIPOn verkkosivut: www.wipo.int/

USA:n patenttiviraston verkkosivut: uspto.gov/

USPTO:n PAIR-patenttitietokannan verkkosivut: portal.uspto.gov/external/portal/pair
Japanin patenttiviraston verkkosivut: www.jpo.go.jp/

JPO:n AIPN-patenttitietokannan verkkosivut: aipn.ipdl.inpit.go.jp/

Kiinan patenttiviraston verkkosivut: www.sipo.gov.cn

SIPO:n tietokanta- ja kaanndspalvelun verkkosivut: english.sipo.gov.cn/
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K-PION-patenttitietokanta- ja kddnndspalvelun verkkosivut: k-pion.kipo.go.kr/
KIPRIS-k&annospalvelun verkkosivut: eng.kipris.or.kr/

Saksan patenttiviraston verkkosivut: www.dpma.de/

DPMA:n DEPATIS-patenttitietokannan verkkosivut: depatisnet.dpma.de/

PRV:n Aktinsyn-patenttitietokannan verkkosivut: www.prv.se/sv/Patent/e-tjanster/

Tanskan patenttiviraston tietokannan verkkosivut: onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Patent

D.2.10 Patentti- ja rekisterihallituksen tietokantoja ja palveluita

D.2.10.1 Soprano CS, Madras, Patinfo-rekisteri, FI/EP-rekisteri ja PATE

Soprano CS

Soprano CS on Suomessa jatettyjen patentti- ja hyddyllisyysmallihakemusten perusrekisteri
ja  kasittelyjarjestelma, joka sisaltdd hakemusten  perustiedot, kasittelytiedot,
voimassaolotiedot ja maksutiedot reaaliaikaisina. Jarjestelma mahdollistaa patentti- ja
hyodyllisyysmallihakemusten koko elinkaaren hallinnan. Soprano CS-rekisterin hakuikkunan
voi avata PAT-Intran Soprano-kuvakkeesta.

Soprano CS-rekisterissd patentit ja vastaavat hakemustiedot ulottuvat noin vuoteen 1970.
PCT-hakemusten osalta tiedot l6ytyvat vuodesta 2005 alkaen (PRH aloitti tutkivana PCT-
viranomaisena 1.4.2005). Hyddyllisyysmallitiedot ovat vuodesta 1992 ldhtien, jolloin
hyddyllisyysmallilainsdadanté astui Suomessa voimaan.

Soprano CS:n kayttamat tietokannat on jaettu kolmeen eri tietokantaan. NAPA-tietokantaan
tallennetaan kansallisten patentti- ja hyo6dyllisyysmallihakemusten tiedot. EP-tietokanta
siséltaa tiedot myodnnetyistd eurooppapatenteista, joissa Suomi on nimettynd maana, ja
PCT-tietokanta siséltaa PCT-hakemusten tiedot.

Soprano CS:sta l6ytyy kaksi eri hakutoimintoa. Kaikki hakemukset -haku on toiminnallisuus,
jolla  voi hakea tietoja useamman eri hakukriteerin perusteella, kun taas
Hakemuksen/patentin valinta -toiminnon hakukriteerit ovat hieman rajallisemmat.

Hakemusten kasittelyprosessia tukemaan on kehitetty my6s niin sanottuja tydpoytia, jotka
taydentavat Soprano CS:n perustoiminnallisuuksia. Tyopoydat ovat roolipohjaisia eli ne on
suunniteltu kasittelyprosessiin  kuuluville tietyille kayttajaryhmille. Tuotannossa olevia
tyopdytia ovat muun muassa maksu-, kirjeenvaihto-, julkaisu-, kielenkdantéjien sekéa
tutkijoiden kotimainen ja PCT-tyopoyta. Tyopoydat hakevat tietoja kaikista kolmesta
tietokannasta seka paivittavat tietoja tietokantoihin kasiteltdvan hakemustyypin perusteella.

PAT-Intran péaéasivulta l6ytyy myos linkki eKansio. Hakemus- ja patenttinumerohakujen
lisaksi eKansio-sovelluksella voi tietokannoista hakea tietoa muun muassa nimityksen,
luokan, tekemispéaivan, tutkijan, haltijan ja keksijdin mukaan. eKansio-haun avulla paasee
tarkastelemaan my6s hakemukseen liittyvia asiakirjoja, jotka l0ytyvat Hakemuksen tiedot -
sivun Asiakirjat-linkista.

Madras / ePhoenix

Madras on ohjelma, jolla otetaan yhteys ePhoenix-patenttidokumenttijarjestelmaan. Ohjelma
asennetaan erillisestd pyynndsta tutkijan tybasemalle. Ohjelman kautta paasee
tarkastelemaan patenttihakemusten perus-, kasittely-, voimassaolo- ja maksutietoja.
Madrasin avulla voi liséksi selata patenttihakemuksia seka tulostaa niita.
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Huomattakoon, ettéd hakemuksen asiakirjoja padsee myds tarkastelemaan katevasti Tutkijan
tyopdydan kautta seka eKansio-sovelluksella.

PatIinfo-rekisteri

Patinfo-rekisteri on Sopranoa vastaava asiakastietokanta. Patinfo-rekisteriin [6ytyy linkki
PAT-Intran péaésivulta Patenttitietokannat-linkin kautta. Asiakastietokantaa paivitetaan
kaikkien tietojen osalta joka yo. Asiakastietokannasta puuttuvat tiedot hakemusasteella
olevista EP- ja PCT-EP-hakemuksista sekd Suomessa voimaan saatetuista EP-patenteista.

Patinfo-rekisteristd on mahdollista tehda suppeita aihehakuja luokituksen seka tiivistelma-,
vaatimus- ja otsikkosanojen avulla hakemuksen perustietojen lisaksi. Tietokannan hakusivu
l6ytyy my6ds PRH:n Internet-sivuilta.

FI/EP-rekisteri

FI/EP-rekisteri on Suomessa voimassa olevien eurooppapatenttien asiakastietokanta, jonka
hakusivulle paasee PAT-Intran paasivulta Patenttitietokannat-linkin tai PRH:n Internet-
sivujen kautta. Tietokannassa on myods tiedot Suomessa ei-voimassa olevista
eurooppapatenteista eli eurooppapatenteista, joissa Suomi on ollut nimettynd, mutta
patenttia ei ole ulotettu koskemaan Suomea. Asiakastietokannasta poistetaan rauenneet
patentit. Tietokanta paivitetdan joka y6. Haku tapahtuu patenttiluokan, nimityksen, hakijan,
EP-julkaisunumeron, asiamiestiedon tai kuulutuspaivamaaran mukaan. Haun tuloksena on
hakukriteerit tayttava lista Suomessa voimassa olevista eurooppapatenteista.

PATE

PATE-tietokanta sisaltdd perustiedot Suomessa mydnnetyistd vanhoista patenteista 1842-
1972. Aihehakua on mahdollista tehda keksinndn nimityksen (kaytettava seka suomen- etta
ruotsinkielisia sanoja) ja patenttiluokan perusteella. Patenttiluokitus on kansainvélisen
patenttiluokituksen 1. painoksen (IPC!) mukainen. Hakuikkuna tietokantaan avautuu suo-
raan PAT-Intran paasivulta. PATE-tiedot siséltyvat nykyddn myoskin Fl-Espacenet-
tietokantaan (ks. D.2.8).

D.2.10.2 Kirjaston sahkoiset palvelut

ARTTURI kirjaston artikkelitietokanta

ARTTURI-tietokantaan on koottu patentteihin ja keksintdihin liittyvia artikkeleita vuodesta
2001 lahtien. Artikkelit ovat vain viraston oman henkilokunnan kayttssa.

EDS

EDS (EBSCO Discovery Service) on hakuportaali, jonka kautta voi etsia tieteellisia
artikkeleita sek& kirjaston omista kokoelmista ettd tarkeimpien kansainvalisten
tiedontuottajien aineistoista.

eLehdet

eLEhdet on elektronisten lehtien sahkéinen portaali, josta I6ytyvat kaikki virastoon tilatut
elektroniset lehdet ja tarkeimmaéat Open Access -julkaisut.
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IEEE/IET Diqital Library

IEEE/IET-sahkdinen kirjasto (IEEE Xplore) on sahko- ja tietotekniikkaan erikoistunut palvelu,
joka sisaltaa kausi- ja konferenssijulkaisuja seké standardeja.

KitiNet

Kirjasto yllapitdd kokoelmatietokantaa KitiNet, johon on luetteloitu kaikki virastoon tilatut
kirjat ja kausijulkaisut. Tietokanta on selattavissa myds Internetin kautta, jolloin kirjojen laina-
ja varaustilannetta seka uutuuskirjoja on helppo seurata.

Laakarin tietokannat

Laakarin tietokannat on kokoelma kotimaisia laéketieteellisia kasikirjoja ja kausijulkaisuja.

Suomenlaki.com -verkkolakikirja

Verkkolakikirja on hakupalvelu, jonka kautta voi tehdd muun muassa lainsaadantoon,
esitoihin sek& oikeuskaytantoon liittyvia hakuja.

Talentumin lehtiarkisto

Talentumin arkisto sisaltda kotimaisia artikkeleita tekniikan ja talouden alalta vuodesta 2001
alkaen.

Kansallisen elektronisen kirjaston FinElib:in kautta tilatut palvelut:

ACM Digital Library

Sahkoinen kirjasto sisaltdéd ACM:n (Association for Computing Machinery) omia julkaisuja ja
muuta tietojenkasittelyyn liittyvaa kokotekstiaineistoa.

EBSCO Academic Search Elite

Tietokanta siséltdéda monitieteista (luonnontieteelliset, humanistiset, yhteiskunta- ja
tekniikkalehdet) kokotekstiaineistoa.

Elsevierin Science Direct Freedom Collection

Elsevierin laaja kokelma kasittda luonnontieteellisia, ladketieteellisia ja teknisid julkaisuja
vuodesta 1995 alkaen.

Emerald

Emeraldin  kokoelma-aineiston aloihin kuuluvat johtaminen, talous, tekniikka ja
yhteiskuntatieteet.
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Springer Link

Springer Link on teknisiin seka ladke- ja luonnontieteisiin erikoistunut palvelu, jolla on myos
oma sahkdinen kirjakokoelma.

Sanakirjoja:

Encyclopedia Britannica

Encyclopedia Britannica on laajalti kaytetty akateeminen tietosanakirja.

Laaketieteen termit

Laaketieteen termit on monikielinen laéketieteen terminologiaan keskittynyt sanasto.

MOT-sanakirjasto

MOT-sanakirjasto sisaltaa yleis- ja erikoissanakirjoja monilla kielilla (englanti, ruotsi, saksa,
ranska, venaja, biologia, elektroniikka, synonyymi, sdhkdalan standardit ym.).

Linkit: Innonet> Palvelut> Kirjasto- ja informaatiopalvelut> Kirjaston sahkdiset julkaisu- ja

hakupalvelut

D.2.10.3 Muut verkkopalvelut

PAT-Intra>Tutkija/PCT-tutkija

Sivustot sisaltavat tutkijainsindorin tydssaéan tarvitsemia tyokaluja kuten paatds- ja raportti-
pohjia, Internet-linkkiluetteloita, lainsdadanttd, patenttikasikirjan, patenttihakemusten kasit-
telyohjeita, sanastolinkkej, raportteja ja yleista patentti-informaatiota.

PAT-Intra>Neuvonta

Sivusto sisaltda tutkijainsindoéreille suunnattua tietoa muun muassa maksullisten tutkimusten
suorittamista varten ja tietolahteista koskien patenttien voimassaolotietoja.

Tutkijan wiki

Tutkijan wiki sisaltdd yksityiskohtaiset tutkijainsinddrien tydohjeet muun muassa erilaisten
FI- ja PCT- seka hyddyllisyysmallihakemusten kaikkien vaiheiden kasittelyyn. PAT-Intran
paéasivulla on kuvake PAIWIKI, jonka kautta p&dsee Tutkijan wikiin. Tutkijan wikiin 16ytyy
linkki my6s PAT-Intran Tutkija-sivulta.

Julkisia palveluja

PRH:n Internet-sivut> Tutustu palveluihin > Kirjastopalvelut > Linkkeja
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Muita linkkeja

Linkki: PAT-Intra> Tutkija> Tietoa internetista

D.3 Patenttiluokitusjarjestelmia ja
luokitustietokantoja

Patenttiluokitusjarjestelmat ovat hierarkkisia luokittelujarjestelmia, jotka jaottelevat keksinnot
tekniikan aloittain yksityiskohtaista teknistd tietoa sisaltaviin alaryhmiin. Eri luokitus-
jarjestelmét eroavat toisistaan sen mukaan, miten ne painottavat jaottelussaan teknista
toimintaa tai rakennetta sellaisenaan tai teknista kayttdtarkoitusta.

Kansainvdalinen patenttiluokitusjarjestelmé (IPC) on otettu kayttéén vuonna 1968. Muita tun-
netuimpia kaytdssa olevia patenttiluokitusjarjestelmia ovat vuoden 2013 alusta kayttéon
otettu Euroopan patenttiviraston ja Yhdysvaltain patenttiviraston yhdessa hallinnoima CPC-
luokitusjarjestelma seka USA:n ja Japanin patenttivirastojen sisdiset patenttiluoki-
tusjarjestelmat. Sisdisessa kaytdssa olevia luokittelujarjestelmia voidaan muokata helpom-
min, joten ne ovat seuranneet tekniikassa tapahtuvia muutoksia nopeammin Kkuin
kansainvalinen jarjestelma IPC, jota uudistettiin vuodesta 1968 vain viiden vuoden jaksoissa
vuoteen 2006 asti. Viiden vuoden jaksotuksesta luovuttiin 1.1.2006 voimaan astuneen |IPC8-
luokitusjarjestelman (nykyaan pelkka IPC) myo6ta. Luokitusjarjestelmaa uudistetaan nykyisin
kerran vuodessa. IPC8-uudistuksesta (eli 1.1.2006) lahtien voimassaolevan IPC-
luokitustunnuksen jaljessa ilmaistaan sulkeissa olevilla numeroilla luokitustunnuksen
voimaanastumisvuosi ja -kuukausi (esim. 2009.01).

Vuotta 1968 aikaisemmat luokitusjarjestelmét olivat yksinomaan kansallisia jarjestelmia,
niista laajimmin Euroopassa kaytetty jarjestelméa oli saksalainen luokitusjarjestelma, joita
pohjoismaatkin kayttivat.

D.3.1 Kansainvalinen patenttiluokitus IPC (International Patent
Classification)

WIPOnN hallinnoiman IPC-luokitusjarjestelman jaottelu perustuu tekniseen
toimintaan/rakenteeseen ja tekniikan soveltamiseen erityiskayttoa varten.
Luokitusjarjestelmasta on siten loydettdvissa naita kaikkia piirteitd korostavia luokkia.
Luokitustunnuksen  valinta  riippuu  kulloinkin  luokiteltavana  olevan  keksinnon
ominaispiirteistd. Hakemuksesta luokitellaan  keksintdinformaatio ja valinnaisena
lisdinformaatio. Hakemukseen sisaltyvalla keksintdinformaatiolla tarkoitetaan
patenttidokumentissa eli sen selitysosassa, esimerkeissa, piirustuksissa ja vaatimuksissa
esitettyd teknistd informaatiota, joka on tekniikan tasoon nahden uutta eika ole ilmeista.
Ohjeena kaytetaan patenttivaatimuksia. Lisainformaatio on sellainen hakemukseen siséltyva
uusi informaatio tai keksinnbn osa, jota ei luokitella keksintdinformaatioksi, mutta joka on
mydhemman tiedonhaun kannalta hyddyllista tietoa.

Luokitustunnuksen valitsemisessa kaytetdan apuna kansainvalisen
patenttiluokitusjarjestelman oppaassa (International Patent Classification Guide) kuvattuja
yleis- (common rule), etusija- (first/last place priority rule) ja erityissaantéja (special rules).
Varsinaisten luokitustunnusten lisaksi joillekin luokitusalueille on lisatty indeksikoodeja, joilla
taydennetaan luokituksen antamaa informaatiota. Indeksikoodeja ei voi kayttdd yksin.
Joillakin  luokituksen alueilla indeksikoodeilla ilmaistu lisdinformaatio maaritelladn
sekundaariseksi keksintdinformaatioksi, joten se tulee myds merkitd keksintdinformaationa
(esimerkkind uuden kemiallisen yhdisteen terapeuttinen vaikutus). Hakemuksen
luokittaminen on esitetty lyhyesti kohdassa C.5.
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Vuoden 2006 luokitusjarjestelmén uudistus on tuonut tarpeen luokitusjarjestelmaan
tehtavien paivitysten kanssa samanaikaisesti tapahtuvaan patenttidokumentaation
uudelleenluokitteluun. Patenttijulkaisun toimittamisen jalkeen uusia paivitettyja luokitustietoja
yllapidetaan ainoastaan sdhkdisessa muodossa.

Vuoden 2006 uudistuksen yhteydessa uutuustutkimuksen PCT-minimidokumentaatio on
lahes kokonaisuudessaan uudelleenluokiteltu IPC-luokitusjarjestelmééan ja dokumentaatioon
kohdistuva tutkimus voidaan jatkossakin tehda voimassa olevan luokituksen mukaan muun
muassa EpoqueNet-jarjestelman EPODOC-tietokannassa. IPC-luokitusjarjestelmaan on
kuitenkin lisatty varoitusmerkkeja niiden luokkien yhteyteen, joissa uudelleenluokitus ei ole
taydellinen. PCT-minimidokumentaatioon kuulumattomat kansalliset dokumentaatiot, jotka
koskevat ennen 1.1.2006 julkaistuja patenttidokumentteja, ovat edelleen osittain luokiteltuina
IPC-luokituksen aikaisempien painosten tai vanhojen kansallisten luokitusten mukaan
(esimerkiksi PRH:n paperimuodossa oleva koko pohjoismainen dokumentaatio).

Vanhan [PC-luokituksen apuneuvoja ovat luokituspainoksiin liittyvat avainsanaindeksit
Official Catchword Index sekd Saksan patenttiviraston julkaisema Stich- und
Schlagwdrterverzeichnis zur Internationalen Patentklassifikation. Luokitusjarjestelméan sovel-
tamisohjeet varsinaisten luokituskirjojen ohella sisaltyvat kunkin luokituspainoksen Guide-
osaan. Luokitusjarjestelméassa viisivuotisjaksoina tapahtuneet muutokset tulee ottaa huomi-
oon selattaessa pohjoismaista tutkimusaineistoa pitkalta aikavalilta.

IPC-luokitusjarjestelméa on loydettavissa Tutkijainsinddrin intranet-sivuilta Patenttiluokitus -
linkin kautta PDF-muodossa seka WIPOn verkkosivulta (www.wipo.int), johon sisaltyy myds
tyokaluja luokitteluun. Myds IPC-luokitusjarjestelman aikaisemmat painokset (1-7),
avainsanaindeksit, Guide-osat, ja eri luokituspainosten vastaavuustiedot [6ytyvat WIPOn
verkkosivuilta sekd EpoqueNet-ohjelmiston +Cla-sovelluksen kautta. Tutkijan tyopdydan
raporttisovelluksiin on sisaan rakennettuna IPC-luokitustytkalu seka vastaavuustaulukko
CPC -> IPC. Apuna luokituksessa on mahdollista kayttaa WIPOnN verkkosivun IPCCAT-
sovellusta  (https://www3.wipo.int/ipccat/) sekd IPC-luokitusjarjestelmasta  |0ytyvaa
Catchwords-toimintoa.

D.3.2 CPC (Cooperative Patent Classification)

CPC-luokitusjarjestelméa korvasi ECLA-jarjestelman (ks. alla) vuoden 2013 alusta. Taustalla
on EPOn ja Yhdysvaltojen patenttiviraston USPTO:n solmima sopimus yhteisen
luokitusjarjestelman luomisesta. USPTO:ssa CPC-luokitus korvaa USPC-luokituksen
lopullisesti kahden vuoden siirtymaajan jalkeen vuoden 2015 alusta.

CPC-luokitusjarjestelmé perustuu ECLA-jarjestelmaan ja siten pohjimmiltaan IPC-
jarjestelmé@an. Itse asiassa yhtena CPC-luokituksen paatavoitteena oli saattaa se
vastaamaan IPC-luokitusta ECLA:a paremmin. Tama ndkyy mm. luokitustunnusten
esitystavassa. CPC-jarjestelmédssd on luovuttu vinovivan jalkeen esiintyvasta
alfanumeerisesta merkintatavasta ja siirrytty pelkkiin numeroihin. Samoin luokituskaavion
kayttoon liittyvat maarittelyt (definitions) ovat IPC-standardin mukaisia.

CPC-luokitusjarjestelmén osaksi on tuotu myds EPOn tutkijoiden kaytdssa olleiden ICO-
koodien sisaltd, joka on tarkoitettu kaytettavaksi lisainformaatioluokituksessa seka
indeksoinnissa. Liséksi jarjestelmaan on tuotu joitain US-luokituksen piirteitd, kuten
liketoimintamenetelmat. Nama pelkastaan lisdinformaatioluokitukseen ja indeksointiin
kaytettavat symbolit 16ytyvat luokituskaaviosta Y-lohkosta sek& ns. 2000-sarjasta. Naista
esim. YO02-luokkaa voidaan kayttda ymparistoteknologian ja erityisesti ilmastonmuutosta
hidastavien (climate change mitigation) keksintdjen etsimiseen patenttitietokannoista.

Euroopan patenttiviraston keskeinen tutkimusaineisto (PCT-minimiaineisto) on EPODOC-
tietokannassa luokiteltu CPC:n mukaan kansainvalisen IPC-luokituksen lisaksi.
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CPC-luokitusjarjestelméa uudistetaan jatkuvasti, etenkin sellaisia luokitusalueita, joihin
luokitellaan paljon aineistoa ja jotka ovat tekniikan kehityksen kannalta ajankohtaisia.
Luokitusjarjestelmaan tehdyt muutokset saatetaan koskemaan aina koko CPC-luokiteltua
tutkimusaineistoa ja muutokset paivitetaan koko EPODOC-tietokantaan.
Luokitusuudistuksista vastaa EPO yhdessa USPTO:n kanssa.

CPC-luokitusjaottelu on tietokantana EpoqueNetiissd ja se on myds Espacenet-
verkkoliittymassa, seka luokitusjarjestelman infosivuilla (www.cpcinfo.org/). CPC-luokituksen
pdivitetty versio 16ytyy Tutkijainsinddrin intranet-sivuilta Patenttiluokitus -linkin kautta.

Tutkijainsindori  kayttda uutuustutkimuksessa CPC-luokitusta [PC-luokituksen rinnalla.
Tutkittavaa kansallista hakemusta koskeva CPC-luokittelu ilmoitetaan hakemuksen
tutkimusraportissa.

D.3.3 Japanin patenttiviraston patenttiluokitus

Japanin patenttiviraston luokitusjarjestelma pohjautuu IPC:hen, jota on jatkettu alajaotteluilla
ja saman tason lisgjaotteluilla (FI-luokitus) seka indeksiluokittelujarjestelmaan (FT-luokitus).

Fl (File Index) -luokitus FICLA

Fl-luokitusjarjestelma perustuu IPC-luokitukseen, johon on lisdtty ala- ja rinnakkaisjaotteluita
patenttidokumenttien tehokkaamman hakemisen mahdollistamiseksi. Fl-luokitus annetaan
kaikille japanilaisille patentti- ja hyodyllisyysmallidokumenteille. Fl-koodi koostuu IPC-
luokitussymbolista, IPC-alajakosymbolista  sek&  mahdollisesta  niin  sanotusta
diskriminaatiosymbolista (file discrimination symbol).

FT (File-Term) -luokitus FTCLA

FT (F-termi) -luokitusjarjestelmé on otettu kayttéén uusien teknologioiden maaran nopean
kasvun  hallitsemiseksi sekd  patenttidokumenttien  tehokkaamman  hakemisen
mahdollistamiseksi joillakin Fl-luokitusalueilla. F-termi koostuu viisimerkkisestéa aihekoodista
(theme code) seka neljamerkkisesta termikoodista (esim. 2B003 AAQ01). Aihekoodi kuvaa
teknistd alaa. Termikoodin kaksi ensimmadistda merkkia kuvaavat nakokulmaa (esim.
materiaali, toiminta, tarkoitus) ja kaksi viimeista merkkid nakokulman alajakoa. F-termien
kayttd riippuu teknisestd alasta, eikd niitd ole olemassa kaikille japanilaisille patentti-
dokumenteille.

Japanilainen luokitusjarjestelméa on kahtena erillisena tietokantana FICLA ja FTCLA
EpoqueNetissa ja Japanin viraston verkkosivulla (www.jp0o.go.jp).

EpoqueNetin EPODOC-tietokantaan on lisétty japanilaisissa patenttijulkaisuissa ilmoitettu
japanilainen Fl-luokitus seka erilliseen kenttéd&n japanilainen FT-luokitus.

D.3.4 US-patenttiviraston patenttiluokitus

USA:n patenttiviraston sisainen patenttiluokitusjarjestelmé korostaa jaottelussaan keksinnén
toimintaa tai rakennetta enemmaé&n kuin IPC-jarjestelmd ja poikkeaa siten luokittelujar-
jestelméné melko paljon IPC:sta.

Jaottelun perusteina ovat teollisuudenala, samankaltainen toiminta (proximate function),
tuotettu vaikutus, tuote ja rakenne.

Teollisuudenala, joka on vain teoreettinen ryhmittely, johdattaa oikean tekniikan alan
l[oytamiseen. Itse jarjestelma jakautuu muiden edelld sanottujen ominaisuuksien mukaan
luokkiin ja edelleen alaluokkiin. Luokkaan voi siséaltya erillisid indeksikoodeja (Digests) tai
ristikkaisluokkia (Cross-References). Ristikkaisluokat, jotka yhdistelevat muita tekniikan aloja
luokkaan, voivat joskus osoittautua hyvin kayttokelpoisiksi hakumaaritteiksi. Vastaavanlainen
luokitteluajattelu puuttuu esimerkiksi IPC:sta.
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Paaluokan jaottelussa keksinndn kompleksisuusaste on suurin luokan ylapaassa ja piene-
nee alaspdain kohti keksinnon osia. Luokittelun yleisperiaate on, etta keksintd tarkasteltuna
laajimpana mahdollisena yhtend kokonaisuutena sijoitetaan valittuun luokkaan siten, etta
valitun luokan kaikki maaritteet sisaltyvat koko keksintdon (suurin kompleksisuusaste). Jos
luokituslinjan useampi samantasoinen luokitusvaihtoehto on mahdollinen, valitaan vaihto-
ehdoista aina jarjestyksessa ylempi. Valitun paaluokituksen lisaksi kaikki keksinnon
patenttivaatimuksiin sisaltyvat sovellukset luokitellaan kukin erikseen ja luokat esitetdén
julkaisussa rinnakkaisluokkina (XR-viittauksina paéluokan alaluokkiin).

Kun uutuustutkimuksen yhteydessa haetaan patenttivaatimuksissa maaériteltyd keksintta
laajimmassa merkityksessaan (kaikkien tekijdiden yhdistelmana), tulee tarkastella luokitus-
jaottelun ylapaan luokkiin luokiteltua aineistoa. Edettdessa keksinndn osiin ja niiden yhdis-
telmiin edetaan luokittelussa alaspain.

Luokituksen apuvdlineitd ovat avainsanaindeksi Index to the USPC Classification ja
luokitusmaarittelyt Patent Classification Definitions.

US-patenttiluokitustietokanta ja kulloinkin voimassa olevan luokitusjarjestelman mukaan
pdivitetty patenttijulkaisutietokanta ovat haettavina USA:n patenttiviraston verkkosivulla
(Www.uspto.gov).

US-viraston tutkijat ovat vuoden 2013 alusta ryhtyneet kayttamaan CPC-luokitusta US-
luokituksen rinnalla uusia hakemuksia luokitettaessa. Vuoden 2015 alusta CPC-luokitus
tulee korvaamaan US-luokituksen.

D.3.5 Saksalainen ja hollantilainen vanha patenttiluokitus

Saksalainen luokitusjarjestelm& (DPK) on keksinnon kayttoéa painottava luokitusjarjestelma.
Jarjestelma oli kaytdssa Saksan lisaksi muun muassa Pohjoismaissa ennen kansainvélisen
luokitusjarjestelman kehittamista.

Ennen vuotta 1968 julkaistut ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset patenttijulkaisut on
taltioitu PRH:n julkaisukokoelmaan saksalaisen luokitusjarjestelman mukaan.

Saksalaisen luokitusjarjestelman painettu luokituskirja on Gruppeneinteilung der
Patentklassen (-1968). Sen ruotsinkielinen versio on Klassforteckning (1948-1964).

Ruotsin patenttivirasto on harmonisoinut DPK:n. Muutostyén perustana on kaytetty
ruotsinkielistd versiota. Harmonisointityd kasittdd muun muassa tekstinasettelun
parannuksia, luokitustermien standardointeja, virheiden korjauksia sekd DPK-IPC1-
konkordanssitaulukon (IPC1, IPC:n ensimmaéinen luokituspainos). Vastaavuus ulottuu
IPC1:n alaluokkatasolle. Konkordanssitaulukon avulla on mahdollista nopeasti I16ytaa oikea
DPK-luokitusalue ennen vuotta 1968 julkaistun paperimuotoisen ruotsalaisen, norjalaisen ja
tanskalaisen aineiston tutkimista varten. DPK-harmonisointi 10ytyy ruotsinkielisend
Tutkijainsindoérin intranet-sivuilta 16ytyvan Patenttiluokitus -linkin kautta.

Saksan patenttiviraston sivuilta 10ytyy Saksan sisdisessa kaytdssa oleva DEKLA-luokitus
(Extended Internal Classification, https://depatisnet.dpma.de/ipc/).

Hollantilainen  luokitusjarjestelma on  ECLA-luokitusmanuaalin  osana. Tietokanta
EpoqueNetissa on IDT.

D.4 Uutuustutkimuksen suorittaminen

D.4.1 Aloitus

Kansallinen kotimainen hakemus tutkitaan mahdollisuuksien mukaan 6 kuukauden kuluessa
hakemuksen tekemispaivasta.
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Kun tutkimus on aloitettu, tutkimus tehdaan tehokkaasti hyvaan tulokseen pyrkien.

D.4.2 Perehtyminen keksinnon tekniikan alaan

Tutkimuksen tavoitteena on saada selville ja tuoda esiin keksintoon liittyva laheisin tunnettu
tekniikka keksinndn uutuuden ja keksinnéllisyyden arvioimista varten.

Tutkimusta voi olla vaikea aloittaa, jos tutkijainsingdrilla ei ole ennestaan kasitysta tekniikan
kehityksesta keksinndn tekniikan alalta. Liittyyko keksinto tekniseen parannukseen vai onko
keksinndssé kysymys merkittavasta hyppayksesta keksinnon alan tekniikassa? Mika on alan
perustekniikkaa? Onko keksinndsséa kyse toiselta alalta tunnetun tekniikan soveltamisesta
uuteen yhteyteen? Missa ja milloin tekniikan taso on kehittynyt? Naihin kysymyksiin
keksinnon selityksen ja vaatimuksen muodon pitéisi jo antaa jonkinlaisia vastauksia. Nain ei
aina kuitenkaan ole. Vastauksien etsiminen edella oleviin kysymyksiin on kuitenkin tarkeaa,
kun mietitd&n "mita - mista - miten" tulisi tutkia.

Yksi tapa lahestya aihetta on tehda ensin kirjallisuusviittauksiin perustuva tutkimus esimer-
kiksi hakemuksessa viitatun julkaisun perusteella. Siina haetaan esille tahan julkaisuun myo-
hemmin viittaavat tai siina viitatut julkaisut. Ketjua voidaan jatkaa eteen- ja taaksepain 16y-
detyn uuden julkaisun perusteella. Toinen tapa on kartoittaa hakijan tai keksijan viimeisim-
mat hakemukset ja julkaisut. Kumpikaan tapa ei valttdmaétta aina sovellu tilanteeseen. Silloin
on yritettdva perehtya keksinnon alan tekniikkaan muulla tavoin. Voidaan selata esimerkiksi
keksinndn alaan keskeisesti liittyvaa patenttiluokkaa, teknologian yleisteoksia tai tehda
lyhyitéd hakukysymyksia tietokannassa, jotta riittdva tuntuma aiheesta syntyy.

D.4.3 Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma laaditaan siten, etta tutkimukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua
(katso D.1).

Hyva tutkimuksen suunnittelu tekee mahdolliseksi tutkimuksen johdonmukaisen ja joustavan
suorittamisen.

Tutkimussuunnitelman rakentaminen aloitetaan vastaamalla hakemuksen pohjalta seuraa-
viin kysymyksiin:

MITA TUTKITAAN ? Tutkimuksen kohde

MISTA TUTKITAAN ? Tutkittava aineisto

MITEN TUTKITAAN ? Hakumaarittelyt
SUUNNITELMAN ARVIOINTI Saadun tuloksen perusteella

Keksinnon alan rajaamisen jalkeen tutkimuksen kohde maaritellaan tutkimusta varten. Kek-
sinndsta tulisi tunnistaa kaikki elementit, joilla tutkimuksen toteutuksen kannalta on merki-
tysta. Lisaksi tulisi I6ytaa kaikki ne tekniikan alueet, joihin haku olisi kohdistettava.

Alustava tuntemus keksinnon tekniikan alasta auttaa valitsemaan oikean lahtbaineiston.

Tuloksen kannalta erityisen tarkeda on se, millaisia hakumaarittelyja kayttden lahdeaineiston
selaus suoritetaan. Kaytettavien hakumaarittelyjen merkitys korostuu erityisesti séhkdisia tut-
kimusvalineita kaytettdessa, jolloin selaus yleensa joudutaan kohdistamaan kerralla suureen
epayhtendiseen tietomaaraan. Kasiteltdvissa olevan tulosjoukon tuottaminen tallaisesta
tietomaarasta edellyttaa, ettd kaytetty hakukysymys on yksildity ja laajuudeltaan harkittu. On
hyva my6s muistaa, ettd saatu tulos on vastaus juuri siihen, mita kysyttiin, ei siihen, mita
luultiin etsityn.

Sahkoisia lahteitd kaytettdessa taysin objektiivista tulosta ei voi saavuttaa. Siksi joudutaan
usein tekemaan monia hakukysymyksia nakokulmaa vaihdellen, jotta suurin osa
olennaisesta aineistosta tulisi tutkimuksessa esille.
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Tutkimuksen aikana hakumaaritteiden osuvuutta tulee jatkuvasti arvioida vertaamalla tulosta
tutkimuksen kohteeseen. Tarvittaessa hakumaaritteet maaritellaédn uudelleen.

D.4.3.1 Tutkimuksen kohde

Laajimmillaan tuote, laite/véalikappale, menetelmé ja tuotteen kayttd yhdess& maarittelevat
keksinnon alan ja tutkittavan kokonaisuuden.

Keksintoon liittyy aina ongelma, jonka keksintd ratkaisee. Tahan ratkaisuun liittyvét tekniset
piirteet yhdistavat tavalla tai toisella kaikkia edelld lueteltuja keksinnén kohteita.

Ennen tutkimusta keksinndsta tulee selvittéda siihen liittyvd ongelma, kaikki ratkaisun sisal-
tamat tekniset piirteet, naihin liittyva tekninen toiminta tai nailla aikaansaatu vaikutus seka
keksinndn soveltamis- tai kayttoala(t).

Keksinngdsta olisi lisdksi hyva tunnistaa, esitetdanko keksintd itsessdan uutena vai onko kek-
sinndssa kyse tunnetun tekniikan soveltamisesta tiettya kayttoa varten. Viimeksi mainitussa
tapauksessa soveltamisala muodostaa oleellisen osan keksintdd ja antaa mahdollisuuden
tutkimuksen suorittamiseen suppeammalta alueelta.

Hakemuksessa esitetyt viittaukset aikaisempaan tunnettuun tekniikkaan auttavat kohdista-
maan tutkimuksen oleellisimpien asioiden selvittdmiseen keksinnosta. Viittaukset tunnettuun
tekniikkaan saattavat koskea keksinndn ongelmaa, joitakin ratkaisun tekijoitd, hakijan tie-
dossa olevaa rinnakkaista ratkaisua tai keksinnon taustalla olevaa yleista tekniikkaa. Kaikki
tama tieto keksinnosta kaytetdan hyvaksi tutkimusta suunniteltaessa.

Luettelo seikoista, jotka on hyva maaritell& tutkimuksen kohteesta:
— ongelma, jonka keksinto pyrkii ratkaisemaan

— ratkaisun yleisperiaate ja sen toteuttamiseksi esitetyt tekniset piirteet (ratkaisun osat),
lisdpiirteet epaitsenaisista patenttivaatimuksista ja erityiset toteuttamismuodot

— teknisiin piirteisiin liittyva tekninen toiminta tai niilla aikaansaatu tekninen vaikutus
— keksinndn soveltamis- tai kayttéala(t)
— keksinndn ala itsendisten patenttivaatimusten perusteella

— hakijan tuntema tekniikan taso, johon nahden hakija katsoo tehneenséa keksinnén, myos
viitetiedot julkaisuihin

D.4.3.2 Relevantti tutkimusaineisto ja tutkimuksen etenemissuunta

Tutkimus aloitetaan yleensa tekniikan alueelta, joka suoraan liittyy keksinnén alaan. Tutki-
musta laajennetaan tarvittaessa samankaltaiseen tekniikkaan ja edelleen yleiseen tekniik-
kaan. Tukena on ymmarrys siitd, mikd on keksinndn taustalla oleva ongelma tai ratkaisuun
tai sen piirteeseen liittyva tekninen toiminta tai aikaansaatu vaikutus, ja voitaisiinko samaa tai
vastaavaa tekniikkaa kayttaa analogisen ongelman ratkaisuun toisella tekniikan alueella.

On ratkaistava, onko lahin tekniikan taso I0ydettavissa pelk&staan patenttijulkaisuista vai
onko haku kohdistettava myds muuhun aineistoon, kuten tieteellisiin lehtiin, raportteihin tai
erittdin nopeasti kehittyvilla tekniikan alueilla esimerkiksi konferenssiesitelmiin ja erilaisiin
teknisiin tiedotteisiin, jolloin I&hteiksi valitaan muita kuin patenttitietokantoja. Onko toisaalta
tutkittava hyvin vanhaa tietoa?

Tutkittuun koko aineistoon tulee sisaltyd patenttijulkaisuja koskeva v&himmaisaineisto
keksinndn tekniikan alalta (katso D.2.1).
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D.4.3.3 Hakumaarittelyt

Hakumaarittely on mahdollista rakentaa siten, ettd kaytetaan ainoastaan patenttiluokitusta.
Patenttiluokka tai -ryhma maarittdd teknisen kohteen kokonaisuutena mainiten joitakin
kohteen piirteistd, jotka eivat valttamatta ole juuri niité, jotka kuvatussa keksinndssa ovat
uusia. Patenttiluokka usein ilmentddkin ’teknistd alaa’, johon keksintd kuuluu, eika
tasmallisesti keksintoa, ja patenttiluokka on siita syysta laajempi kasite. Liséksi on otettava
huomioon, ettd patenttiluokka voi ilmentdd rakennetta sellaisenaan tai siihen on voitu
siséllyttaa kayttbala. Riippuen siitd, mita piirteitd keksintba maériteltdessa on painotettu,
samaa ’teknistd alaa’ edustavat keksinndt voidaan luokitella toisistaan poikkeavastikin tai
paaryhman sisalla eri hierarkkisuustasoille. Tutkimus on edella mainituista syista johtuen
yleenséa kohdistettava usealle luokitusalueelle.

Kansainvalisen patenttiluokitusjarjestelmén rinnalla voidaan kayttdd CPC-luokitusjarjes-
telmdd sekd apuna maakohtaisia patenttiluokitusjarjestelmia, kuten JP-luokituksia. Myos
tietokantakohtaisia omia luokitusjarjestelmia ja asialuokitteluja voidaan kayttaa apuna (esim.
Derwent WPI, Compendex, Inspec, Chemical Abstracts).

Hakumaarittelyissa voidaan luokitustermien ohella kayttaa keksintdd kuvaavia vapaita haku-
sanoja. Varsinaista etsittavaa asiaa voidaan kuvata hakusanoin ja luokitusta voidaan talléin
kayttaa esimerkiksi ylékasitteena kohdentamaan haku haluttuun tekniikan alaan tai
sulkemaan ei-haluttu tekniikan ala pois. Voidaan myds kayttaa tarkkaa luokitustunnusta ja
etsia maaritellystd luokasta tai luokitusalueelta erityistd ratkaisua tai ratkaisun osaa
pelkastdan keksinnon johonkin piirteeseen liittyvalla avainsanalla. Luokitustunnukset voidaan
myds kokonaan jattaa pois, jolloin hakumaéarittely perustuu pelkdstaan sanoihin.

Hakumadarittelyssa kaytettdvat avainsanat voivat liittyd ratkaisuun liittyvien teknisten
piirteiden lisdksi myds keksinnon ongelmaan, keksinndlla saavutettavaan vaikutukseen tai
soveltamisalaan riippuen keksinndn luonteesta. Avainsanoja kaytettdessa tulee ottaa
huomioon sanojen synonyymit, kirjainlyhenteet, lyhenteet, taivutusmuodot, yhdyssanat ja
vastaavaa tarkoittavat laajemmat ilmaisut.

Avainsanoista rakennetut hakumdarittelyt kootaan kasitteistd, jotka kuvaavat keksintod,
yleensa keksinnon eri teknisia piirteita. Kaikki itsendiset patenttivaatimukset ja selityksesséa
mainitut toteuttamismuodot otetaan huomioon kasitteitda muodostettaessa. Kasite voidaan
ilmaista yksittaisella sanalla tai sanayhdistelmalla. Kun kaikki kasitteet on valittu, niille etsi-
taan vaihtoehtoiset ilmaisut ja myods sellaiset ilmaisut, jotka antavat asioille laajempia tai
suppeampia merkityksia. Huomioidaan myos erilaiset luokitustermit, joita voidaan kayttaa
korvaamaan sanallinen ilmaisu. Hakukysymykset rakennetaan yhdistamalla n&in muodos-
tettuja kasitejoukkoja keskendan kayttden Boolen logiikkaa. Hakukysymysta voidaan laajen-
taa jattamalla jokin kasitejoukko pois tai korvaamalla se laajempaa merkitystd kuvaavilla
sanoilla. Vastaavasti hakukysymysta voidaan supistaa ottamalla mukaan lisakasite tai sup-
peampaa merkitysta kuvaavia sanoja. Kasitteitéd yhdistellaan siten, etta tutkimus kohdistuu
keksinnon alaan siiné laajuudessa kuin tutkimukselle asetettu tavoite edellyttda (katso D.1).

Kun hakumaéarittely rakennetaan kemiallisella rakennekaavalla, rakenteeseen siséllytetaan
yleensa se tai ne rakenteelliset erityispiirteet, jolla tai joilla uutuus tekniikan tasoon nahden
on keksinnén mukaan aikaansaatu. Tutkimus suoritetaan kaytettavissa olevat resurssit huo-
mioiden mydskin kokonaisrakenteen muilla rakenneosilla ja niiden yhdistelmill&.

Joissakin tapauksissa kohtuullisen tulosjoukon tuottavaa osarakennetta ei ole mahdollista
maarittaa, jolloin haku on toteutettava pelkastaan saavutetun vaikutuksen tai soveltamisalan
mukaan kayttaen lisamaaritteind sopivia keksinnésta ilmenevia seikkoja.

Tietokannan tietosisallon huomioon ottaminen hakukysymysta laadittaessa

Tietokannan tietosisaltd asettaa rajat laadittavalle hakukysymykselle. Tietokannat sisaltavat
usein vain osan julkaisun tietosisallosta, yleensa tiivistelméan, mahdollisesti lisattyja indeksi-
sanoja ja erilaisia luokituksia, joiden perusteella hakua tehd&an. Nama eivat aina riitd kuvaa-
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maan julkaisun koko informaatiota. Esimerkiksi tiivistelmatietokannan sisaltamat referaatit ja
indeksisanat voivat korostaa alkuperaisdokumentista vain siind uusina esitettyja seikkoja tai
siséllollisia ydinseikkoja. Hakumaarittelysta riippuen tuloksena voikin olla nolla vastausta.
Onnistuneiden hakusanojen kayttd yhdessa tietokannassa ei mydskaan valttamatta johda
tulokseen toisessa tietokannassa. Kun kaytetaan hyvin yksildityja hakusanoja, saatetaan
menettaa kattavuudessa. Kun tehdaan painvastoin, menetetddn osuvuudessa. Yleensa
haun tulokseksi pyritddn saamaan riittavan iso joukko, jotta riittdva maara olennaista
aineistoa keksinndn alan tekniikasta sisaltyy tulokseen ja muodostuu mahdollisimman
totuudenmukainen kuva keksinndn tekniikan tasosta. Jotta hakumaarittely voisi johtaa
oikeansuuntaiseen tulokseen, tietokannan tietosisaltd ja sanasto on otettava huomioon
hakumaarittelya tehtdessa.

Myds erilaiset ajalliset kerrostumat tietokannassa tulee huomioida hakumaarittelyssa.
Esimerkiksi EPODOC-tietokannassa, johon sydtetaan ajallisesti uutta aineistoa ja toisaalta
vanhaa aineistoa taydennetaan, ajallisesti uusimman aineiston kohdalla luokitustiedot eivat
aina heti kata CPC-luokitusta. Vastaavasti vanhassa aineistossa osa on CPC-luokiteltu ja
osassa taas on ainoastaan vanhan kansallisen luokituksen mukainen luokitus. Samoin
ajallisesti uusimpien julkaisujen perustiedot ja BNS-tallenne ovat nopeasti saatavilla, kun
taas tekstinhakumahdollisuus tulee mydhemmin. Osassa vanhaa aineistoa julkaisun
tekstisisaltd ei ole lainkaan haettavissa sanoin. On myds huomattava, ettd IPC- ja CPC-
luokitusjarjestelmia paivitetddn saanndllisin valiajoin, jolloin uusien luokitustunnusten
kohdalla  tulee  varmistua  uudelleenluokituksen kattavuudesta  konsultoimalla
luokituskaaviota.

Tietokannan erityispiirteiden kayttdminen hyvaksi

Tietokannan erityispiirteita tulisi kayttdd hyvaksi. Esimerkiksi EPODOC-tietokannan
vahvuutena on Euroopan ja Yhdysvaltojen patenttivirastojen keskeisen tutkimusaineiston
yhtenainen luokittelu CPC-luokitusjarjestelmaan. Derwentin WPI-tietokannan vahvuuksia
ovat tekniselta informaatioltaan korkeatasoiset tiivistelmat, jotka  sisaltavat
yksityiskohtaistakin tietoa (tiivistelmassa pyritaan kuvaamaan keksinndn kohde ja sen
erityispiirteet seka tarkein toteuttamismuoto), ja Derwentin omat luokittelukoodit. Chemical
Abstracts -tietokantojen vahvuuksia ovat taas kemiallisten yhdisteiden systemaattinen
kasittely ja rakennehakumahdollisuudet.

Hakutermien etsinta

Keksinnon tekniikan alaan liittyvien vaihtoehtoisten ilmaisujen etsimiseen tietokannasta
voidaan indeksien selaamisen ohella kayttaa tilastollista analyysia. Analyysi voidaan tehda
esimerkiksi EpoqueNetin Internal-sovelluksessa. Analyysi kohdistetaan jo haettuun
tulosjoukkoon. Menetelmdlla analysoidaan tulosjoukon halutusta tietokentastd siind
esiintyvien termien esiintyvyys koko tulosjoukossa ja tulokseksi saadaan lista termeista
niiden esiintyvyysjarjestyksessa. Listasta voidaan nédhda dokumentaatiossa aihetta kuvaavat
kaytetyimmat termit seka muita aiheen yhteydessa kaytettyja termeja.

Analyysi sopii erityisesti esimerkiksi tutkittavaan aiheeseen liittyvien luokitustunnusten
kartoittamiseen. Viitejoukko muodostetaan ensin muutamalla sopivalla avainsanalla ja
annetaan jarjestelman analysoida viitejoukon luokituskenttien siséllot ja ilmoittaa aiheeseen
liittyvat luokat. Suoritettaessa viitejoukon haku luokitustermeilla voidaan kédantéen tarkastella
aiheen kuvaamiseen kaytettyad sanastoa kyseisessa dokumentaatiossa.

Myds EPOS-tietokantaa (D.2.1.2) voi kayttdd hyvaksi.

D.4.3.4 Viittaustutkimus

Viittaustutkimusta kasiteltiin jo kohdassa D.4.2 yhtena tydvalineena keksinndn tekniikan
alaan perehtymisessa.
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Viittaustutkimuksella, jonka lahtékohtana on tutkimuksessa l0ydetty tai I6ydetyt julkaisut, on
hyva varmistaa myos varsinaisen tutkimuksen kuluessa, mihin suuntaan tehty tutkimus
osoittaa (kayttden apuna esimerkiksi luokka-analyysia), ja loytaa tutkimukselle néin
mahdollisia laajenemissuuntia. Ovatko viittaustutkimuksen avulla I6ydetyt julkaisut
esimerkiksi sellaiselta rinnakkaiselta tekniikan alueelta, jota ei ole aikaisemmin huomioitu,
mutta tulisi ottaa tarkempaan tarkasteluun? Tai painvastoin, johtavatko julkaisut liian kauas
keksinndsta, jolloin olisi mahdollisesti tarkistettava hakumaarittelya. Viittaustutkimuksen tulos
voi antaa aiheen myds tutkimuksen lopettamiseen.

Viittaustutkimus voi olla joissakin harvoissa tapauksissa yksinaan riittava tutkimus, erityisesti
jos selvitettavana on tekniikka hyvin suppealta keksinnon alalta. Tutkimuksen luotettavuuden
edellytyksena on, etta tutkijainsindori tuntee tekniikan alan kehityksen ja héanelld on
kaytossaan keksinntn alaan keskeisesti liittyva julkaisu, yleensa patenttijulkaisu.
Viittaustutkimus perustuu patenttitietokannoissa EPODOC ja WPI lahinna DE-, EP-, FR-,
GB-, JP-, US- ja WO- julkaisuissa ilmoitettuihin patenttiviitetietoihin.

D.4.4 Suoritus vaiheittain kuvattuna
PEREHTYMISVAIHE JA VARSINAINEN HAKU

1 MAARITA KEKSINNON KOHDE Ongelma
Ratkaisun yleisperiaate

Ratkaisun piirteet
Lisapiirteet ja toteuttamismuodot
Huomioi kaikki itsendiset patenttivaatimukset

2 KARTOITA LAHIYMPARISTO Hakemuksessa mainitut viitejulkaisut
Hakijan aikaisemmat julkaisut
Keksijan aikaisemmat julkaisut
Terminologia

Hyodynna viittaustutkimusta

3 VALITSE TUTKITTAVA AINEISTO Valitse tietokannat
Sisallyta tutkimukseen vahimmaisaineisto

4 MAARITTELE TUTKIMUKSEN KOHTEET Avainluokat (patenttiluokitus, muut)
PUAINTERIIEN Avainkasitteet (avainsanat, avainrakenne)

Hyoddynna luokka/termianalyysia

5 PROFILOI HAUT Avainsanoilla
Luokitustermeilla
Luokitustermeilla ja avainsanoilla

Kemiallisella rakenteella

6 LAAJENNA AVAINKASITTEITA Lisda synonyymeja, vastaavia ilmaisuja,
akronyymit, lyhenteet, huomioi taivutusmuodot,
yhdyssanat.

Huomioi yla- ja alakasitteet
Hybédynna termianalyysia
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7 YHDISTELE KASITEJOUKKOJA BOOLEN
LOGIIKALLA. POISTA, KORVAA, LISAA
TERMEJA.

8 SELAA JA VALITSE

9 ARVIOI

10 TEE VIITTAUSTUTKIMUS

11 LISAA UUDET TERMIT
HAKUMAARITTELYIHIN

12 TEE UUSIIN VIITTEIISIIN PERUSTUVA
VIITTAUSTUTKIMUS

13 TULOSTA RELEVANTIT VIITTEET

14 DOKUMENTOI

D.4.5

Tutkimuksen lopettaminen

Hae kasitejoukkoja erikseen ja yhdistelmind

Selaa viitteet alustavasti ja poimi keksinnolle
relevantit viitteet.

Tee arvio kaytetyistd hakumaaritteista. Maarit-
tele mahdollisesti uudelleen.

Tee viittaustutkimus I8ydettyjen viitteiden
perusteella.

Analysoi tulosta (luokitus/termistd)

Toista haku mahdollisesti [8ydetyilla uusilla
termeilla.

Poimi uudet relevantit viitteet ja tee uusi
viittaustutkimus.

Tekniikan taso patentoitavuuden arviointia
varten

Tee tutkimusseloste

Jos tutkimuksessa on l0ytynyt uutuudeneste tai selked keksinnéllisyyden este patentti-
vaatimusten koko sisallélle, tutkimus voidaan lopettaa.

Jos estettd ei ole 16ytynyt ekvivalentilta tekniikan alueelta, tutkimusta jatketaan analogisilla
tekniikan alueilla. Tutkimusta ei kuitenkaan tarpeettomasti pitkitetd, vaan se lopetetaan heti,
kun todennakdisyys loytaa uusia relevantteja julkaisuja (keksinndéllisyyden arvioimiseksi) on
pieni suhteessa tutkimuksen vaatimaan tyopanokseen.

Tutkimus mahdollisten yhteensattuvien hakemusten (PatL 2 § 2 mom.) osalta tehd&an niin
kattavasti kuin se on mahdollista tutkimuksen ajankohtana saatavissa olevan aineiston
perusteella (E.3.3).

D.4.6 Tutkimusseloste

Suoritetut haut dokumentoidaan tutkimusselosteeseen. Muistiin merkitdan tutkimuksen
kohde, tutkitut luokat, hakumaarittelyt, kaytetyt tietokannat ja manuaalisesti tutkittu aineisto.
Hakumadarittelyt voidaan tallentaa EpoqueNetin Internal-, X-Full- ja Combi-sovellusten
hakuhistoriasta kayttamalla hakujen tallennusta tutkimusta tehtdessa.

D.5 Tutkimusraportti

Kun patenttihakemus on tutkittu ja siitd annetaan ensimmainen tekninen valipaatos, hakijalle
annetaan lisdksi erillinen tutkimusraportti. Jos hakemukselle tehdd&dn my6hemmin uusi
uutuustutkimus, hakijalle annetaan myos uusi tutkimusraportti.
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D.5.1 Tutkimusraportissa ilmoitettavat tiedot

Tutkimusraportissa ilmoitetaan hakemuksen numero (2015xxxx), hakemuksessa esitetyn
keksinndn taydellinen IPC- ja CPC-luokitus (muoto: IPC GO01N21/64 (2006.01), CPC
GO1N21/648), tutkitut tekniikan alueet IPC-luokituksen avulla ilmaistuna (muoto: IPC:
GO1N), tutkimuksessa kaytetyt tietokannat (muoto: EPO-Internal, WPI, XPESP, MEDLINE,
REGISTRY, DGENE, INTERNET, EBI-EMBL), viitejulkaisut seka tarvittaessa raportin
liitteiss& patenttilain 1 8:n, 8 8:n ja/tai 10 8:n nojalla tutkimatta jatettyjen patenttivaatimusten
numerot ja yksiloity perustelu tutkimatta jattamiseen.

Kohdassa "Viitejulkaisut” ilmoitetaan kaikki ne julkaisut, joihin viitataan keksinnon
patentoitavuutta koskevassa valipdatoksessa. Kunkin viitejulkaisun kohdalla ilmoitetaan
estevaikutusta ilmaisevan kategorian symboli ja sen tai niiden patenttivaatimusten numerot,
jota tai joita viitejulkaisu koskee.

Viitejulkaisujen yhteydessa ilmoitettavat kategoriat (kategorian symboli ja selitys):

X Julkaisu, jonka perusteella keksintd ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestaan
tunnetusta tekniikasta.

Y Julkaisu, jonka perusteella keksintd ei eroa olennaisesti ennestdén tunnetusta teknii-
kasta, kun otetaan huomioon tdma ja yksi tai useampi samaan kategoriaa kuuluva
julkaisu.

>

Yleista tekniikan tasoa edustava julkaisu.

O Tullut julkiseksi esitelman valityksella, hyvaksikayttamalla tai muutoin muun kuin
kirjallisen esityksen avulla.

P Julkaistu ennen hakemuksen tekemispaivad, mutta ei ennen aikaisinta etuoikeus-
paivaa.

T Julkaistu hakemuksen tekemispaivan tai etuoikeuspaivan jalkeen ja valaisee
keksinndn periaatetta tai teoreettista taustaa.

E Aikaisempi suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyédyllisyysmallihakemus,
joka on tullut julkiseksi hakemuksen tekemispaivdnad (etuoikeuspaivana) tai sen
jalkeen.

D Julkaisu, joka on mainittu hakemuksessa.

L Julkaisu, joka kyseenalaistaa etuoikeuden, osoittaa toisen julkaisun julkaisupaiva-
maaran tai johon viitataan jostakin muusta syysta.

& Samaan patenttiperheeseen kuuluva julkaisu.

Kategoriaa X kaytetaan, jos patenttivaatimuksessa, johon viitataan (tutkimusraportissa kohta
"Koskee vaatimuksia”), maaritelty keksintd ei ole uusi julkaisusta tunnettuun tekniikkaan
nahden tai ei eroa olennaisesti julkaisusta aikaisemmin tunnetusta tekniikasta.

Kategoriaa Y kaytetddn, jos patenttivaatimuksessa, johon tutkimusraportissa viitataan,
maadritelty keksintd ei eroa olennaisesti julkaisusta aikaisemmin tunnetusta tekniikasta, kun
julkaisua tarkastellaan yhdessa toisen tai useamman samaan kategoriaan kuuluvan
julkaisun kanssa.

Kategorian A julkaisu edustaa vyleistd tekniikan tasoa eikd kyseenalaista siind
patenttivaatimuksessa maaritellyn keksinndn uutuutta tai keksinnollisyyttd, johon tutkimus-
raportissa viitataan.

Kategoriaa O kaytetaan, jos viitattu lahde on julkaistu jollakin muulla tavoin kuin Kirjoituksen
valitykselld, kuten esitelman valityksella tai hyvaksikayttamalla (julkinen kayttd). Kategoriaa
O ei kaytetd yksindéan, vaan se esitetdaan yhdessa kategorian X, Y tai A kanssa, esimerkiksi
o, X.
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Kategoriaa P kaytetaan, jos julkaisu on julkaistu ennen hakemuksen tekemispaivaa, mutta ei
ennen aikaisinta etuoikeuspaivad. Kategoriaa P ei kaytetd yksinddn, vaan sen kanssa
esitetaan sisaltda ilmentava kategoria (X, Y, A). Yhdistelma P, X tai P, Y merkitsee estetta
patenttivaatimukselle, jos patenttivaatimus ei ilmene etuoikeusasiakirjasta.

Kategorian T julkaisu on julkaistu hakemuksen tekemispaivan tai etuoikeuspaivan jalkeen
eika siten ole merkityksellinen uutuutta ja keksinnoéllisyytta arvioitaessa. Julkaisu valaisee
keksinndn periaatetta tai teoreettista taustaa. Kategorian T julkaisu voi olla merkityksellinen
arvioitaessa keksinnén toimivuutta (teollinen kayttdkelpoisuus).

Kategorialla E ilmaistaan aikaisempi suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyodyl-
lisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi hakemuksen etuoikeus- tai tekemispaivana tai
sen jalkeen. Kategorian E julkaisu voi olla ainoastaan suomalainen tai Suomea koskeva
patenttihakemus (FI, EP, WOQO) tai hyddyllisyysmallihakemus. Julkaisu voi muodostaa
ainoastaan uutuudenesteen patenttivaatimukselle (ns. yhteensattuma PatL 2 § 2 mom, PatM
44 8). Kategoriaa E kaytetaan yksinaan.

Kategoria D tarkoittaa, etta julkaisu on mainittu hakemuksessa ja julkaisuun viittaaminen
katsotaan aiheelliseksi. Kategoria D esitetddn yhdessa kategorian X, Y tai A kanssa,
esimerkiksi D, Y.

Kategoriaa L kaytetaan julkaisusta, johon viitataan jostakin muusta syysta. Kaytetty syy
mainitaan tutkimusraportissa julkaisun tunnistetietojen jalkeen. Julkaisu voi esimerkiksi
kyseenalaistaa hakemuksen etuoikeuden (esim. aikaisempi saman hakijan hakemus tai
patentti, jossa sama keksintd), osoittaa toisen julkaisun (esim. Internet-julkaisun)
julkaisupadivamaaran tai julkaisu voi olla Internet-julkaisu, jonka julkaisupdivamaara ei ole
tiedossa, ja johon halutaan viitata hakijan tai kolmannen osapuolen informoimiseksi. Mikali
tallaiseen Internet-julkaisuun viitataan mydéhemmin, tutkimusraportissa esitettya Internet-
hakupaivamaaraa voidaan kayttaa kyseisen julkaisun julkaisupdivamaarana. Kategorian L
julkaisua ei tarvitse kohdistaa mihinkaan patenttivaatimuksiin, ellei julkaisu koske ainoastaan
tiettyja vaatimuksia.

&-merkilla voidaan osoittaa samaa patenttiperhettd oleva julkaisu. &-merkilla voidaan viitata
tiivistelmaan EPOQUENET EPODOC, WPI, PAJ, KPA, jne., englanninkieliseen
konekaanndkseen tai julkaisuun, joka on julkaistu mybhemmin ja jota kdytetddn oudon
kielen tulkinnassa.

Mikali yhtaan julkaisua ei ole esitettavana, tutkimusraportin kohtaan ’julkaisun tunnistetiedot’
kirjoitetaan: Ei viitejulkaisuja. Téallaista tilannetta ei pideta suotavana.

Tutkimusraportin liite tai liitteet taytetddn siina tapauksessa, jos yksi tai useampia
patenttivaatimuksia on jatetty tutkimatta.

Raportin litteessa 1 luetellaan ne patenttivaatimukset, jotka eivat ole olleet tutkimuksen
kohteena, koska ne eivat ole hyvaksyttavissa PatL 1 8§:n nojalla. Perustelu esitetaan mikali
mahdollista samoin sanoin kuin valipaatoksessa.

Raportin litteessa 2 luetellaan ne patenttivaatimukset, jotka eivat ole olleet tutkimuksen
kohteena, koska ne ovat lilan laajat, epéselvat tai monimutkaiset (PatL 8 §). Perustelu
esitetdan mikali mahdollista samoin sanoin kuin valipaatoksessa.

Raportin litteessé& 3 luetellaan ne patenttivaatimukset, jotka eivat ole olleet tutkimuksen
kohteena. Liitettéd kaytetaan epayhtendisyys a priori ja a posteriori -tapauksissa, joissa osa
patenttivaatimuksista ei ole ollut tutkimuksen kohteena. Perustelu esitetddn mikali
mahdollista samoin sanoin kuin valipaatoksessa.

Taytetty tutkimusraportti lahetetddn patentoitavuutta ké&sittelevan valipdatoksen liitteena
hakijalle.
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D.5.2 Viitejulkaisujen tunnistetiedot

Viitejulkaisun tunnistetiedot esitetddn mahdollisimman taydellisind siten, etta viite on myos
ulkopuolisen Idydettavissd. Lahdetietoihin lisataan yksiloidyt viittauskohdat, joiden perus-
teella julkaisu katsotaan esteeksi.

Alkuperéinen julkaisu esitetaan aina kun mahdollista. Tiivistelma ja/tai k&dannos voidaan
esittdd alkuperaisen julkaisun liséksi.

Patenttimaaraysten 8 8:n mukaan viitejulkaisut esitetddn WIPOn standardin ST. 14
mukaisesti. Patenttijulkaisusta on ilmoitettava maakoodi, julkaisun numero ja tyyppi,
hakijan/haltijan nimi seka viitejulkaisun julkaisupéaiva. Kotimaiseen patenttihakemukseen
viitattaessa paivamaaraksi ilmoitetaan julkiseksitulopéiva. Muista julkaisuista on ilmoitettava
ainakin tekija, artikkelin otsikko, julkaisun nimi, julkaisuajankohta ja tasmalliset
viittauskohdat.

Sahkoiseen dokumenttiin viitattaessa on edellisten tietojen lisaksi ilmoitettava dokumentin
tyyppi, sédhkdinen lahde, dokumentin julkaisupaiva, tulostuspaivamaard ja Internet-doku-
menttiin viitattaessa sivun osoite eli URL-tieto.

Seuraavissa esimerkeissa on kaytetty WIPO Standardissa ST.14 (Recommendation for the
Inclusion of References Cited in Patent Documents, 05/2008) suositeltua esitystapaa
viitejulkaisujen tunnistetietojen esittamiseksi:

Patenttijulkaisut

WO 2006137661 A1 (HWANG JIN-SANG) 28. joulukuuta 2006 (28.12.2006) koko julkaisu;
erityisesti sivu 3, rivit 16-25

US 6221075 B1 (TORMALA PERTTI et al.) 24. huhtikuuta 2002 (24.04.2002) palsta 12, rivit
8-22; vaatimus 1

US 2002183959 Al (SAVILL DEREK GYI et al.) 05. joulukuuta 2002 (05.12.2002) kappaleet
[0025], [0030], [0040]-[0043]

JP 2005198678 A (OSADA RES INST LTD) 28. heindkuuta 2005 (28.07.2005) kuviot 1 ja 3
& tiivistelma [online] EPOQUENET EPODOC & WPI & PAJ
& englanninkielinen konek&énnds (JPO) [online] [haettu 6.9.2011] kappaleet [0013], [0015]

JP 2004311640 A (TOKYO ELECTRON LTD) 04. marraskuuta 2004 (04.11.2004) kuvio 5
& tiivistelma [online] EPOQUENET EPODOC & WPI & PAJ

& englanninkielinen konekaanndos (Thomson Scientific) [online] EPOQUENET TXTJPT
kappaleet [0017], [0020]

Hyodyllisyysmalli

FI 6409 U (SAHKOLIIKE E. HEIKKILA OY) 12. lokakuuta 2004 (12.10.2004)

Malli ym.
FI M 20080143 Malli (HALKOSAARI) Mallioikeuslehti, No. 9, 15.9.2008, s. 14

FI M 243413 Tavaramerkki (NESTE OIL OYJ) 31.10.2008

Konferenssijulkaisu

SMITH et al. ’'Digital demodulator for electrical impedance imaging’. Julkaisussa |IEEE
Engineering in Medicine & Biology Society, 11th Annual Conference. Toim. Y. Kim et al. New
York: IEEE, 1989, Vol. 6, s. 1744-5
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Lehtiartikkeli

DROP, JG. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull.
Lokakuu 1974, Vol. 17, No. 5, s. 1344-1345

Sahkodinen dokumentti Internetista

Sun Delivers Java Workshop, First Web-based Java Development Environment [online-
tiedote]. New York: Sunsoft Public Relations. julkaisuaika: 02.03.1996

[haettu 1.9.2008]. Internetosoitteesta:

http://findarticles.com/p/articles/mi_mOEIN/is_1996 March_26/ai_18129 430

HONKAPOHJA, S. 'Makroteorian mullistukset viimeisten 60 vuoden kuluessa’. Tieteessa
tapahtuu [verkkolehti], 1996, vol. 14, nro 8

[haettu 01.09.2008]. Internetosoitteesta:

http://iwww.tsv.fi/ttapaht/896/honkapoh.html

DATABASE GENBANK [online] 25. maaliskuuta 2006 (25.03.2006)
Accession no. AB027133 NBCI

[haettu 19.03.2008]. Internetosoitteesta:
http://ncbi.nim.nih.gov/entrez/ viewer.fcgi?db=nuccore&id=16904562

CHANTEM, T. ‘iDIBS: Reliable and Efficient Distributed Backup’

[haettu 2.9.2008]. Internetosoitteesta:
http://web.archive.org/web/*/http://www.cse.nd.edu/~dthain/courses/classconf/worts2005/cha
ntem_gonzalez_little.ppt julkisesti saatavilla 15.9.2006

HELKIO, T. ’Business intelligence: teknologiat, sovellukset ja hyddyt ratkaisuntoimittajan
nakokulmasta’,

http://www.tut.fi/units/tuta/tita/2006-2007/TITA-2200/Luennot/311006.pdf

(Tulostettu 29.4.2008; Tampereen teknillisen yliopiston paivays luennolle 30.10.2006 13:24;
Googlen daterange-palvelun mukaan ollut luettavissa internetissa ennen hakemuksen
jattopaivad)

http://www.ovoinnovation.com/software/incubator/incubatorfeatures.php internet-julkaisu
[haettu 2.9.2008], viimeksi paivitetty 9.2.2008 12:12:00
[javascript:alert(document.lastModified)]

Sahkoinen dokumentti tietokannasta (ei internet)

JENSEN, BP. 'Multilayer printed circuits: production and application II'. Elektronik, Kesa-
heindkuu 1976, No. 6-7, s. 8, 10, 12, 14, 16. tiivistelm& INSPEC [online]. Institute of
Electrical Engineers. [haettu 24.02.1998]. STN International. Accession No. 76:956632

HAN, R et al. ’Induction by IL-1{beta} of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase in Human
Orbital Fibroblasts: Modulation of Gene Promoter Activity by IL-4 and IFN-{gamma}’. Journal
of immunology, 01.03.2005, Vol. 174, No. 5, s. 3072-3079. tiivistelma [online] [haettu
01.09.2008] EPOQUENET MEDLINE. Accession No. NLM15728522

DATABASE EMBL [online] 10. joulukuuta 2001 (10.12.2001), ‘Homo sapiens torsin family 3,
member A, MRNA (cDNA clone MGC:17514 IMAGE:3457259), complete cds.’

EBI [haettu 20.08.2006]

Accession no. BC018292

DATABASE GENESEQ [online] 7. lokakuuta 1998 (07.10.1998)

EBI [haettu 03.11.2007]

Accession no. AAW68253

100 % identiteetti SEQ ID NO 65 23 aminohapolla SEQ ID NO 1 kanssa

& WO 98/28333 A (UNIV TEXAS SYSTEM) 2 heindkuuta 1998 (02.07.1998) SEQ ID NO.
9863
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DATABASE GENESEQ [online] 5. huhtikuuta 2007 (05.04.2007), “p52 siRNA Neg.”
EBI [haettu 04.02.2008]
Accession no. AER58403

Sahkoinen dokumentti tietokannasta, kun viitataan CA-rekisterinumeroihin (ei

internet)

A. Kun seka lahde (primaarijulkaisu) ettd sahkoinen dokumentti lahetetaan hakijalle

JP 2003113326 A (SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.) 18.huhtikuuta.2003 (18.04.2003) &
CAPLUS [tietokanta online]. ACS. [haettu 02.09.2008]. STN International Accession No
2003:299105, tiivistelma ja indeksitiedot, erityisesti  rekisterinumerot 2768-02-7,
Vinyltrimethoxysilane, ja 24980-41-4, Polycaprolactone.

& tarkoittaa, ettd lahetetaan kopio seka JP:sta ettéa Caplussasta.

B. Kun lahdetta (primaarijulkaisua) ei lahetetd hakijalle, siita syysta ettei sitd katsota
tarpeelliseksi (esimerkiksi lahde on jollakin eksoottisella kielella tai se on katalogi)
viitataan pelkdstaan séhkodiseen dokumenttiin

B1. Eksoottinen kieli

JP 2003113326 A (SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.) 18.huhtikuuta.2003 (18.04.2003),
tiivistelma ja indeksitiedot CAPLUS [tietokanta online]. ACS. [haettu 02.09.2008] STN
International Accession No 2003:299105, erityisesti rekisterinumerot 2768-02-7,
Vinyltrimethoxysilane, ja 24980-41-4, Polycaprolactone

Tarkoittaa, ettei laheteta kopiota JP:sté.

CAPLUS [tietokanta online]. ACS. [haettu 02.09.2008]. STN International Accession No
2003:299105, viety tietokantaan (ED) 18.04.2003, tiivistelma ja indeksitiedot, erityisesti
rekisterinumerot 2768-02-7, Vinyltrimethoxysilane, ja 24980-41-4, Polycaprolactone.

Jos viitataan vain CAPLUSSAAN syyta laittaa ED paiva.

B2. Katalogituote

REGISTRY [tietokanta online]. ACS. [haettu 12.03.2009] STN International

RN 489398-90, viety tietokantaan (ED) 13.02.2003,

3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2,4-dihydro-4-[[(4-propoxyphenyl)methylene]lamino]-5- (4-
pyridinyl)-

& CHEMCATS [tietokanta online]. ACS. [haettu 12.03.2009]. STN International Accession
No. 2034377683, Katalogi: TimTec Overseas Stock, julkaistu (PD) 20.11.2007.

B3. Poikkeustapauksissa voidaan viitata pelkastdan REGISTRYn rekisterinumeroihin

B3a. Lahdetté ei ole
REGISTRY [tietokanta online]. ACS. [haettu 12.03.2009] STN International
RN 910608-68-3, viety tietokantaan (ED) 17. 10.2006,

Benzoic acid, 3-[[4-[(3R)-3-amino-1-0x0-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-1-
piperazinyl]carbonyl]-5-(hydroxymethyl)-, ethyl ester

Tallainen julkaisu esitetaan L-julkaisuna. Selittdvané tekstind esimerkiksi "lahdetta ei ole”.

B3b. Suuri méaara tunnettuja yhdisteitd ja niita vastaavia viitteita

Tammikuu 2015



69

Tietokantatunnistetietojen alla esitetdan yhdisteiden luettelo ilmoittamalla kunkin yhdisteen
rekisterinumero (RN), paivamaara, milloin se on viety tietokantaan (ED) ja kemiallinen nimi
(CN).

REGISTRY [tietokanta online]. ACS. [haettu 02.09.2008]. STN International:
- RN 1037306-25-4, viety tietokantaan (ED) 31.07.2008, Retinol, 15,15- butanedioate
- RN 13241-44-6, viety tietokantaan (ED) 16.11.1984, Retinol, 15- hydrogen butanedioate

Viitejulkaisuluettelo, joka siséllytetaan patenttijulkaisuun

Patenttijulkaisun etusivun kohtaan “Viitejulkaisuja” sisallytetdan luettelo niista julkaisuista,
jotka on esitetty hakemuksen kasittelyn aikana. Luettelossa julkaisut ja niiden tunnistetiedot
esitetaan samalla tavalla kuin tutkimusraportissa (viitejulkaisuluettelo).

D.6 Uutuustutkimuksen tadydentaminen

Uutuustutkimusta ei yleensa tdydenneta mydhemmin, ellei siihen ole selvaa syyta.

Joskus saattaa olla syyta tarkistaa viela ne aikaisemmat, mydhemmin julkisiksi tulleet
Suomessa suoraan tehdyt patentti- ja hyddyllisyysmallihakemukset, joista oli vaikeata saada
tieto silloin, kun tutkimus tehtiin (ks. D.2.1, 2. kappale).

Tehtdessa tutkimusta kotimaiseen hakemukseen noin 6 kuukauden kuluessa hakemuksen
tekemisestéa kaikki se aineisto, joka on huomioitava keksinndn uutuutta arvioitaessa, ei ole
tutkijainsindorin saatavissa. Téllaista aineistoa ovat aikaisemmat, myéhemmin julkiset EPC-
ja PCT-sopimusten mukaiset hakemukset, joissa Suomi on nimetty (PatM 44 §, PatL 2 § 2
mom., E.3.3). Tieto naista hakemuksista ja niiden sisalléstd saadaan vasta niiden
julkaisemisen jalkeen.

Tutkijainsindori tarkastaa niin pitkalle kuin on mahdollista edella mainitut aineistot ennen
iimoituksen antamista hakemuksen hyvaksymisestad, mutta ilmoituksen antamista ei kuiten-
kaan pitkiteta tasta syysta. Jos tutkimuksessa ilmenee mahdollinen este, hakemuksen lop-
puunkasittelya lykatdan kunnes aikaisempi suomalainen hakemus tulee julkiseksi, Suomen
nimedminen ennen 13.12.2007 tehdyssa EP-hakemuksessa on vahvistettu tai PCT-
hakemusta on jatkettu Suomessa. 13.12.2007 tai sen jalkeen tehdyssa EP-hakemuksessa
Suomi katsotaan aina nimetyksi maaksi, eikda nimeamisen vahvistaminen ole tarpeellista.

Mikali mahdollinen este tulee julkiseksi, estettd kasitelladn normaalisti seuraavassa valipaa-
toksessa. Hakijalle voidaan toimittaa valipaatdksen liitteena uusi tutkimusraportti, jossa este
on otettu huomioon.

Ennen 13.12.2007 tehdyn EP-hakemuksen osalta nimeamisen vahvistaminen tapahtuu 6,
viimeistaan 8, kuukauden kuluttua siitéa, kun Euroopan patenttivirasto on julkaissut hakemus-
ta koskevan uutuustutkimusraportin. Nimeamisen vahvistaminen voidaan tarkistaa Euroopan
patenttiviraston European Patent Register -palvelusta tai EpoqueNetin EUREG-
tietokannasta.

PCT-hakemusta on jatkettava Suomessa viimeistaan 31 kk kuluessa kansainvalisesta
tekemispdaivasta tai, jos etuoikeutta on pyydetty, etuoikeuspéivastd. PCT-hakemuksen
jatkaminen kansallisesti voidaan tarkistaa patenttiviraston Soprano CS -diaarijarjestelmasta.

Tutkimusta voidaan joutua tadydentamaan myos esimerkiksi kompleksihakemusten
tapauksessa, jos ensimméisen teknisen valipdatoksen yhteydessd tehdyssa
uutuustutkimuksessa kaikkia patenttivaatimuksia ei ole tutkittu taydellisesti tai kaikki
patenttivaatimukset eivat ole olleet tutkimuksen kohteena (ks. kompleksihakemukset, F.4).
Liséksi tutkimusta voidaan tarvittaessa taydentda, jos itsendisiin patenttivaatimuksiin on
otettu esimerkiksi selityksesta keksint6a selventdvia seikkoja, jotka eivét ole sisaltyneet
uutuustutkimukseen (ks. H.3.2.5 ja PatA 19 § 2 mom.).
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TAMA SIVU ON JATETTY TARKOITUKSELLA TYHJAKSI
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E. Patentoitavuuden arviointi

E.1 Patentoitavuuden edellytykset

Jotta keksinto olisi patentoitavissa, edellytetdan, ettéd keksintd on uusi siihen verrattuna, mika
on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispaivaa (etuoikeuspdaivad), ja liséksi
olennaisesti eroaa siitd (PatL 2 8 1 mom., kasikirjan kohta E.3). Keksinndn tulee myos olla
uusi patenttihakemuksen tekemispdivana (etuoikeuspaivand) ja sen jalkeen julkaistun
aikaisemman patentti- ja hyddyllisyysmallihakemuksen siséltédn nahden (PatL 2 § 2 mom.,
E.3.3).

Keksintda tulee voida kayttaa teollisesti (PatL 1 §, E.1.1). Keksinnén on oltava luonteeltaan
tekninen. Paaosa tapauksista, joita ei voi pitdd keksintdna teknisen luonteen puuttumisen
vuoksi, on lueteltu patenttilain 1 8:ssé (E.2).

Keksinnon tulee olla sellainen, ettd alan ammattimies voi toteuttaa sen (PatL 8 § 2 mom.).
Keksinnon eli esitetyn teknisen ratkaisun tulee siis olla toistettavissa (E.1.2).

E.1.1 Teollinen kayttokelpoisuus

Patentin voi saada mihin tekniikan alaan tahansa liittyvalle keksinndélle, jota voidaan kayttaa
teollisesti. Sana "teollinen” ymmarretaan laajasti, esimerkiksi kaytté maataloudessa kuuluu
sen piiriin. "Teollinen” tarkoittaa mitad tahansa fyysista toimintaa, jolla on tekninen luonne,
eika se valttdAmatta edellyta jonkin koneen kayttda tai tuotteen valmistusta.

Teollisesti kayttokelpoiseksi ei katsota keksintta, joka ei voi toimia ja jota ei sen vuoksi voi
kayttdd mihinkaan. Teollisesti kayttokelpoiseksi keksinnoksi ei voi katsoa esimerkiksi laitetta
tai menetelma4, jonka vaitetdéan toimivan luonnonlakien vastaisesti, kuten ikiliikkujaa.

Ainakin hakemuksen selityksesta tulee ilmetd, kuinka keksintda voidaan kayttaa teollisesti
(PatM 4 8). Useimmiten kayttokohde ilmenee jo itse patenttivaatimuksesta.

E.1.2 Toistettavuus

Keksinto tulee ilmaista selityksessa niin selvasti ja taydellisesti, etta alan ammattimies voi
sen perusteella kayttaa keksintéa (vrt. Guidelines for Examination in the European Patent
Office, September 2013, Part F Chapter Ill 1 ja 3). Keksinndn toteutuminen ei saa riippua
pelkastd sattumasta, vaan alan ammattimiehen taytyy pystya paatyméaan samaan tulokseen
hakemuksen ohjeita noudattamalla.

Selityksen taytyy sisaltaa ainakin yksi keksinnén sovellutusesimerkki tai sovellutusmuoto,
joka on selostettu riittdvan yksityiskohtaisesti, niin ettd alan ammattimies pystyy sen
perusteella toteuttamaan keksinndn. Ei kuitenkaan ole tarpeellista eikd toivottavaa, etta
hakemuksessa esitetddn keksinnon kannalta epaolennaisia yksityiskohtia, jotka kuuluvat
alan ammattimiehen yleistietoihin tai jotka alan ammattimies [0ytdd hakemuksen
tekemispaivana tunnetusta tekniikasta.

Jos vaatimusten suojapiiri on laaja, tulee selitysosassa esittdd riittdvasti sovellutus-
esimerkkeja tai sovellutusmuotoja, jotta ne kattavat kohtuullisesti vaatimusten suojapiirin
(PatM 4 8). Hakemuksen tulee sisaltdad riittavasti tietoja, jotta alan ammattimies pystyy
toteuttamaan keksinndn sovellutusesimerkkien pohjalta koko vaatimusten laajuudelta ilman
kohtuutonta vaivaa ja tarvitsematta keksinndllisia taitoja.
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E.2 Mita patentilla ei voi suojata

Suomen patenttilain 1 8:ssa esitetddn ne tapaukset, joita ei voida katsoa patentilla
suojattaviksi keksinndoiksi.

Patenttilain 1 8n 2 momentissa esitetddn esimerkkejd sellaisista henkisista
aikaansaannoksista, jotka eivat ole keksintdja patenttioikeudellisessa mielessa (vertaa
hallituksen esitys 139/1979). Esitetty lista ei ole tyhjentava. Hallituksen esityksen (139/1979)
perusteluissa todetaan: "Momentin 3 kohdan muodostavat muuta kuin teollista toimintaa
varten tarkoitetut ohjeet ja jarjestelmat, kuten suunnitelmat, saannét tai menetelmat
pelkastadn alyllistd toimintaa, peleja tai liiketoimintaa varten, seka tietokoneohjelmat” (vrt.
Guidelines for Examination in the European Patent Office, September 2013, Part G Chapter
I11).

Edellytyksena sille, ettd henkinen aikaansaannos on hallituksen esityksen mukainen patentti-
oikeudellinen keksintd on, ettd se on konkreettinen ja etta siihen liittyy “"tekninen vaikutus”
(Euroopan patenttiviraston oikeuskaytannossa kaytetaan kasitettd “technical character”).
Teknisen vaikutuksen késite pitaa sisallaan sen, etta keksintd liittyy johonkin tekniikan alaan,
se liittyy jonkin teknisen ongelman ratkaisemiseen ja ratkaisu on tekninen (vrt. Guidelines for
Examination in the European Patent Office, September 2013, G 1 2ja G Il 1).

On huomattava, ettd kaikki seuraavissa kohdissa 2.1 - 2.4 olevat poissuljetut asiat ovat
abstraktisia tai muuten ei-teknisid. Taman vastakohtana “keksinnon” on oltava seka
konkreettinen ettd luonteeltaan tekninen.

Harkittaessa, onko hakemuksen kohde keksintd PatL 1 8:n 2 momentin mielessa
tutkijainsindorin tulee pitda mielessad kaksi seikkaa. Ensiksi, kohdissa 2.1 - 2.4 mainitut
kohteet suljetaan pois patentoitavuuden piiristd vain, mikéli hakemus kohdistuu niihin
sellaisenaan. Toiseksi, tutkijainsin66rin  olisi  keskityttava vaatimuksen sisaltoon
selvittadkseen todellisen vaikutuksen, jonka esitetty keksintd kokonaisuutena tuo tekniikan
tasoon nahden. Jos tdma vaikutus ei ole teknista laatua, ei ole kyse PatL 1 §:n 2 momentin
mielessa keksinnosta.

On myds pidettavd mielessa perusedellytykset patentoitavuudelle, eli onko hakemuksen
kohde teollisesti kayttdkelpoinen, uusi ja keksinndéllinen.

Perustapau kset ovat seuraavat:

1) Patenttivaatimuksessa maaritelty keksintd rajautuu pois patentoitavuuden piirista, koska
vaatimus ei sisdlla lainkaan teknisia piirteitd, vaan koskee PatL 1 8:n 2 momentissa
tarkoitettuja seikkoja sellaisenaan. Tastd huomautetaan hakijalle viittaamalla PatL 1 §:n
2 momentissa asetettuihin rajoituksiin.

2) Patenttivaatimuksessa on madritelty keksinto, joka liittyy tekniikkaan, mutta ei sisalla
tekniikan alaan kuuluvaa uutuutta tai keksinndllisyytta. Talldin vaatimus ei ole
hyvaksyttavissa uutuuden tai keksinndéllisyyden puutteen takia. Valipaatoksessa viitataan
PatL 2 §:44n ja tarvittaessa PatL 1 §:aan.

E.2.1 Loydoét, tieteelliset teoriat ja matemaattiset menetelmat

Jos huomataan tunnetun materiaalin tai kappaleen uusi ominaisuus, tdma on pelkastaan
l6ytd. Jos kuitenkin tuota ominaisuutta aletaan kayttaa kaytdnnossa, voi keksintd olla
patentoitavissa.

Ks. 1.4.1-1.4.3.
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E.2.2 Taiteelliset luomukset

Taiteellinen luomus tarkoittaa kappaletta (esim. maalausta tai patsasta), jossa on muita kuin
teknisid nakokohtia ja jonka arvostus on olennaisesti subjektiivista. Jos kuitenkin
kappaleessa on teknisia piirteitd, se voi olla patentoitavissa.

Ks. 1.4.4.

E.2.3 Suunnitelmat, saannot ja menetelmat alyllista toimintaa,
pelia tai liiketoimintaa varten, tietokoneohjelmat

Tietokoneohjelmista tarkemmin, ks. [.3. Liiketoimintamenetelmista tarkemmin, ks. 1.4.5.
Katso myds E.3.5.2.

E.2.4 Tietojen esittdminen

Tietojen esittdminen, jossa on kyse vain tietojen sisallostd, ei ole patentoitavissa. Tama
patee, kohdistuipa vaatimus tietojen esittdmiseen sinansa, tallenteelle tallennettuihin
tietoihin, menetelmiin, tai laitteisiin tietojen esittamiseksi.

Ks. 1.4.6.

E.2.5 Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmat

PatL 1 & 3 momentti sulkee pois patentoitavuuden piirista Kirurgista tai terapeuttista
kasittelya tai diagnoosia tarkoittavat menetelmat, jotka kohdistetaan ihmiseen tai elaimeen.
Tama ei kuitenkaan esta patentin myontamistad tuotteeseen, aineet ja seokset mukaan
lukien, jota kaytetddn jossain naistd menetelmista. Kirurgisten, terapeuttisten ja
diagnostisten menetelmien maaritelmia ja patentoitavuutta kasitelldadn tarkemmin kohdassa
1.2.4.

E.2.6 Hyvien tapojen tai yleisen jarjestyksen vastaisuus

Mika tahansa keksintd, jonka kaupallinen hyddyntdminen on yleisen jarjestyksen tai hyvien
tapojen vastaista, on erityisesti poissuljettu patentoitavien keksintéjen joukosta (PatL 1 b §).
Taman tarkoitus on, ettei suojaa myodnnetd keksinndille, jotka johtaisivat rikolliseen tai
muutoin yleisesti loukkaavaan kayttaytymiseen.

Jos keksintoa voi kayttaa seka hyvaksyttavalla ettd PatL 1 b §:n vastaisella tavalla, ei vedota
yleisen jarjestyksen vastaisuuteen. Jos hakemus siséltaa erityisen viittauksen kayttoon, joka
on yleisen jarjestyksen vastaista, tdman viittauksen poistamista tulee kuitenkin vaatia.
Esimerkki tallaisesta keksinndsta voisi olla menetelma lukittujen kassakaappien
avaamiseksi, joka murtovarkaan kayttamana on PatL 1 b §:n vastainen mutta lukkosepan
kayttamana hatatilanteessa hyvaksyttavaa.

Patenttilain 1 b 8:n 3 momentissa esitetdén liséksi luettelo biotekniikan alaan kuuluvista
keksinndista, jotka eivat ole patentoitavissa. N&ita kasitellaan tarkemmin kohdassa 1.2.5.

E.2.7 Kasvilajikkeet, elainrodut ja olennaisesti biologiset
jalostusmenetelmat

Kasvilajikkeet, eldinrodut ja olennaisesti biologiset menetelmat kasvien tai eldinten
jalostamiseksi eivat ole patentoitavissa (PatL 1 § 4 ja 5 mom.). Kasvien ja eldinten
patentointia kasitellaan tarkemmin kohdassa 1.2.3.
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E.3 Uutuus ja keksinnoéllisyys

E.3.1 Patenttihakemuksen tekemis- ja etuoikeuspéaiva
Hakemuksen tekemispaiva

Hakemuksen tekemispdaiva on péiva, jolloin patentin voimassaoloaika alkaa (vrt. PatL 40 § 1
mom.). Tata paivaad on myos nimitetty alkupaivaksi tai patentin hakemispaivaksi.

Patenttilain muutoksessa 18.11.2005/896 (Hallituksen esitys 92/2005) yhtendistettiin paiva-
nimitysten terminologiaa patenttilaissa ja patenttiasetuksessa. Patenttilaissa sdadetaan pa-
tenttihakemuksen tekemispéivan saamisen edellytyksista patenttilakisopimuksen mukaisesti.

Yleissddnnon mukaan Patentti- ja rekisterihallitukseen saapuneen kansallisen hakemuksen
tekemispdaiva on paiva, jolloin hakemus saapui virastoon. Hakemukselle on voitu pyytaa
etuoikeutta. Myds talléin hakemuksen tekemispéiva on sama kuin saapumispéaiva virastoon.

Tavallisimmat poikkeukset tAhan muodostavat seuraavat tapaukset:

e Suomessa jatketun kansainvalisen hakemuksen tekemispdaivaksi katsotaan kansain-
valinen tekemispaiva (PatL 29 8).

e Jaetun hakemuksen tekemispaivaksi katsotaan kantahakemuksen tekemispéiva (PatL
11 §, PatA 22 8).

e Lohkaistun hakemuksen tekemispaivaksi katsotaan uuden aineiston lisayspaiva (PatL11
§, PatA 23 8).

Jos patenttihakemus muunnetaan hyodyllisyysmallihakemukseksi, hyddyllisyysmallihake-
muksen tekemispaiva on kyseisen patenttihakemuksen tekemispaiva (Laki hyodyllisyysmalli-
oikeudesta 8 8).

Etuoikeus ja etuoikeuspdivé (PatL 6 §, PatA 10 - 13 §, PatM 45-48 §)

Hakemukseen voidaan pyytaa etuoikeutta eli prioriteettia aikaisemmasta hakemuksesta.
Patenttihakemus, jonka tarkoittama keksintd on hakemuksen tekemispaivaa edeltavan kah-
dentoista kuukauden aikana esitetty aikaisemmassa kansallisessa patenttihakemuksessa,
eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa tai kansainvélisessé patenttihakemuksessa,
katsotaan tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa, jos hakija sita
pyytaa, PatL 2 8§ 1, 2 ja 4 momenttia sekd PatL 4 § sovellettaessa. Aikaisempi hakemus voi
koskea myos hyodyllisyysmallia. Etuoikeuden saamista koskee PatL 6 8.

Tutkittavan hakemuksen uutuutta ja keksinndéllisyyttd arvioitaessa keksintd katsotaan teh-
dyksi etuoikeushakemuksen tekemispaivana niiden seikkojen osalta, jotka ilmenevat seka
tutkittavasta hakemuksesta etté etuoikeushakemuksesta.

On huomattava, etta lisdykset etuoikeusasiakirjaan ndhden ovat sallittuja. Naiden lisdysten
suhteen merkitseva péaiva eli patentoitavuusarvioinnissa kaytettava paiva on myohemman
hakemuksen tekemispéiva. Etuoikeutta voi pyytdd useista, myds eri maihin jatetyista
hakemuksista. Etuoikeuspéivd voi siis olla eri paiva eri vaatimuksille tai samaan
vaatimukseen sisaltyville eri vaihtoehdoille.

Hakijan on pyydettava etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmaisen etuoikeuden
perustaksi ilmoitetun hakemuksen tekemispdaivastd. Hakija voi samassa maarédajassa ja
samoin edellytyksin lisatd etuoikeuspyynnén tai korjata etuoikeuspyyntfd. Jos lisays tai
korjaus aiheuttaa muutoksen etuoikeuspdaivaan, voidaan ilmoitus tehda 16 kuukauden
kuluessa joko alkuperaisestd etuoikeuspaivasta tai muuttuneesta etuoikeuspaivasta, sen
mukaan kumpi 16 kuukauden ajanjakso paattyy ensin. Jos 16 kuukauden maardaika on
paattynyt, mutta hakemuksen tekemispaivasta ei ole vield kulunut neljada kuukautta, voi
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hakija tehda ilmoituksen naiden neljan kuukauden aikana. Etuoikeuspyyntda ei kuitenkaan
voi lisatéa eika korjata sen jalkeen, kun hakemus on tullut julkiseksi. (PatA 10 § ja 11 8).

Etuoikeus voi perustua vain ensimmaiseen hakemukseen, jossa keksintd on esitetty
(tarkemmin, ks. PatA 12 §).

Etuoikeuspéiva on etuoikeushakemuksen tekemispéiva. Etuoikeusvuosi on 12 kuukautta
etuoikeuspaivasta.

E.3.2 Tunnettu tekniikan taso

Patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnon tulee olla uusi ja keksinndllinen tunnettuun
tekniikan tasoon néhden. Tunnettu tekniikan taso kasittd& kaiken sen tiedon, mik& on ollut
yleistn saatavilla ennen hakemuksen tekemispéivaa (etuoikeuspéaivaa).

Tunnettuun tekniikan tasoon kuuluva materiaali voi olla kirjoitettuna tai muun esitystavan
kautta, esimerkiksi julkisen kayton kautta (E.3.2.1) tullut tunnetuksi. Sen, joka esittaa
tekniikan tason tiedon esteeksi patenttihakemukselle, pitdd voida osoittaa, etta tieto on ollut
julkisesti saatavissa.

Merkitystd ei ole silla, miten, milla kielella tai missd pain maailmaa julkistaminen on
tapahtunut.

Ennen kasiteltavan hakemuksen tekemispéivad (etuoikeuspdaivad) julkiseksi tullut patentti-
tai hyodyllisyysmallihakemus, kasittden siihen sisaltyvat asiakirjat, on uutuus- ja keksin-
nollisyysarvioinnin suhteen samanlainen tunnettuun tekniikan tasoon kuuluva julkaisu kuin
muutkin ennen hakemuksen tekemispaivaa (etuoikeuspaivad) julkiseksi tulleet julkaisut.

Hakemuskasittelyn yhteydessa esille tuleva tekniikan taso muodostuu hakijan itse
esittamastd materiaalista ja tutkijainsin6orin suorittamassa uutuustutkimuksessa esille
tulleesta materiaalista.

E.3.2.1 Julkinen kaytto

Julkisen kayton tulee olla tarkasti esitetty ja dokumentoitu, jotta se voidaan ottaa huomioon
ennen hakemuksen tekemis/etuoikeuspaivaa julkiseksi tulleena tunnettuna tekniikan tasona.
Sen, joka vetoaa julkiseen kayttdon, on selvitettava:

¢ milloin ja missa julkinen kayttd on tapahtunut,

o seikat, jotka aikaansaavat kayton julkisuuden,

o yksityiskohtaisesti selittaen mita julkisen kayton kautta on ilmennyt,
¢ kuka asian on julkistanut seka

¢ muut mahdolliset asiaan liittyvat nakokohdat, kuten esimerkiksi asiaa koskevat
osapuolten sopimukset.

Tutkijainsindoéri arvioi esiin tuodun julkisen kaytdn estevaikutuksen samoin kuin muunkin
tekniikan tason estevaikutuksen hakemusta kasitelless&aan.

E.3.2.2 Yleistiedot

Alan ammattimiehen yleistiedoiksi (common general knowledge) katsotaan kaikki, mita
kyseisen alan ammattimiehen (E 3.5.1) voidaan olettaa tietavan. Yleistiedot eivat normaalisti
lity mihinkdan tiettyyn julkaisuun, eikéd kaikkia yleistietoja ole vélttaméattd edes esitetty
kirjallisesti.

Perusoppikirjat ja peruskasikirjat esittavat yleensa alan yleistietoja.
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Yksittainen patenttijulkaisu tai tieteellinen julkaisu ei tee tiedosta yleistietoutta. Nopeasti
kehittyvilla tekniikan aloilla saatetaan yleistiedot kuitenkin joutua arvioimaan
patenttijulkaisuista tai tieteellisista julkaisuista.

Tutkijainsindorin ei tarvitse todistaa, etta tieto kuuluu alan ammattimiehen yleistietoihin, ellei
kukaan aseta tata kiistanalaiseksi.

E.3.3 Aikaisempi hakemus esteena

Patenttihakemuksessa esitetyn keksinndn uutuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon ennen
patenttihakemuksen tekemispaivaa (etuoikeuspaivaa) tésséa maassa  tehdyt
patenttihakemukset ja hyodyllisyysmallihakemukset, vaikka ne eivat olisi tutkittavan
patenttihakemuksen tekemispéivand (etuoikeuspaivana) viela julkisia, silla aikaisemman
hakemuksen sisaltd katsotaan tunnetuksi, jos aikaisempi hakemus tulee julkiseksi.
Keksinnolta ei kuitenkaan vaadita olennaista eroa eli keksinnollisyyttd naihin hakemuksiin
nahden (PatL 2 8 2 ja3 mom, 70 m §, 70 f § 4 mom, PatM 44 §).

Tallainen aikaisempi hakemus, jossa Suomi on suojan kohdevaltiona, ja jonka siséltoon
nahden keksinnolta vaaditaan uutuus mutta ei keksinnollisyyttd, on (PatM 44 §8):

1) suomalainen patentti- tai hyodyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n
tai HmL 18 §:n nojalla,

2) suomalaiseksi patentti- tai hyoddyllisyysmallihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia
koskeva hakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla,

3) kansainvélinen hakemus, jota on jatkettu Suomessa PatL 31 8§:n tai HmL 45 d 8:n
mukaan tai joka on otettu kasiteltavaksi PatL 38 §:n mukaan ja joka on tullut julkiseksi
PatL 22 §:n tai HmL 18 8:n nojalla,

4) eurooppapatenttia koskeva hakemus (EP-hakemus), joka on julkaistu Euroopan
patenttisopimuksen mukaisesti, ja

5) kansainvdlinen hakemus, kun sitd on jatkettu Euroopan patenttivirastossa ja se on
julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 153 artiklan mukaisesti.

Jos kohdan 4 tai 5 mukainen hakemus on tehty ennen 13.12.2007, Suomen on oltava nimet-
tynd maana EP-hakemuksessa tai kansainvélisessa hakemuksessa EP-hakemuksen kautta,
ja Suomen nimeamisen on oltava vahvistettu tai tultava vahvistetuksi. Euroopan patenttisopi-
muksen artiklan 79(2) heindkuun alkuun 1997 saakka voimassa olleen tekstin mukaisista
EP-hakemusjulkaisuista ndkee, onko Suomi nimetty maa, koska nimeédmismaksu on silloin
jo maksettu. 1.7.1997 — 12.12.2007 voimassa olleen artiklan 79(2) mukaisesti iimestyneista
EP-hakemusjulkaisuista ei viela selvid, onko nimedmismaksu Suomen osalta maksettu, vaan
nimedmismaksu tulee erikseen tarkastaa esim. EPOn rekisterista (ks. D.6). 13.12.2007 tai
sen jalkeen tehdyn eurooppapatenttia koskevan hakemuksen nimedmismaksun
tarkastaminen ei enaa ole tarpeen, vaan kaikki eurooppapatenttia koskevat hakemukset,
jotka tulevat julkisiksi, katsotaan uutuudenestevaikutukseltaan Suomea koskeviksi.

Suomalaisen patentti- ja hyodyllisyysmallihakemuksen seka kansainvalisen hakemuksen,
jota on jatkettu Suomessa, katsotaan muodostavan uutuudenesteen etuoikeuspéaivastaan
lahtien siltd osin kuin hakemus vastaa etuoikeusasiakirjaa. Muilta osin se muodostaa
uutuudenesteen hakemuksen tekemispéaivasta lahtien.

EP- hakemuksen tai EPOssa jatketun kansainvalisen hakemuksen selitys piirustuksineen ja
patenttivaatimukset sellaisina kuin ne ovat hakemusta tehtédessd tai kansainvalista
hakemusta jatkettaessa rinnastetaan patenttihakemuksen perusasiakirjoihin, kun arvioidaan,
milté osin hakemuksen sisaltd katsotaan tunnetuksi etuoikeus- tai tekemispaivasta lahtien.
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Tiivistelmd ja muut asiakirjat kuten selitykseen tehdyt lisaykset, vastauskirjelmat seka
etuoikeusasiakirja muodostavat uutuudenesteen siitd pdaivasta lahtien, jolloin asiakirjat
tulevat julkisiksi.

Julkiseksi tulleen suomalaisen tai Suomessa jatketun kansainvélisen hakemuksen peruut-
taminen tai EP-hakemuksen jo vahvistetun Suomea koskevan nimeamisen peruuttaminen ei
poista hakemuksen uutuudenestevaikutusta.

Jos aikaisemmin tehtyd kansainvélista hakemusta ei jatketa Suomen osalta tai ennen
13.12.2007 tehdyssd EP-hakemuksessa Suomen nimeamista ei vahvisteta, hakemus
katsotaan mahdolliseksi patentoitavuuden esteeksi vasta julkaisemispéaivastaan lukien.

E.3.4 Uutuus

E.3.4.1 Uutuuden arvioinnista
Tekniikan tason selvittamisen jalkeen (ks. D) arvioidaan keksinndn uutuus.

Patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnén tulee olla uusi ennen hakemuksen tekemispaivaa
(etuoikeuspdivaa) julkiseksi tulleeseen tekniikan tasoon néhden (ks. E.3.2) seka kohdassa
E.3.3 lueteltuihin aikaisempiin hakemuksiin nahden (vrt. PatL 2 § 1 ja 2 mom.).

Uutuutta arvioitaessa keksintd katsotaan tehdyksi etuoikeushakemuksen tekemispaivana
niiden seikkojen osalta, jotka ilmenevat seka tutkittavasta hakemuksesta etta etuoikeus-
hakemuksesta.

Jos patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnén kaikki tekniset piirteet ilmenevéat yhtena
kokonaisuutena estejulkaisusta, julkaisu on uutuudeneste patenttivaatimukselle.
Patenttivaatimus luetaan kokonaisena yhdistaen johdannon ja tunnusmerkkiosan seikat.

Kutakin estejulkaisua verrataan yksitellen tutkittavaan hakemukseen. Erillisia julkaisuja ei
uutuutta arvioitaessa kasitella yhdessa. Myoskaan yhden julkaisun erillisista sovelluksista ei
voi yhdistella piirteita, ellei julkaisussa téllaista ehdoteta.

Jokaisen teknisen piirteen tulee ilmetd uutuudenesteesta joko eksplisiittisesti, eli suoraan
ilmaistuna, tai implisiittisesti, eli piirretta ei ole suoraan ilmaistu, mutta sen voidaan
yksiselitteisesti ja varmasti paatella sisadltyvan estejulkaisuun. Jos estejulkaisun teknisen
toteutuksen maarittely on sellainen, ettd toteutus valttdmatta tarvitsee jonkin piirteen, jota ei
ole eksplisiittisesti esitetty estejulkaisussa, estejulkaisun tulkitaan implisiittisesti kasittéavan
myds taman piirteen. Jos piirteen sisaltyminen julkaisussa esitettyyn ratkaisuun ei ole
varmaa, julkaisu ei ole uutuudeneste, ja julkaisua taytyy tarkastella mahdollisena
keksinnollisyyden esteena. Myoskdan ekvivalenttiset ratkaisut eivat muodosta estetta
uutuutta arvioitaessa.

Yleinen maininta ei yleensa poista sen piiriin kuuluvan erityisen toteutustavan uutuutta, toisin
pain kyllakin. Esimerkiksi jos estejulkaisussa mainitaan vain yleisesti kaytettdvan metallia,
kuparin kayttd on silloin uutta. Kupari tunnettuna toteutusmuotona on puolestaan uutuu-
deneste metallille yleisesti maariteltyn&a, mutta ei jollekin muulle nimetylle metallille.

Julkaisua tulkitaan alan ammattimiehen yleistiedoin. Niinp& esimerkiksi alalla yleisesti
kaytettyja hakuteoksia voi kayttdad julkaisussa mainitun termin selittdmiseksi. Téallainen
hakuteos voidaan merkita tutkimusraportissa A-julkaisuksi yhdessa termin siséltavan X-
julkaisun kanssa.

Kunkin itsenédisen patenttivaatimuksen kohteena olevan keksinndn uutuus arvioidaan erik-
seen. Myos vaatimuksessa mahdollisesti esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisut otetaan huomioon.
Jos itsendinen vaatimus on uusi, siihen viittaavat epaitsendiset vaatimukset ovat uusia. Jos
itsendinen vaatimus osoittautuu tunnetuksi, kunkin siihen Vviittaavan epaitsenaisen
vaatimuksen uutuus tulee tutkia erikseen.
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Tunnettuun tekniikan tasoon (ks. E.3.2) kuuluvaa estejulkaisua tulkitaan niin kuin kyseisen
alan ammattimies ymmarsi sen estejulkaisun julkistamisajankohtana. Kasiteltavan hakemuk-
sen tekemis(etuoikeus)ajankohtana vield salaista estehakemusta (ks. E.3.3) tulkitaan niin
kuin alan ammattimies tulkitsi sen estehakemuksen tekemis(etuoikeus)paivana. Tulkinta-
ajankohdalla on merkitysta nopeasti kehittyvilla tekniikan aloilla.

E.3.4.2 Kohdan 3.3 mukaisen hakemuksen estevaikutus

Jos kohdan E.3.3 mukainen aikaisempi viela salainen hakemus osoittautuu teknisen
asiasisaltonsa puolesta esteeksi mydhemmalle hakemukselle, myohemmalle hakijalle
ilmoitetaan, ettd on olemassa hakemus, joka mahdollisesti julkiseksi tullessaan on este télle
hakemukselle. Myohemman hakemuksen kasittelya jatketaan vasta, kun aikaisempi
hakemus tulee julkiseksi tai on lopullisesti ratkaistu. Hakemuksen kasittelyd voidaan
kuitenkin jatkaa heti, jos aikaisempi julkaisu ei ole en&é relevantti esimerkiksi muutettujen
vaatimusten takia.

Jos kohdan E.3.3 mukainen aikaisempi julkinen hakemus osoittautuu teknisen asiasisal-
tonsa puolesta esteeksi myohemmalle hakemukselle, mutta estehakemuksen jatkaminen
Suomen osalta tai Suomen nimeamisen voimaansaattaminen ei ole viela varmistunut,
my6hemmalle hakijalle annetaan tiedoksi estehakemus ja sen mahdollinen estevaikutus.
Myohemman hakemuksen kasittelya jatketaan, kun estehakemuksen jatkaminen Suomessa
tai Suomen nimeamisen vahvistaminen on selvinnyt.

Tutkimusta tehdessé on huomattava, etta kotimaiselle hakemukselle saattaa olla esteena
etuoikeudella jatetty hakemus, jonka tekemispdiva on vajaan vuoden myohaisempi kuin
kasiteltavan hakemuksen tekemispéiva, mutta etuoikeuspéiva on aikaisempi. Kansain-
valisista ja eurooppahakemuksista saamme tiedon yleensé vasta niiden tullessa julkisiksi
puolitoista vuotta tekemis- tai etuoikeuspaivasta. Niiden tarkastaminen jaa talléin hake-
muksen jatkokasittelyvaiheeseen. Silloin pitdd myds tarvittaessa selvittdd, onko Suomen
nimedminen vahvistettu tai onko Suomessa jatkettu kyseistéa hakemusta (ks. D.6).

E.3.4.3 Tuotteeseen, menetelmaan ja kayttoon kohdistuvat vaatimukset

Vaatimukset voidaan jakaa toisaalta tuotteeseen tai laitteeseen ja toisaalta menetelmaén tai
kayttéon kohdistuviin vaatimuksiin (PatM 14, 16, 17 8). Itsenaisessa vaatimuksessa voidaan
viitata toisen ryhmén vaatimukseen, esimerkiksi laite vaatimuksen 1 mukaisen menetelman
toteuttamiseksi.

Tuotetta tai laitetta koskevissa vaatimuksissa rakenteen tai koostumuksen piirteet
maarittelevat keksinnén. Tuote- tai laitevaatimuksessa esitetty kayttétarkoitus, joka
ilmaistaan esimerkiksi "laite ... varten” tai "laite ... menetelman suorittamiseksi”, tulkitaan
siten, etta laite soveltuu kyseiseen kayttdtarkoitukseen. Nain ilmaistu kayttotarkoitus ei ole
sindnséa tunnetusta tekniikasta erottava piirre. Kayttdtarkoitus otetaan kuitenkin huomioon
rakenteen piirteiden tulkinnassa. Laitetta, jossa muuten on Kkaikki tutkittavassa
vaatimuksessa esitetyt piirteet, mutta joka olisi sopimaton vaatimuksessa esitettyyn
tarkoitukseen, ei tulisi esittaa uutuudenesteena. Esimerkiksi "muotti sulaa terasta varten”
asettaa tiettyja rajoituksia muotille. Muovinen jaakuutiomuotti ei kdy uutuudenesteeksi
tallaiselle vaatimukselle. Jos tunnetusta tekniikasta |0ytyy laite, jota voitaisiin kayttaa
laitevaatimuksessa mainittuun kayttttarkoitukseen, vaikka kayttoa ei olisi esteessé mainittu,
on kyseessa uutuudeneste.

Tuotteeseen kohdistuvassa vaatimuksessa kayton ilmoittaminen tarkoittaa, ettd tuote on
sopiva siihen kayttoon. Tunnettu tuote, joka sindnsd on sama kuin vaatimuksessa maaritelty
tuote, mutta joka on sellaisessa muodossa, ettd se ei sovi esitettyyn kayttdon, ei ole uutuu-
deneste. Jos taas tunnettu tuote sopii esitettyyn kayttoon, vaikka tata kayttoa ei sen yhtey-
dessa olekaan mainittu, se on uutuudeneste tuotetta koskevalle vaatimukselle. Esimerkiksi
"yhdiste X katalyyttind kayttda varten” ei ole uusi, jos samaa yhdistettd kaytetdan variainee-
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na, ja variaineena kaytettdva yhdiste on sellaisessa muodossa, ettd sitd voisi kayttaa
katalyyttina ilman muutoksia. Jos kuitenkin katalyyttind kayttoé vaatisi yhdisteeseen muutok-
sia, tallaiset piirteet pitaisi uutuuden arvioinnissa ottaa huomioon, vaikka niita ei olisi
eksplisiittisesti mainittu.

Jos keksinto liittyy tuotteen tai laitteen kayttoon toisen laitteen yhteydessa, on usein mahdol-
lista ilmaista vaatimuksessa kayttotarkoituksen sijasta laitteiden muodostama kokonaisuus
sopivalla sanavalinnalla siten, etta vaatimuksen kohde on uusi. Esimerkiksi "polkupy6ra, joka
kasittdd voimansiirron...” voi olla uusi, vaikka “voimansiirto polkupy6raa varten...” tai
"voimansiirto, jota voidaan kayttaa polkupyorassa...” ei olisi uusi.

Tuote voidaan maaritella myos ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product by process)
tarvittaessa yhdessa muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa, jos tuotteen maarittely
muutoin  on huomattavan vaikeaa (PatM 14 8). Tuotteessa tulee kuitenkin
valmistusmenetelman seurauksena olla jokin rakenteellinen ero tunnettuihin tuotteisiin
nahden. Pelk&astaan uusi valmistusmenetelma ei takaa tuotteen uutuutta.

Tunnetut aineet tai seokset, joita ei ole ennen kaytetty kirurgiassa, terapiassa tai taudinmaa-
rityksessa, joka kohdistetaan ihmisiin tai eldimiin, voivat saada tuotesuojan tallaiseen kayt-
toon rajoitetulla tuotevaatimuksella (vrt. PatL 2 § 4 mom., PatM 15 8). Tata vaatimusmuotoa
nimitetaan ensimmaiseksi ladketieteelliseksi kaytoksi (ks. 1.1.6.1.).

Aineet tai seokset, joiden kayttd tunnetaan jossakin PatL 1 §:n 3 momentissa tarkoitetussa
menetelmassa, voivat saada tuotesuojan rajoitettuna kayttdon tietyssd PatL 1 8&n 3
momentissa tarkoitetussa menetelmassa, jos aineen tai seoksen kaytto ei ole tunnettu tassa
tietyssd menetelmassa (PatL 2 § 5 mom.). Tata vaatimusmuotoa nimitetdaan toiseksi
ladketieteelliseksi kaytoksi (ks. 1.1.6.1.).

Menetelmaa tai kayttoa koskevat vaatimukset kohdistuvat toimintaan.
Menetelmavaatimuksessa keksinndlle tunnusmerkillisia piirteita ovat menetelmassa
esitettyjen laitteiden tai tuotteiden rakenteellisten piirteiden liséksi toimenpiteita tai toimintoja
koskevat tiedot. Kayttovaatimuksessa ilmoitetaan se erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai
menetelmaa kaytetddn. Toisin kuin laite- ja tuotevaatimuksissa, menetelmavaatimuksessa
ilmaistu menetelman kayttoétarkoitus rinnastetaan toiminnalliseksi piirteeksi, joka maarittaa
keksintba (vrt. EPOn valituslautakunnan péatdés T 848/93). Jos menetelméavaatimus
kohdistuu tuotteen valmistusmenetelmaan, menetelma on uusi, jos lahtdaine, lopputuote tai
ainakin jokin menetelmavaihe eroaa tunnetun tekniikan mukaisessa menetelmassa
esitetysta. Menetelmalla valmistetulle tuotteelle ilmoitettu kayttotarkoitus tulkitaan kuitenkin
siten, ettd menetelma soveltuu kyseiseen kayttdtarkoitukseen (vrt. EPOnN valituslautakunnan
paatos T 304/08).

Esimerkki: Vaatimuksen kohteena on ”"Menetelma korroosiolta suojaavan pinnoitteen
valmistamiseksi termisesti ruiskuttamalla [3ht6ainetta A”. Menetelmalla valmistettavan
tuotteen kayttdtarkoitukseksi on vaatimuksessa ilmoitettu “korroosion suojaus”. Tall6in
uutuudenesteen muodostaa menetelmd, jossa termisesti ruiskuttamalla lahtdainetta A
valmistetaan pinnoite, joka soveltuisi korroosion suojaukseen, vaikka tata kayttétarkoitusta ei
olisikaan erikseen mainittu.

E.3.5 Keksinndllisyys

Patentti myonnetaan ainoastaan keksintéon, joka on uusi siihen verrattuna, mika on tullut
tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispéaivaa (etuoikeuspaivaa), ja lisksi olennai-
sesti eroaa siitd. Keksinndllisyys edellyttaa siis olennaista eroa.

Keksinnollisyytta arvioitaessa keksintdd verrataan tunnettuun tekniikan tasoon (ks. E.3.2).
(vrt. PatL 2 § 1 ja 2 mom.)

Patenttilaki ja -asetus eivat anna tasmallisia ohjeita siitd, milloin keksintd eroaa olennaisesti
aikaisemmin tunnetusta. Keksinnéllisyyden arviointi voidaan kaytannoéssa suorittaa erilaisia
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selitysmalleja apuna kayttden. PRH:ssa pyritaan kayttamaan ongelma-ratkaisu-menetelmaa,
joka on kaytdssa mm. Euroopan patenttivirastossa.

E.3.5.1 Alan ammattimies

Suomen patenttikaytannossa keskivertoammattimiehen tietoihin ja taitoihin perustuvaa
selitysmallia kaytetddn yhtend arviointikeinona ratkaistaessa, onko hakemuksessa esitetty
keksintd keksinndllinen.

Keskivertoammattimies voidaan rinnastaa tavalliseen kaytannon harjoittajaan, joka on tietoi-
nen olemassa olevasta tunnetusta tekniikasta hakemuksen tekemispaivan (etuoikeuspaivéan)
ajankohtana. Hanella myods on saatavilla kaikki olemassa olevaan tekniikan tasoon liittyva
tietous, ja hanella on kaytettavissaan tavanomaiset valineet ja kyvyt rutiininomaiseen tyéhon
ja kokeiluun sekéd kyky hyoddyntaa tunnettua tekniikkaa kyseiselle alalle tyypillisella tavalla.
Hanen katsotaan myo6s pystyvan yhdistamaan viitejulkaisuista esille tulleen tiedon alansa
yleistietoihin, esimerkiksi hyvin tunnettuun kasikirjasta ilmenevaan tekniseen opetukseen.

Tarke&dd on kuitenkin havaita, ettei keskivertoammattimiehelld tarkoiteta alan huippuspe-
sialistia. Lisdksi kaytettdessa tata selitysmallia myos tutkijainsindérin on oltava varovainen
(oman  subjektiivisen  ndkokulmansa  suhteen) arvioidessaan  keksinnollisyytta.
Tutkijainsin6ori ei ole selitysmallin tarkoittama ammattimies.

Toisinaan on tarkoituksenmukaisempaa ajatella ammattimiehen paikalle ihmisryhmaa, esi-
merkiksi tutkimus- tai tyoryhmaa, kuin yksittaisté henkilda. Tata saatetaan soveltaa esimer-
kiksi tietyissa korkealle kehittyneissé teknologioissa (tietokoneala), ja pitkalle erikoistuneissa
prosesseissa (integroidut piirit, kemiallisten yhdisteiden kombinaatiot).

Keksintd on keksinnollinen, jos se ei ole ilmeinen alan ammattimiehelle tunnettu tekniikan
taso huomioiden. Kun tutkijainsinddri arvioi keksinnollisyyttd, kysymys kuuluu: olisiko hake-
muksessa esitetyn keksinnén tekemispéivan ajankohtana, kun keksintéa verrataan tunnet-
tuun tekniikan tasoon tuolta ajalta, alan ammattimiehelle ollut ilmeistéa paasta ratkaisuun,
joka osuu keksintda kuvaavan vaatimuksen suojapiirin sisalle. Jos ndin on, vaatimuksessa
esitetty keksintd ei ole keksinndllinen. Termi “ilmeinen” tarkoittaa sellaista, mika ei ylita
normaalia tekniikan kehitystd, vaan seuraa suoraan ja loogisesti tunnetusta tekniikasta. Siis
sen aikaansaamiseen ei selvasti vaadita alan ammattimiehen taidot ja kyvyt ylittavaa
suoritusta.

E.3.5.2 Ongelma ja ratkaisu -periaate

Arvioidakseen keksinndllisyyttd objektiivisesti ja ennustettavalla tavalla tutkijainsinddrin tulisi
normaalisti soveltaa ongelma-ratkaisu-periaatetta. Ongelma-ratkaisu-periaatteen mukainen
lahestymistapa sisaltaa viisi vaihetta:

1) Lahimman tekniikan tason méaéarittaminen

2) Teknisten piirteiden erojen maarittaminen vaatimuksen ja lahimméan tekniikan tason
julkaisun valilla

3) Vaatimuksen ja lahimman tekniikan tason julkaisun erojen aikaansaaman teknisen
vaikutuksen maarittaminen

4) Obijektiivisen teknisen ongelman maarittdminen
5) Vastaaminen kysymykseen: onko alan ammattimiehelle ilmeistd paatya ratkaisemaan

objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetylla tavalla kayttdmalla
laht6kohtana lahinta tekniikan tasoa?
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Kaytdnnossa tatd mallia on syytd laajentaa seitsenvaiheiseksi sellaisten keksintdjen
kohdalla, jotka sisaltavat piirteita, joilla on tekninen vaikutus, ja piirteitd, joilla teknista
vaikutusta ei ole. Laajennettu malli  perustuu  Euroopan  patenttiviraston
valituslautakuntapaatosten T 0641/00 (Comvik), T 0258/03 (Hitachi) ja T 0154/04 (Duns)
linjauksiin, ja silla halutaan korostaa teknisen keksinnéllisyyden vaatimusta. Keksinnoéllisyytta
arvioitaessa tarkastellaan ainoastaan niitd piirteita, jotka ovat osallisina keksinnén
aikaansaamaan tekniseen vaikutukseen. Talla varmistetaan se, ettd patenttia ei tulla
myontamaan PatL 1 8:n poissulkulistaan sisaltyvin perustein.

Laajennettu malli on seuraava:
1) Niiden piirteiden maarittaminen, joilla kokonaisuutena katsoen on tekninen vaikutus
2") Muiden piirteiden jattdminen tarkastelun ulkopuolelle

3") Lahimman tekniikan tason maarittdminen perustuen vaatimuksen teknisiin aspekteihin ja
tahan liittyvaéan selityksen osaan

4") Teknisten piirteiden erot vaatimuksen ja lahimman tekniikan tason julkaisun valilla
e Jos eroa ei ole tai ero ei ole tekninen, keksinto ei ole uusi
e Jos teknista eroa on olemassa, jatketaan kohtien 5’ — 7’ mukaisesti:

5 Vaatimuksen ja lahimman tekniikan tason julkaisun erojen teknisen vaikutuksen
maarittdminen

6") Objektiivisen teknisen ongelman maarittaminen, missa tarkastelun ulkopuolelle kohdassa
2’ jatetyt epatekniset piirteet voidaan ottaa huomioon objektiivista teknistd ongelmaa
madritettessa

7" Vastaaminen kysymykseen: onko alan ammattimiehelle ilmeistd paatya ratkaisemaan

objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetylla tavalla kayttamalla
lahtokohtana lahinta tekniikan tasoa?

Lahin tekniikan taso

Lahintad tekniikan tasoa edustaa julkaisu, josta tunnetaan sellainen yhdistelmé& keksinnén
piirteistd, joka muodostaa lupaavimman lahtokohdan kehitystydssa, joka voisi johtaa
keksintoon. Lahimman tekniikan tason tulisi palvella samaa tarkoitusta tai saada aikaan
sama vaikutus kuin vaatimuksen kohteena oleva keksintd tai edustaa ainakin samaa tai
l[Aheista tekniikan alaa. Kaytanndssa lahin tekniikan taso on yleensd se, joka palvelee
samanlaista kayttotarkoitusta kuin keksinto ja vaatii vahiten rakenteellisia ja toiminnallisia
muutoksia keksintoon paatymiseksi. Usein lahinta tekniikan tasoa edustaa julkaisu, josta kay
ilmi suurin maard yhteisia teknisid piirteitd. L&hin tekniikan taso tulee arvioida alan
ammattimiehen nakoékulmasta hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspéaivdd edeltavana
paivana. Lahimman tekniikan tason arvioinnissa tulisi ottaa huomioon hakijan oma kuvaus
hakemuksen selityksessa ja patenttivaatimuksissa. Sen, minka hakija hakemuksessa sanoo
olevan tunnettua, uskotaan olevan tunnettua, ellei hakija tata korjaa.
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Keksinndn ero lahimpaan tekniikan tasoon ndhden

Hakemuksen (tai patentin) ja lahinta tekniikan tasoa edustavan julkaisun vertailu suoritetaan
patenttivaatimuksen ja lahimman tekniikan tason julkaisun rakenteellisten tai toiminnallisten
piirteiden avulla. Piirteitd, joiden ei voida katsoa tuottavan teknistd vaikutusta erikseen
tarkasteltuna tai yhdessa muiden piirteiden kanssa, ei oteta huomioon
keksinndllisyystarkastelussa. Nain on esimerkiksi siind tapauksessa, ettad piirre osallistuu
ainoastaan epateknisella alueella olevan ongelman ratkaisuun.

Eron aikaansaama tekninen vaikutus

Teknisen vaikutuksen selvittdmisessa voidaan kayttdda mita hyvansa keksinndn aikaan
saamaa Vvaikutusta, joka voidaan johtaa hakemuksen perusasiakirjoista. Muotoilussa
voidaan my6s nojautua vaikutuksiin, jotka kayvat ilmi hakijan hakemuksen kasittelyn aikana
toimittamista asiakirjoista, mikali alan ammattimiehen mielestd vaikutukset ovat
johdettavissa alkuperaisissa asiakirjoissa esitetysta teknisesta ongelmasta tai liittyvét siihen.

Objektiivinen tekninen ongelma

Paamaarana on lahimman tekniikan tason muuntaminen tai sovittaminen siten, ettd saadaan
aikaan ne tekniset vaikutukset, jotka patenttivaatimuksen mukainen keksintd saa aikaan
lahimpaan tekniikan tasoon verrattuna. Muuntamiseen tai sovittamiseen liittyvaa teknista
ongelmaa kutsutaan nimella objektiivinen tekninen ongelma.

Talla tavoin johdetun obijektiivisen teknisen ongelman ei valttamaétta tarvitse olla sama kuin
hakijan hakemuksessaan maarittelema tekninen ongelma. Hakijan maarittelema tekninen
ongelma voidaan joutua maarittelemaan uudelleen siitd syysta, etta objektiivinen tekninen
ongelma perustuu tutkimuksessa esiin tulleeseen tekniikan tasoon, mika voi erota hakijan
tiedossa hakemuksen tekopdivana olleesta tekniikan tasosta. Tutkimusraportissa esiin
tuotujen julkaisujen valossa keksintd voi nayttaa erilaiselta verrattuna siihen, mika kay ilmi
pelkastddn hakemuksesta itsestaan.

Objektiivinen tekninen ongelma ei saa sisaltaa viittauksia patenttivaatimuksessa esitettyyn
ratkaisuun (jalkikateispaattely, ex post facto). Tasta sdanndsta on poikkeuksena
patenttivaatimukseen sisaltyva epateknisella alueella oleva paamaara, joka voi sisaltya
objektiiviseen tekniseen ongelmaan, vaikka se tulisi esitetyksi vasta patenttihakemuksessa
(esimerkiksi liiketoimintamenetelma).

Termi "tekninen ongelma” tulee ymmartaa laajasti: ratkaisun ei tarvitse valttamatta olla
parannus ennestaan tunnettuun tekniikkaan. Tekninen ongelma voi my6s etsia vaihtoehtoa
tunnetulle laitteelle tai menetelmalle, silla voi olla samoja tai samanlaisia vaikutuksia tai se
on kustannustehokkaampi.

Jos lahintad tekniikan tasoa edustavasta julkaisusta ei 16ydy kaikkia patenttivaatimuksen
tarjoamia teknisia vaikutuksia, objektiivinen tekninen ongelma on:

- Miten muuntaa tai sovittaa lahintd tekniikan tasoa, jotta patenttivaatimuksen
mukainen tekninen vaikutus saavutetaan?

Jos lahintd tekniikan tasoa edustavasta julkaisusta kayvat ilmi kaikki patenttivaatimuksen
tekniset vaikutukset, mutta eri tavalla saavutettuina, objektiivinen tekninen ongelma on:

- Miten muuntaa tai sovittaa lahintd tekniikan tasoa, jotta patenttivaatimuksen
mukainen tekninen vaikutus saavutetaan vaihtoehtoisella tavalla?
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Keksinndn mukaisen ratkaisun ilmeisyys

Paamaarana on arvioida, ratkaisisiko alan ammattimies objektiivisen teknisen ongelman
patenttivaatimuksessa maaritellylla tavalla ennestaan tunnetun tekniikan perusteella
tarvitsematta missaan vaiheessa kekseliaisyytta.

Keksinndllisyystarkastelun kolmannessa vaiheessa tutkijainsintérin tulee arvioida, paatyisiko
alan ammattilainen obijektiivista teknistd ongelmaa ratkaistessaan muokkaamaan lahinta
tunnettua tekniikkaa ennestaan tunnetusta tekniikasta saatavan opetuksen mukaisesti siten,
ettd lopputulos on patenttivaatimuksessa maaritellyn suojapiirin sisalla.

Tarkeinta ei siis ole, olisiko alan ammattilainen voinut paatya patenttivaatimuksen mukaiseen
ratkaisuun, vaan se, olisiko alan ammattilainen todella paatynyt patenttivaatimuksen
mukaiseen ratkaisuun objektiivista teknistda ongelmaa ratkaistessaan siksi, ettd ennestaan
tunnetun tekniikan perusteella hanella on syy edeta patenttivaatimuksessa edetyn ratkaisun
suuntaan.

Tallin tarkasteltavana on tilanne ennen hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspaivaa.

E.3.5.3 Useiden estejulkaisujen yhdistdminen

Alan ammattimiehen voidaan olettaa pystyvan paatymaan uuteen ratkaisuun yhdistamalla
tunnettua tietoa useasta eri lahteesta.

Keksinnollisyytta arvioitaessa (erotettuna uutuuden arvioinnista, E.3.4) on sallittua yhdistaa
kaksi tai useampia julkaisuja tai osia julkaisuista, eri osia samasta julkaisusta tai muita
tekniikan tason viitteitd, mutta vain siind tapauksessa etta yhdistaminen olisi ollut ilmeista
alan ammattimiehelle tutkittavan hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspéivan ajankohtana.

Arvioitaessa ammattimiehen kykya yhdistaa kahta tai useampaa erillistad julkaisua otetaan
huomioon seuraavaa:

1) ovatko julkaisujen sisallot sellaisia, ettd niiden perusteella ammattimiehelle olisi ollut
todennékdista yhdistdd ne paastakseen keksinnén mukaisen ongelman ratkaisuun

2) ovatko yhdistettavat julkaisut samalta, viereisilta, tai kaukaisilta tekniikan aloilta
3) julkaisujen lukumé&ara, joita tarvitsee yhdistaa

Kahden tai useamman dokumentin tai saman dokumentin osan yhdistdminen on ilmeistd, jos
ammattimiehelle olisi luonnollista yhdistdd ndma osat toisiinsa. Tutkijainsindorin tulee kuiten-
kin voida osoittaa jokin syy, miksi alan ammattimies olisi kayttanyt tiettyja julkaisuja yhdessa
etsiessaan ongelmaansa ratkaisua, ja miten ilmeista yhdistaminen on. Yleisesti ottaen on
ilmeista yhdistaa kaksi julkaisua ainakin, jos jommassakummassa on selked viittaus toiseen.

Jos alan ammattimies tarvitsee tutkittavan vaatimuksen mukaiseen ratkaisuun paatymiseen
l[&hintd tekniikan tason edustavan julkaisun lisdksi toisen julkaisun, muodostavat julkaisut
yhdessa esteen keksinndéllisyydelle, ja molemmat julkaisut merkitdéan tutkimusraporttiin Y-
julkaisuiksi. On mahdollista liittda yhteen useampiakin Y-julkaisuja, mutta toisaalta, jos
ratkaisuun paatymiseen tarvitaan useampia julkaisuja, tdmé& alkaa olla jo merkki
keksinndllisyydesta.

Jos tutkittava vaatimus koostuu ratkaisuista useisiin erillisiin kesken&&n riippumattomiin
"osaongelmiin®, eikd ratkaisuilla ole yhteisvaikutusta, tulee jokaista “osaongelmaa”
tarkastella erikseen. Tall6in voi olla perusteltua esittda kunkin "osaongelman” ratkaisulle
omat esteensa, jolloin siis Y-julkaisuja tarvitaan useita.

Jos alan ammattimies tarvitsee ratkaisuun paatymiseen lahinta tekniikan tasoa edustavan
julkaisun liséksi pelkastaan alan ammattimiehen yleistietoja (common general knowledge),
muodostaa julkaisu yksindédn esteen keksinnéllisyydelle, ja julkaisu merkitdan
tutkimusraporttiin X-julkaisuksi. X-julkaisun lisdksi on mahdollista esittda yleistietoja kuvaavia
A-julkaisuja.
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E.3.5.4 Keksintdlajeja

Seuraavaksi esitetaan eri keksintdtyyppeja, jotka on luokiteltu sen perusteella, milla tavoin
keksinndllisyys niista ilmenee.

Havaintokeksintd

Keksint6on on péadytty tehdyn havainnon perusteella. Kun havainto on tehty, sen tekninen
sovellus voi olla keksinndllinen, vaikka se havainnon jalkeen saattaa vaikuttaa hyvinkin
ilmeiselta.

Yhdistelmakeksintd

Keksintd koostuu useista eri elementeistd, jotka yksind&n ovat tunnettuja. Jotta yhdistelmé
olisi keksinnollinen, naiden eri elementtien yhdistamisella saadaan kuitenkin aikaan yhteis-
vaikutus, joka poikkeaa yksittaisten elementtien teknisesta vaikutuksesta, tai yhdistamisella
aikaansaadaan yllattava vaikutus. Yhdistelman elementtien valilla tulee kuitenkin olla toimin-
nallinen suhde: elementtien tulee toimia yhdessa ja vaikuttaa toisiinsa. Vaatimuksessa
kuvattu keksinto ei saa olla pelkdstaan elementtien luettelo.

Jos yhdistelmalla aikaansaadaan tunnettua parempi lopputulos tai se siséltda uuden tekni-
sen tai yllattdavan vaikutuksen, tdma puoltaisi yhdistelméan keksinndllisyyttd. Myos tulee
kiinnittdd huomiota siihen, kuinka ilmeistd ammattimiehelle olisi yhdistéda tietyt elementit
keskendaan, ja olisiko yksittaisten elementtien yhteisvaikutus ollut ammattimiehen ennakoita-
vissa.

Kayttokeksintd

Keksintd, jonka sisaltama tekniikka on sinansa tunnettu, mutta kohdistuu taysin uuteen
kayttétapaan.

Uusi kayttdtapa on keksinnéllinen, jos kyseessa on aikaisemmin tuntematon toiminta, eik&
uudesta kayttbtavasta ole viitteitd olemassa olevassa tekniikan tasossa. Myosk&an tunnetun
tekniikan kayttd uudella alalla ei saa olla iimeinen alan ammattimiehelle.

Esimerkki: Uusi hiustenhoitokoostumus sisaltdd tunnettua kopolymeeria lujittavana aines-
osana kyseisessa kayttokohteessa, kuten hiusten muotoiluvaahtona. Tekniikan taso taas
tuntee vastaavan kopolymeerin, mutta aikaisemmin kopolymeerin kayttdd on sovellettu
pelkastddn rakennuslevyissd paéllysteend, ja liima-aineina levyrakenteiden valissd. Nain
ollen katsotaan, ettd kyseinen kayttokohde on taysin uusi, eikd alan ammattimiehen voida
katsoa osaavan yhdistéa néin erilaisia tekniikan aloja.

Valintakeksintod

Keksinndn perustana on ennalta rajattu maara vaihtoehtoja, joista valinta suoritetaan.
Valintakeksinnot ovat tyypillisia kemian alalle: esimerkiksi keksija valitsee koostumukseen
jonkun tietyn aineen laajemmasta aineryhmastéd, johon ryhmaan kuuluvat aineet ja niiden
ominaisuudet ovat yleisesti tunnettuja. Vastaavasti valinta tapahtuu esimerkiksi prosessiin
sisdltyvan tietyn lampdtila-alueen tai paineen maarittamisessa, tai prosessissa kaytettavan
liuottimen valitsemisessa.

Valinnalla tulee kuitenkin aikaansaada uusi ja yllattava vaikutus, jotta sita pidetdéan
keksinndllisena.

Valintaa ei pideta keksinndllisend, jos voidaan katsoa alan ammattimiehen I6ytavan
edullisimman ratkaisun kohtuullisen rutiininomaisen kokeilun kautta. Myoskaan kyseessa ei
saa olla pelkka valinta samanarvoisista vaihtoehdoista.

Valintakeksintba patenttivaatimuksissa kuvaavien parametrien tulee olla suppealta alueelta,
joka on riittavan kaukana tunnetussa tekniikassa nimetyistd tai esimerkein perustelluista
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parametreista. Valintakeksinnén kohteena oleva alue ei saa olla mielivaltaisesti valittu osa
tunnetusta, siis ei pelkastdan tunnetun laajasti kuvatun keksinnon yksi edullinen suoritus-
muoto. Sen tulee olla suunnattu valinta ja itsessaan uusi keksinto.

E.3.5.5 Keksinndllisyytta puoltavia seikkoja

Usein hakija voi hakemuksessa vedota keksintdonsa keksinndllisyyttd puoltaviin seikkoihin.
Naitéa on esimerkiksi pitkaaikaisen tarpeen tyydyttaminen ja olemassa olevien ennakkoluu-
lojen poistaminen. Hakija voi osoittaa, ettd alalla, johon keksintd liittyy, ovat useat ammat-
timiehet turhaan yrittdneet ratkaista alaan liittyva& teknista ongelmaa, jonka nyt hakija on
pystynyt ratkaisemaan. Jos tarve on esiintynyt kauan, mutta ongelmaa ei ole aikaisemmin
voitu ratkaista tyydyttavasti, ei keksinnon voida katsoa olevan helposti aikaansaatavissa.

Hakija voi myds osoittaa, ettd hanen keksintdonsa on aikaansaatu taysin vastoin sitd kaytan-
t6&, mika on pidetty mahdollisena keksinndn toteuttamiseksi. Tekniikan alalla olemassa
olevien ennakkoluulojen vuoksi alan ammattimies ei ole edes kokeillut keksinndn mukaista
ratkaisua yhtena vaihtoehtona. Hakijan on osoitettava, ettd ennakkoluulo oli olemassa.
Tilanteissa, jossa keksintd vaikuttaa ilmeiseltd, voidaan myds kysya, miksi ratkaisu ei ole
tullut esille aikaisemmin.

Aikaisemmin vallitsevan kasityksen kumoaminen tai kuvitellun vaikeuden voittaminen sisal-
taa yleensa keksinndllisyyttd. Tama puuttuu kuitenkin silloin, jos aikaisemmin vallitseva
kasitys perustuu vaaraan oppiin, joka voidaan todeta alan normaalin tuntemisen avulla.

Jos keksinto aikaansaa teknistéa edistysta verrattuna tekniikan tasoon, se puoltaa keksinnol-
lisyytta, ja se tulisi mainita hakemuksessa. Edistysaskel tai parannus puhtaasti teknisesséa
mielessé ei kuitenkaan ole edellytys patentoitavuudelle. Keksinndélla saattaa olla muita etuja,
esimerkiksi ymparistonsuojelun kannalta. Parhaimmillaan tallainen keksinto, verrattuna tun-
nettuun tekniikkaan, luo ammattipiireihin uusia kysymyksenasetteluja, jotka vievat tekniikan
kehitysta eteenpain.

Vaikka PatA 14 § ja PatM 12 8§ maarittelevat vaatimuksen periaatteellisen rakenteen, on
myds huomattava, ettd esitettya keksint6a tulee tarkastella kokonaisuutena. Esimerkiksi
yhdistelmakeksinndn yhteydessé ei tulisi tarkastella erillisia yhdistelmé&an kuuluvia element-
teja erikseen, jotka itsessdan ovat tunnettuja tai ilmeisia, ja siksi koko keksinnélta puuttuisi
keksinnollisyys.

Tarkasteltaessa esim. laitteeseen kehitettyd uutta osaa, vaikka se tuntuisi vahapatotiselta
tunnettuun tekniikkaan verrattuna, se voi olla keksinndéllinen kun ottaa huomioon sen koko
vaikutuksen laitteen toimivuutta ajatellen. Jos pieni muutos tunnetussa laitteessa aikaansaa
suuren vaikutuksen, tdma on osoitus keksinndllisyydesta.
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TAMA SIVU ON JATETTY TARKOITUKSELLA TYHJAKSI
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F. Patenttihakemuksia koskevat paatokset
teknisissa toimistoissa

F.1 Johdanto

Tassa osassa tarkastellaan teknisten toimistojen ja patentinhakijan vélistéa yhteydenpitoa,
kun kasitelladn suomalaista tai Suomessa jatkettua kansainvalistd patenttihakemusta.
Yhteydenpito tapahtuu pédasiassa Kirjallisesti, mutta joitakin asioita on mahdollista hoitaa
myds puhelimitse. Hakijan tai hanen edustajansa pyynnostd voidaan jarjestaa myos
neuvottelutilaisuus, jos tutkijainsin6ori katsoo sellaisen tarpeelliseksi.

Jos hakemus on sédénntsten mukaisesti laadittu ja keksint6 tayttaa tutkimuksen perusteella
patentoinnin edellytykset, on patentin myontdmiseen mahdollista edetd kahden viraston
puolelta tapahtuvan Kkirjallisen yhteydenoton kautta. Nama ovat hyvaksyva valipaatds (joka
siséltda myos ensimmaisen teknisen valipaattksen) ja ilmoitus siita, ettd hakemus voidaan
hyvaksya. Useimmiten asianlaita ei kuitenkaan ole néin, vaan hakemuskasittely edellyttaa
erilaisten valipaatdsten, ilmoitusten, Kirjeiden, paatdsten jne. laatimista ja lahettamista
hakijalle.

Yleisena pyrkimyksena on saada patenttihakemus kasitellyksi loppuun mahdollisimman
lyhyessa ajassa. Taméan vuoksi kirjeenvaihto tulee hoitaa siten, ettd valipaatoksia tarvitaan
mahdollisimman vahan.

Valipaatds on tutkijainsindorin tai muun patenttihakemusta késittelevan henkilon laatima
asiakirja, jossa patentinhakijalle ilmoitetaan hakemusta koskevista seikoista ja hakijaa
kehotetaan maaraajassa ryhtymaan asianmukaisiin toimenpiteisiin. Valipaattksesta patentti-
viranomaisen tyovalineena saadetaan PatL 15 §:ssd. Tama saannds koskee nimenomaan
patenttiviranomaisen yhteydenpitoa patentinhakijaan. Valipaatokseksi patenttilaissa, PatL 17
§, nimitetddn toisaalta myds sellaista asiakirjaa, jolla patenttiviranomainen tarvittaessa
kehottaa muuta kuin patentinhakijaa nostamaan kanteen paremmasta oikeudesta keksin-
toon.

Valipaatoksistd puhuttaessa on niiden asiasisallon mukaan tapana kayttda seuraavia
nimityksia:

¢ muodollinen valipaatds

¢ tekninen valipaatos

e hyvéaksyva valipaatos

Kaikessa kirjeenvaihdossa tulee pitaa mielessa, ettd asioiden selkea esittdminen edesauttaa
viestin perillemenoa. Tadma puolestaan parantaa patentinhakijan mahdollisuuksia toimia
kussakin tilanteessa oikealla tavalla, mika vaikuttaa ratkaisevasti hakemuskasittelyn
sujuvuuteen. Mainittakoon my@s, etta hallintolain (434/2003) 9 8:n mukaan viranomaisen on
kaytettava asiallista, selkeaa ja ymmarrettavaa kielta.

Patentin myéntamismenettely perustuu patenttialan sédadoksiin, joita ovat patenttilaki (PatL),
-asetus (PatA) ja -maaraykset (PatM). Kun kirjeenvaihdossa otetaan kantaa keksinnon
patentoitavuuteen, huomautetaan hakemuksen puutteista tai kehotetaan hakijaa toimimaan
tietylla tavalla, tulee samalla ilmoittaa asianomainen saadosperuste. Hakijalle siis ilmoite-
taan, mihin sdadodskohtaan kannanotto, kehotus tai ratkaisu perustuu. Kun asiakirjassa
ensimmaista kertaa viitataan johonkin em. saadoksistd, on sen nimi selvintd kirjoittaa
kokonaisena, esim. patenttimdaraykset 10 8. Jos samaan sdadokseen joudutaan viittaa-
maan toistamiseen, voidaan kayttaa lyhenteitd PatL, PatA ja PatM. Lyhenteita voidaan
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kayttaa myos kauttaaltaan koko asiakirjassa, jos kaytetyt lyhenteet selostetaan asiakirjan
lopussa. Hallintolain 45 § edellyttdda, ettd péatds on perusteltava. Perusteluissa on
iimoitettava, mitkd seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sek& mainittava
sovelletut sdannokset.

Patentti- ja innovaatiolinjan kirjeenvaihdossa patentinhakijalle kaytetdaan joko suomen,
ruotsin tai englannin kieltd. Jos patenttihakemuksen perusasiakirja (PatA 21 §) on suomen
kielella, kaytetddn kirjeenvaihdossa suomen kieltd. Jos perusasiakirja on ruotsin kielella,
kaytetaan ruotsin kielta. Englannin kieltd kaytetaan kirjeenvaihdossa siina tapauksessa, etta
hakemus on tehty 1.11.2011 tai sen jalkeen englannin kielella ja hakija on Kkirjallisesti
pyytanyt hakemuksen paattskieleksi englantia hakemusta tehdessdan tai maardajassa
asiaa koskevan valipaatoksen johdosta.

Tutkijainsinb6rin paatoksiin ja muuhun kirjeenvaihtoon merkitaan allekirjoitus koneellisesti
(PatA 42a 8).

F.2 Valipaatdkset muodollisten puutteiden johdosta
eli muodolliset valipadatdokset

Patenttihakemuksen tulee tayttaa tietyt perusvaatimukset, ennen kuin se siirretaan tekniseen
toimistoon patentoitavuuden tutkimista varten. Patentti- ja innovaatiolinjan lakiasiat ja
rekisteritoiminnot -yksikkté suorittaa hakemukselle tdmén vuoksi alustavan muodollisen
tarkastuksen ja pyytaa hakijaa valipaatoksella tarvittaessa korjaamaan havaitut puutteet.
Hakemuksen alustavaa muodollista tarkastusta ja sen yhteydessa annettavia valipaatoksia
kasitellaan yksityiskohtaisesti osassa B.

Vaikka hakemus olisi lapaissyt alustavan muodollisen tarkastuksen, ei tutkijainsindérin aina
kuitenkaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista ryhtya uutuustutkimukseen. Syyné voi
olla esim. se, etta:

o hakemuksen kohde ei luonteeltaan ole patentoitavissa (PatL 1, 1 ajalb §), ks. C.1.1,
tai

o keksintba ei ole maaritelty hakemuksessa riittavan selvasti ja tdsmallisesti (PatL 8 § 2
mom.), ks. C.1.3 ja F.4.

Tallaisessa tilanteessa tutkijainsinddri antaa muodollisen vélipaatdksen, jossa han selostaa
havaitsemansa puutteet ja kehottaa hakijaa ryhtymaéan tarvittaviin toimenpiteisiin. Valipaa-
toksessa on syyta selvasti ilmaista myos se, ettéd uutuustutkimusta ei ole suoritettu.

Jos hakemus on hyvin puutteellisesti laadittu, hakijalle tulee valipaatoksessa kertoa, etta
hakemuksen laatimisessa ja hakemusasian hoidossa on mahdollista kayttaa asiantuntijan
apua.

Muodollisella vélipaatoksella tutkijainsinddri voi huomauttaa hakijalle my6s puutteista, jotka
koskevat pelkdstaan hakemuksen tiivistelmaa ja sen yhteydesséa julkaistavaa Kkuviota.
Tallainen valipaatos voi olla tarpeen heti, kun ulkomainen tai yleensa etuoikeudella jatetty
hakemus tulee tutkijainsindorille, jotta tiivistelmajulkaisu ehditddn valmistaa hakemuksen
julkiseksitulopaivéksi tai mahdollisimman pian sen jalkeen. Sen sijaan ettd annettaisiin
muodollinen valipdatds, voidaan tiivistelmaa koskevista puutteista usein ilmoittaa hakijalle
puhelimitse ja sopia niiden korjaamisesta. Tiivistelmé&n tarkastamista selostetaan kohdassa
C.6.

Jos hakemukseen toimitetaan sen tekemisen jalkeen lisda patenttivaatimuksia ja vaati-
musten maara taman seurauksena ylittda niiden vaatimusten maaréan, joista hakemusmaksu
on suoritettu, tutkijainsindori pyytdd muodollisella valipdatoksella lisimaksua.
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Tassa yhteydessa voidaan mainita myds valipaatokset, joissa hakijaa pyydetddn toimitta-
maan muilta patenttiviranomaisilta saamiaan tietoja keksinndn uutuudesta ja patentoita-
vuudesta. Naita ulkomaisia tutkimustuloksia voidaan pyytaa:

¢ tutkijainsin6orin antamalla muodollisella valipaatoksella tai
e teknisessa valipaatoksessa.

Patenttilain 74 8:n 3 momentin mukaan tutkijainsindori ei kuitenkaan voi vaatia hakijalta
selontekoa patentoitavuudesta jatketusta kansainvalisestd hakemuksesta, joka on ollut
kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena ja jota koskeva selonteko
patentoitavuudesta on annettu patenttiviranomaiselle. Laissa kaytetty ilmaus “annettu
patenttiviranomaiselle” on nykypaivana tulkittava ’patenttiviranomaisen saatavilla”.
Kansainvalisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen tutkimustulokset ovat
saatavilla WIPOn PATENTSCOPE-tietokannasta: www.wipo.int/patentscope/en/.

Patenttilain perusteluista (PatL 74 8) ilmenee, ettéd hakijan velvollisuus toimittaa ulkomailla
suoritetun tutkimuksen tuloksia ei koske yksinomaan sellaisia tapauksia, joissa ulkomainen
hakemus on tehty aikaisemmin kuin Suomen patenttiviranomaisen tutkittavana oleva hake-
mus. Nain ollen tutkijainsin66rin on lupa pyytaa kotimaista alkuperaéakin olevan hakemuksen
osalta ulkomaisia tutkimustuloksia. N&itd on luonnollisesti saatavissa vasta Suomessa
suoritetun uutuustutkimuksen jalkeen hakemuskasittelyn mydhemmassa vaiheessa. Jos
tiedetaan, ettd hakemusta vastaavasta eurooppapatenttihakemuksesta on olemassa paten-
toitavuustutkimuslausunto, se on mahdollista pyytda hakijalta. Samoin saattaa olla mie-
lenkiintoista saada kayttdon eurooppapatenttia vastaan tehdyn vaitteen asiakirjoja. Uusim-
pien eurooppapatenttihakemusten hakemuskansiot ovat ndhtavissa ja tulostettavissa Euroo-
pan patenttiviraston internet-palvelusta: European Patent Register (https://register.epo.orq).

Muodollisella valipaatoksella voidaan hakijaa pyytaa korjaamaan hakemuksen muodollisia
puutteita myos sen jalkeen, kun keksinndn patentoitavuus on tutkittu ja patenttivaatimusten
on asiasisaltonsa puolesta todettu olevan hyvaksyttavissa. Tallaista muodollista valipaatosta
edeltdd yksi tai useampi tekninen valipaatds, jossa otetaan kantaa patenttivaatimusten
maarittelemén keksinndn patentoitavuuteen. Muodollisella valipaatdksella hakijaa voidaan
pyytaa esim.:

o taydentdmaan tekniikan tason kuvausta hakemuksen selityksessa,

e saattamaan keksinnbn tunnusmerkillisten piirteiden kuvaus selityksessa uusia
patenttivaatimuksia vastaavaksi (PatM 4 8),

¢ toimittamaan patenttivaatimusten ja tiivistelman kaanndkset (PatL 8 § 5 mom.) ja
¢ korjaamaan hakemuksen ulkoasussa olevat puutteet.

Muodollisen vélipaatoksen sijasta voidaan edellisessa kappaleessa mainituista puutteista
toisinaan ilmoittaa patentinhakijalle tai hdnen edustajalleen puhelimitse ja pyytaa hanta
toimittamaan korjatut tai puuttuvat asiakirjat.

F.3 Ensimmainen tekninen valipaatos

F.3.1 Yleista

Kun tutkijainsindori on selvittanyt, tayttaako keksintd patentoinnin edellytykset (PatL), han
iimoittaa kantansa hakijalle kirjallisesti. Patentoitavuustutkimuksen jalkeen tutkijainsinoori
antaa tassa tarkoituksessa joko ensimmaisen teknisen valipaatoksen tai hyvaksyvan
vdlipdatoksen (PatA 29 a 8), joka sisaltdd myos ensimmaisen teknisen valipdatoksen.
Edellisessd kannanotto patenttivaatimusten méaaritteleman keksinndn patentoitavuuteen voi
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olla mydnteinen tai kielteinen mutta jalkimmaisessad se on aina mydnteinen. Hyvaksyvaa
valipaatosta kasitelladn erikseen kohdassa F.7.

Ensimmaisen teknisen valipaatoksen keskeisin viesti hakijalle on tieto keksinnén patentoi-
tavuudesta. Valipaatoksessa tutkijainsin6ori ottaa patentoitavuuden ohella kantaa myos
muihin hakemusta koskeviin seikkoihin. Siina tuodaan esille kaikki asiat, jotka saanndsten
mukaan ovat esteend hakemuksen hyvaksymiselle.

Ensimmainen tekninen valipaatos voi pitaa sisallaan mm. seuraavanlaisia asioita:
e perusteltu kannanotto keksinndn patentoitavuudesta,

¢ maininta aikaisemmista hakemuksista, joilla saattaa olla merkitystda keksinndn uutuutta
arvioitaessa (ns. yhteensattuma),

¢ huomautukset vaatimusten epayhtenaisyydesta,

e huomautukset sellaisista vaatimuksista, jotka koskevat PatL 1, 1 a ja 1 b 8:n mukaisia ei-
patentoitavia keksintdja,

¢ huomautukset vaatimusten epatasmallisyydesta,

¢ huomautukset hakemuksen muista muodollisista puutteista,
¢ ehdotukset ja neuvot hakijalle,

¢ tiedot liiteasiakirjoista.

Vaikka vdlipaatoksessa tulee periaatteessa kasitellda kaikki hakemuksen puutteellisuudet,
niin patentoitavuuteen kuin muotoseikkoihin liittyvat, on valipaatds laadittava siten, etta koko-
naisuuden kannalta olennaiset asiat saavat ansaitsemansa painoarvon. Muodollisia puutteita
ei kannata ryhtyd kovin yksityiskohtaisesti erittelemaan, jos keksintd itse osoittautuu
ennestaan tunnetuksi.

Asioiden johdonmukaisella esittAmisjarjestyksella ja tarkoituksenmukaisella
kasittelytarkkuudella  pyritaan  hakijalle  antamaan  selkeda  kasitys  keksinnodn
patentoitavuudesta ja hakemuksen mahdollisesti kaipaamista parannuksista. Valipaatoksen
muotoilussa on syyta ottaa huomioon myds se, onko vastaanottaja yksityinen keksija vai
patenttialan ammattilainen.

Korostettakoon sita seikkaa, ettd ensimmaisesta teknisesta valipaatoksesta tulee kayda
selville, onko keksintd patentoitavissa vai ei. Jos tutkijainsin6ori katsoo, ettd keksintd ei ole
patentoitavissa, hanen tulee myds kertoa, mista syystd se ei ole patentoitavissa. Tall6in
valipaatoksessa selostetaan, mita patentoinnin edellytyksena olevia ehtoja keksintd ei tayta.
Keksinto ei ole patentoitavissa, ellei se ole uusi. Uusikaan keksintd ei ole patentoitavissa,
ellei se eroa olennaisesti ennestddn tunnetusta tekniikasta. Patentoitavuustutkimuksessa
nama patentoitavuuden ehdot arvioidaan erikseen ja valipaatoksesséakin keksinndén uutuu-
teen ja keksinnéllisyyteen (olennainen ero) on otettava kantaa siten, ettd hakijalle tulee
selvéaksi, kumpi niista mahdollisesti puuttuu.

Seuraavassa kuvataan yleisimmin esille tulevien asioiden Kka&sittely ensimmaisessa
teknisessa valipaatoksessa.

F.3.2 Ensimmaisen teknisen valipaatoksen sisalto

Lomakesovellus tuottaa ensimmaisen teknisen valipdatoksen ylalaitaan asiakirjan lahettgjan
nimen Patentti- ja rekisterihallitus, asiakirjan nimen Valipaatds (valipaatoksen
jarjestysnumeroa ei siis mainita) ja valipaatéksen antamispaivamaaran.

Liséksi lomakesovellus tuottaa valipdatoksen yldosaan vastaanottajan (hakija tai asiamies)
nimen ja osoitetiedot.
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Seuraavaksi lomakesovellus esittaa valipaatoksessa seuraavat tiedot: patenttihakemuksen
numero, luokka, hakija, asiamies, asiamiehen viite ja maarapaiva.

Itse valipaatosteksti alkaa otsikolla Lausunto patentoitavuudesta.

Valipaatoksen alkuun tulostuvat sitaatit saannoksista (PatL 1 8§ 1 mom. ja 2 § 1 mom.), jotka
maarittelevat patentoitavuuden perusehdot.

Seuraavaksi valipaatoksessa esitetdaan taulukkomainen yhteenveto patentoitavuuden perus-
ehtojen tayttymisestd. Siina luetellaan ensimmaiseksi patenttivaatimukset, joiden kohteet
ovat uusia, ja toisaalta ne, joiden kohteet eivat ole wuusia. Toiseksi luetellaan
patenttivaatimukset, joiden kohteet eroavat olennaisesti ennestaan tunnetusta tekniikasta, ja
patenttivaatimukset, joiden kohteet eivét eroa olennaisesti ennestaan tunnetusta tekniikasta.
Kolmanneksi luetellaan patenttivaatimukset, joiden kohteita voidaan kayttda teollisesti, ja
patenttivaatimukset, joiden kohteita ei voida kayttda teollisesti. Jos patentoitavuuden
perusehtojen tayttymista koskevaa taulukkoa ei voida tayttda joidenkin vaatimuksen osalta
esimerkiksi sen takia, ettd ne ovat epaselvia, kompleksisia, kohdistuvat hoitomenetelmaan,
ovat epayhtenaisia, tai muista vastaavista syistd, on valipaatoksessa perusteltava, miksi
vaatimuksia ei ole voitu tutkia ja taulukkoa tayttaa niilta osin.

Jos hakija on muuttanut hakemusasiakirjoja, esimerkiksi patenttivaatimuksia, hakemuksen
tekemispaivan jalkeen, ilmoitetaan valipaatdksessda, mihin asiakirjoihin valipdatoksessa
otetaan kantaa. Hakemuksen eri osien saapumisajankohdat ilmoitetaan talldin otsikon
Lausunnon perustana olevat hakemusasiakirjat alla.

Seuraavaksi valipaatoksessa tulee tutkijainsinddérin  valinnan mukaan joko otsikko
Uutuustutkimuksen kohde tai Julkaisuluettelo.

Uutuustutkimuksen kohde maéaaritelldadn viittaamalla patenttivaatimuksiin mieluiten keksinnén
oleelliset piirteet kiteyttden. Kun uutuustutkimuksen kohteena ovat olleet Kaikki
patenttivaatimukset, on informatiivista kertoa, ettd uutuustutkimuksen kohteena ovat olleet
nimenomaan kaikki patenttivaatimukset 1-n. Jos jollekin patenttivaatimukselle ei ole
suoritettu uutuustutkimusta tai tutkimusta on muuten jouduttu rajoittamaan, asia tulee
selostaa ja perustella. Jos asiaa on perusteltu myéhemmin otsikon Huomautettavaa alla,
tassa voi viitata siihen perusteluun.

Valipaatoksessa esitetddn uutuustutkimuksessa esille tulleiden julkaisujen tunnistetiedot
WIPOn standardin ST.14 mukaisesti. Kun valipaattksen liitteena on tutkimusraportti, jossa
tunnistetiedot on esitetty taydellisesti, riittaa valipaatdksen julkaisuluettelossa lyhyt esitystapa
(esim. patenttijulkaisusta maakoodi, julkaisunumero ja julkaisutyyppi), jonka perusteella
julkaisu on tunnistettavissa. Jokaiselle julkaisulle annetaan koodilyhenne, esim. D1, D2, jne.,
jolla julkaisusta jatkossa puhutaan.

Seuraavaksi valipaatoksessa ryhdytddn tarkastelemaan yksityiskohtaisesti kolmen
patentoitavuuden perusehdon tayttymista vaatimus vaatimukselta. Otsikoiden Uutuus,
Olennainen ero (keksinndllisyys) ja Teollinen kayttokelpoisuus alla otetaan kantaa kaikkiin
itsenaisiin ja epaitsendisiin patenttivaatimuksiin ndiden ehtojen osalta, ellei ole erityista syyta
muuhun menettelyyn (syy on selostettava vélipdatoksessa). Perusehtojen tayttymiseen
otetaan kantaa kaikkien patenttivaatimuksen siséltamien vaihtoehtojen osalta, ellei
vaihtoehtojen suuri mééra tee sitd mahdottomaksi, ks. F.4. Jos uutuus, keksinnollisyys tai
teollinen kayttokelpoisuus puuttuu yhdeltakin patenttivaatimuksen vaihtoehdolta, se puuttuu
patenttivaatimuksen maarittelemalta kokonaisuudelta. Perusehtojen tayttymistd koskeva
taulukko ottaa siis kantaa patenttivaatimuksen maarittelemaan kokonaisuuteen.

Valipdatoksessa suositellaan vertaamaan patenttivaatimusten asiasisaltoa ja tutkimuksessa
esille tulleiden julkaisujen asiasisaltdd teknisin termein sen liséksi, etta viitataan julkaisujen
merkityksellisiin kohtiin.

Vaihtoehtona uutuuden ja keksinndllisyyden kasittelylle eri otsikoiden alla voidaan niita
kasitella yhdistetyn otsikon alla, jos se on tarkoituksenmukaista. Talldinkin uutuuteen ja
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keksinndllisyyteen tulee ottaa kantaa erikseen ja jokaisen patenttivaatimuksen osalta, jolle
uutuustutkimus on suoritettu.

Uutuutta tarkasteltaessa selostetaan, miltd osin kunkin patenttivaatimuksen kohde kay ilmi
niista tutkimuksessa esille tulleista julkaisuista, joiden katsotaan kuuluvan ennestaan
tunnettuun tekniikkaan (PatL 2 §).

Puhuttaessa patenttivaatimuksesta kaytetddn ensisijaisesti kyseisen patenttivaatimuksen
terminologiaa: Patenttivaatimuksen ... mukainen ..., patenttivaatimuksessa ... maaritelty
menetelmé/laite. Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa ilmaisua: Patenttivaatimuksen ... kohde.
Toissijaisesti voidaan puhua patenttivaatimuksen ... mukaisesta keksinndsta tai
patenttivaatimuksessa ... maaritellystd keksinndsta. Tapauskohtaisesti voidaan kayttaa
myds jotakin muuta asiayhteyteen sopivaa ilmaisua, esim. patenttivaatimuksen ... mukainen
ratkaisu, sovellutusmuoto tms.

Jos itsendisen patenttivaatimuksen kohde on uusi, siihen Vviittaavan epéaitsendisen
patenttivaatimuksen kohde on myds uusi. Jos itsendisen patenttivaatimuksen kohde eroaa
olennaisesti ennestdaan tunnetusta tekniikasta, siihen Vviittaavan epditsendisen
patenttivaatimuksen kohde eroaa myos olennaisesti ennestaan tunnetusta tekniikasta.

Epéitsendiselta patenttivaatimukselta voi puuttua uutuus jonkin julkaisun perusteella vain,
mikali uutuus puuttuu saman julkaisun perusteella myods itsendiseltd patenttivaatimukselta,
johon epéaitsendinen patenttivaatimus viittaa joko suoraan tai toisen epaditsenaisen
patenttivaatimuksen valitykselld. Viimeksi mainitussa tapauksessa uutuuden tulee puuttua
kaikilta viitatuilta patenttivaatimuksilta.

Uutuutta arvioitaessa on otettava huomioon myods sellaiset aikaisemmat patentti- ja
hyodyllisyysmallihakemukset, jotka eivat ole tulleet julkiseksi ennen tutkittavan hakemuksen
tekemispaivad/etuoikeuspaivaa mutta jotka tulevat julkiseksi ja joilla tulee olemaan
oikeusvaikutus Suomessa (PatL 2 §, PatM 44 8), ks. E.3.3.

Jos aikaisempi hakemus on kansallinen hakemus, joka ei valipaattksen kirjoitushetkella ole
julkinen, julkaisun tunnistetietoja ja siséltda ei ilmoiteta valipaatoksessa eika julkaisun
merkitystd voida tarkastella valipaatoksessa. Hakemuksesta ei myoskdan tehda mitaén
merkintda tutkimusraporttiin. Valipaatoksessa tulee ilmoittaa ainoastaan, ettd on olemassa
aikaisempi hakemus, joka ei ole vield julkinen mutta jonka sisaltd on otettava huomioon
hakemuksen kohteena olevan keksinndn uutuutta arvioitaessa, mikali kyseinen aikaisempi
hakemus tulee julkiseksi.

Jos aikaisempi hakemus on valipaatosta kirjoitettaessa julkinen PCT-hakemus tai ennen
13.12.2007 tehty EP-hakemus, keksinndn patentoitavuuteen ei voida ottaa lopullisesti
kantaa, ennen kuin selvidd, koskeeko julkaisu Suomea. Mikali se ei ole selvilla valipaatdsta
kirjoitettaessa, taméan julkaisun osalta ei oteta kantaa keksinndn uutuuteen. Julkaisu vain
mainitaan valipdatoksessa ja ilmoitetaan, ettd siihen otetaan kantaa mythemmassa
valipaatoksessa, mikali julkaisu on silloin relevantti. Tutkimusraportissa julkaisu merkitaan
kategoriaan E.

Kun tutkimuksessa tulee esille tekemispdaivaltddn (etuoikeuspaivaltaan) tutkittavaa
hakemusta aikaisempi mutta tutkittavan hakemuksen tekemispaivana (etuoikeuspaivana) tai
sen jalkeen julkiseksi tullut

e suomalainen patentti- tai hyoddyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n
tai HmL 18 §:n nojalla,

e PCT-hakemus, jota on jatkettu Suomessa PatL 31 §:n tai HmL 45 d §8:n mukaan tai joka
on otettu kasiteltdvaksi PatL 38 §:n mukaan ja joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai
HmL 18 8:n nojalla,

e PCT-hakemus, joka on tehty ennen 13.12.2007 ja jossa Suomi on nimettyna maana EP-
hakemuksen kautta ja jota on jatkettu Euroopan patenttivirastossa siten, ettda Suomen
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nimeadminen on vahvistettu, ja joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 153
artiklan mukaisesti,

e PCT-hakemus, joka on tehty 13.12.2007 tai sen jalkeen ja jossa Suomi on nimettyna
maana EP-hakemuksen kautta ja jota on jatkettu Euroopan patenttivirastossa ja joka on
julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 153 artiklan mukaisesti,

o EP-hakemus, joka on tehty ennen 13.12.2007 ja joka on julkaistu Euroopan
patenttisopimuksen mukaisesti ja jossa Suomi on nimettynd maana ja jossa Suomen
nimeaminen on vahvistettu, tai

e EP-hakemus, joka on tehty 13.12.2007 tai sen jdlkeen ja joka on julkaistu Euroopan
patenttisopimuksen mukaisesti,

hakemuksen sisaltd otetaan valittomasti esille valipaatoksessa keksinndén uutuutta

arvioitaessa. Tutkimusraportissa julkaisu merkitdan E-kategoriaan.

Vaikka PCT-hakemus tai ennen 13.12.2007 jatetty EP-hakemus ei koskisikaan Suomea ja
siind esitetddn hakemuksessa esitetty keksintd tai sille hyvin laheinen keksintd, voi tieto jul-
kaisun olemassaolosta olla patentinhakijalle erittain tarke&, kun han harkitsee patentinhakua
ulkomailla. Tallaisen julkaisun voi mainita lausunnossa. Talléin se esitetaan tutkimusrapor-
tissa L- tai T-kategorian julkaisuna.

Olennaisen eron arvioinnin perustana ovat uutuustutkimuksessa esille tulleet tekniikan tason
julkaisut (ks. kuitenkin PatL 2 § 2 mom. 4 virke) ja alan ammattimiehen muu tietamys ja
ammattitaito.

Jos tutkijainsinddri on sitd mielta, etta keksintd ei eroa olennaisesti ennestaan tunnetusta
tekniikasta eli sitd ei voida pitda keksinnéllisenda, hanen tulee perustella kantansa
mahdollisimman hyvin, esim. ongelma ja ratkaisu —periaatteella. Keksinndllisyyden arviointia
on tarkasteltu lahemmin kohdassa E.3.5.

Julkaisuista tuodaan esille keksinndéllisyyden kannalta merkittdvia maaritteita. Talléin on
esitettava, mista julkaisun kohdasta kyseiset maaritteet ovat léydettavissa.

Olennaista eroa arvioitaessa my0s epaitsendisia patenttivaatimuksia tulee kasitella
asianmukaisella tarkkuudella. Jos epéaitsendisen patenttivaatimuksen kohdetta pidetdan alan
ammattimiehelle ilmeisend, tulee mainita se julkaisu tai ne julkaisut, jonka tai joiden
perusteella tama arvio esitetaan.

Valipdatoksessa julkaisuja voidaan mainita myods sen vuoksi, ettd ne esittavat yleista
tekniikan tasoa eli keksinndn aihepiiriin liittyvia ennestaan tunnettuja ratkaisuja, joilla ei
kuitenkaan ole merkitystd patentoitavuuden kannalta (A-kategoriaa tutkimusraportissa).
Sama julkaisu voi olla jonkin patenttivaatimuksen kannalta patentoitavuuden este mutta
edustaa toisen patenttivaatimuksen kannalta yleista tekniikan tasoa.

Uutuuden ja keksinndllisyyden lisaksi patentoitavalta keksinnoltd edellytetdén, etta sita
voidaan kayttaa teollisesti (PatL 1 8). Jotta keksintda voidaan kayttaa teollisesti, sen tulee
toimia tarkoitetulla tavalla. Viimeksi mainittu on patenttikielella ollut tapana ilmaista
sanomalla, ettd keksinnoltéd edellytetdan “teknistéd tehoa”. Jos keksinndn toimintatapa ei
vaikuta uskottavalta, pyydetddn hakijaa antamaan asiasta lisselvityksid. Hakijaa voidaan
pyytda toimittamaan keksinndstd malli tai nayte taikka tutkimustuloksia sen toimivuuden
toteen nayttdmiseksi (PatA 28 8). Keksinndn patentoitavuus voidaan evété valipdatoksessa
(muodollisia puutteellisuuksia koskevassa tai teknisessa) sen perusteella, etta keksinto ei
naytd toimivan hakijan tarkoittamalla tavalla, ja hakijalle voidaan ilmoittaa, ett&
uutuustutkimus suoritetaan ainoastaan siind tapauksessa, ettd keksinnén toimivuus
pystytddn osoittamaan. Saattaa kuitenkin olla jarkevaad tutkia keksinnbn uutuutta, jos
vaikuttaa ilmeiseltda, ettd keksintd ei ole edes uusi ja keksinnén uutuus on suhteellisen
helposti selvitettavissa.

Otsikon Huomautettavaa alla kerrotaan esim. seuraavanlaiset puutteet, joilla on merkitysta
hakemuksen hyvaksymiselle:
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o Patenttivaatimus koskee sellaista asiaa, jota ei katsota keksinnoksi tai joka ei ole
patentoitavissa PatL 1, la tai 1b §:n perusteella. Jos on kysymys siitd, etta keksintda ei
voida kayttaa teollisesti, asiaa kasitelladn otsikon Teollinen kayttékelpoisuus alla.

o Patenttivaatimuksissa on epatasmallisyytta tai epaselvyytta (PatL 8 §, PatM 13 §, PatM
14 §, PatM 16 8§).

o Patenttivaatimuksia ei ole riittavasti perusteltu selityksessa (PatL 8 §, PatM 4 §, PatM 5
8).

e Hakemus on epayhtenainen (PatL 10 §, PatA 16 8).
¢ Patenttivaatimuksissa esiintyy tavaramerkkeja (PatL 8 §, PatM 23 §).

o Tietokoneohjelmaaltietokoneohjelmatuotetta  koskeva  patenttivaatimus ei  ole
hyvéaksyttavassa muodossa.

Otsikon Johtopaatotkset alla esitetdédn yhteenveto siitd, missd maarin patentoitavuuden
perusehdot (uutuus, olennainen ero, teollinen kayttokelpoisuus) ja muut hakemuksen
hyvaksymiselle asetetut ehdot tayttyvat.

Mikali hakemuksen/patenttivaatimusten hyvaksymiselle on havaittu esteitdq, otsikon
Tarvittavat ~ toimenpiteet alla  voidaan tuoda esile mm. seuraavanlaisia
toimenpidemahdollisuuksia ja korjausehdotuksia:

¢ Patenttivaatimuksia on rajoitettava/tdsmennettava tekniikan tason suhteen.
¢ Patenttivaatimukset on laadittava kaksiosaiseen muotoon.

e Selitys ja keksinnbn nimitys on korjattava patenttivaatimuksia vastaavaan muotoon, kun
patenttivaatimukset ovat hyvaksyttavissa.

¢ Viittausmerkkeja/viitenumeroita on taydennettava.

e Tekniikan tason kuvausta on tadydennettava.

o Hakemustekstin tai kuvioiden sijoittelua on korjattava sivuilla.
o Mittayksikot on ilmaistava Sl-jarjestelman mukaisesti.

o Patenttivaatimukset ja tiivistelm& on toimitettava jommallakummalla (kun perusasiakirja
on englannin kielelld) tai myds toisella kansalliskielella (kun perusasiakirja on suomen tai
ruotsin kielelld).

On syytd huomata, etta patentinhakijan asia on yhdessa mahdollisen edustajansa kanssa
maaritella se vyksinoikeuden suojapiiri, jota han patenttihakemuksellaan tavoittelee.
Tutkijainsinborin tehtdva on selvittda ja ilmoittaa hakijalle, onko hakija tekniikan tason
perusteella oikeutettu patenttivaatimuksissa maariteltyyn suojaan. Tutkijainsinddri voi esittaa
hakijalle nakemyksensa siitd, missa muodossa patenttivaatimukset olisivat hyvaksyttavissa,
mutta han ei ryhdy patenttivaatimuksia varsinaisesti laatimaan. Jos patenttivaatimuksia ei
jostakin syysta voida hyvaksyd, hakijalla on oikeus muokata vaatimuksia haluamallaan
tavalla (ottaen kuitenkin huomioon sdaddsten asettamat rajoitukset, ks. H.3) ja pyrkia
saattamaan vaatimukset sellaiseen muotoon, ettd niiden hyvaksymiselle ei enaé olisi esteita.

Otsikon Ohjeita jatkok&sittelya varten alla hakijalle voidaan kertoa esim. siita, mista
viitejulkaisut ovat saatavissa, ellei hakija ole tilannut niistd kopioita, ja mahdollisuudesta
kayttaa alan asiantuntijaa patenttinakemuksen laatimisessa ja hakemusasian hoidossa.

Otsikon Kaytetyt lyhenteet alla selostetaan kaytetyt saadoslyhenteet.

Otsikon Liitteet alla luetellaan, mita liitteita valipdatokseen kuuluu (esim. tutkimusraportti,
julkaisukopiot).
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F.4 Kompleksihakemukset

F.4.1 Mita kompleksihakemuksella tarkoitetaan

Hakemuksia, joiden patenttivaatimukset ovat niin laajat, epaselvéat tai monimutkaiset, etta
vaatimukset eivat taytd patenttilain 8 8:n 2 momentin ehtoa, kutsutaan tassé komplek-
sihakemuksiksi. PatL 8 8§:n 2 momentin mukaan patenttivaatimuksen pitaa olla tasmallinen.
Patenttihakemuksen hyvaksymisen edellytyksend PatL 8 §:n 2 momentin mukaan on, etta
hakemuksen selitys on niin selvd, ettd ammattimies voi selityksen perusteella kayttda
keksintda. Patenttimaaraysten 4 8:n mukaan selityksen erityisessd osassa keksintd on
yksityiskohtaisesti selitettdva ensisijaisesti sovellutusesimerkein tai sovellutusmuodoin
valaistuna ja mahdolliseen piirustukseen viittaamalla. Keksinnén tulee olla silla tavoin
esimerkein havainnollistettu, etta vaatimukset voidaan katsoa riittavasti perustelluiksi.

Kompleksihakemuksen patenttivaatimuksissa maaritelty keksinnon kohde voi olla epéaselva,
epamaarainen tai hyvin laaja eri syistd. Seuraavassa esimerkkeja:

1) Patenttivaatimus (tai usean itsendisen vaatimuksen muodostama patenttivaatimus-
asetelma) on erittdin laaja kasittden hyvin monia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia.
Vaihtoehdoista tai mahdollisuuksista on selityksessa kuvattu kuitenkin vain pieni osa.

2) Patenttivaatimuksessa on erittain epaselvia maarittelyja.

3) Keksintd on patenttivaatimuksessa maaritelty halutun tuloksen perusteella.
Patentinhakija on mahdollisesti iimoittanut hakemuksessa yhden tavan saavuttaa haluttu
tulos, ja vaatii patenttivaatimuksessa suojaa kaikille mahdollisille tavoille saavuttaa
haluttu tulos.

4) Keksintd on patenttivaatimuksessa méaaritelty sellaisten parametrien avulla, jotka eivat
ole alalla yleisesti kaytettyja tai jotka ovat jopa aivan omintakeisia. Talldin keksinnén
vertaaminen tunnettuun tekniikkaan ei ole mahdollista.

F.4.2 Kompleksihakemuksen tutkiminen ja siitd annettava
vélipaatos

Kompleksihakemuksia kasiteltdessa noudatetaan patenttisaaddsten yleisia periaatteita.

Niiden mukaan patentti mydnnetaan patenttihakemuksessa esitettyyn keksintdon, jos

keksintd tayttaa patentoinnin edellytykset (PatL 1, 1 a, 1 b, 2, 8 8). Patentilla saatavan

suojan pitaa olla kohtuullisessa suhteessa siihen uuteen tekniikkaan, joka on esitetty
patenttihakemuksessa ja jolla patentinhakija rikastuttaa teknista osaamista.

Patenttivaatimukset voivat olla sellaiset, ettei kohdassa F.4.1 mainituista syista johtuen ole
mahdollista tai tarkoituksenmukaista ryhtyd uutuustutkimukseen naiden vaatimusten
pohjalta. Silloin annetaan muodollinen valipaatés (ks. F.2 ja myds C.1.3) ja pyydetdén
hakijaa tasmentamaan vaatimuksia. Valipaatoksessa on perusteltava, miksi tutkimusta ei ole
Voitu suorittaa.

Muodolliset valipdatokset on pyrittdva antamaan niin hyvissa ajoin, ettd hakija ehtii tAsmen-
tamaan vaatimuksia ja uutuustutkimus voidaan suorittaa normaaliajassa tasmennettyjen
vaatimusten perusteella.

Mikali ei ole katsottu aiheelliseksi antaa muodollista valipdatésta tai vaatimukset ovat
valipaatdkseen vastaamisen jalkeenkin laajat tai epéselvét, uutuustutkimus voidaan suorittaa
osittaisena, koska taydellisen uutuustutkimuksen tekeminen vaatimusten koko laajuudessa
on mahdotonta tai kohtuuttoman tydn vaativaa. Talloin on mahdollista tehdd osittainen
uutuustutkimus tekniikasta, joka on kuvattu epéitsendisissd vaatimuksissa tai selityksessa,
esim. sovellutusesimerkeissad, niiden tekniikkaa kohtuullisesti yleistden. Jos tehdaan
osittainen uutuustutkimus, on tarkeéatd, ettd valipdatdksessd selvasti perustellaan, miksi
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tutkimusta on rajoitettu. On myds tarkeéta, ettd valipaatoksesta kay ilmi, minka vaatimusten
tai minka selityksen osan perusteella tutkimus on tehty. Tutkimuksen laajuudesta pitaa antaa
oikea kuvaus.

F.5 Toinen tekninen valip&atos

Ensimmaisessa teknisessa valipdatoksessa pyritddn patentinhakijalle antamaan niin selkeéa
kuva keksinnén patentoitavuudesta ja tarvittaessa sellaiset toimintaohjeet hakemusasian
eteenpdin viemiseksi, etta toista teknista valipaatdsta ei tarvitse ollenkaan antaa.
Toivottavaa on, etta patentinhakija kykenee ensimmaisen teknisen valipaatéksen perusteella
luotettavasti arvioimaan, kannattaako hakemuskasittelya jatkaa Suomessa ja kaynnistaa
hakemusmenettely mahdollisesti muissakin maissa.

Kun patentinhakija on vastannut maardajassa ensimmaiseen tekniseen valipdattkseen,
tutkijainsindorilla on valittavanaan seuraavat nelja vaihtoehtoa:

e hyvaksyva valipaatos,

¢ muodollinen valipaatds,

¢ toinen tekninen valipaatos ja
o hakemuksen hylkays.

Ihannetapaus luonnollisesti on se, ettd patentinhakija on onnistunut korjaamaan
hakemuksesta kaikki puutteet, joista vélipaatoksessa on huomautettu. Ellei tutkijainsintorin
tietoon ole tullut uusia patentoinnin esteitd, voidaan talléin antaa hyvaksyva valipaatos, jota
kasitelladn tarkemmin kohdassa F.7.

Jos patenttivaatimuksissa maaritellyn keksinndén katsotaan hakijan lausuman jalkeen
tayttavan patentoinnin edellytykset mutta hakemus kaipaa viela muodollista kohennusta,
voidaan tasta ilmoittaa hakijalle muodollisella valipaatoksella.

Tutkijainsinb6rin on periaatteessa mahdollista hylata hakemus sen jalkeen, kun hakija on
vastannut ensimmaiseen tekniseen valipaatokseen. Hylkdys tulee kysymykseen siind
tapauksessa, etta hakija ei ole toimittanut uusia patenttivaatimuksia eikd esittanyt
lausumassaan sellaisia perusteluja keksinnén patentoitavuuden puolesta, joihin
tutkijainsindori voi yhtya tai jotka edellyttaisivat tutkijainsin66rin kannanottoa.

Toinen tekninen valipaatds annetaan, jos:

¢ tutkijainsin66rin tietoon on tullut ensimmaisen teknisen valipaatdksen antamisen jalkeen
uusia julkaisuja, joilla on merkitysta keksinndn patentoitavuuden kannalta,

¢ hakemus sisaltda patentoitavissa olevan keksinnén, mutta patenttivaatimuksia ei voida
nykyisessa muodossa viela hyvaksya tai

o keksintd ei edelleenkaan ole patentoitavissa, mutta hakija on esittdnyt lausumassaan
seikkoja, jotka vaativat tutkijainsinborin kannanottoa, taikka muuttanut patent-
tivaatimuksia siten, etta patentoitavuutta on arvioitava uudestaan.

Jos valipaatoksesséd tuodaan esille julkaisuja, joita ei aiemmassa valipaatoksessa ole
mainittu, on hakijalle syyta selvasti kertoa, ettd on kysymys uusista julkaisuista, jotka ovat
l0ytyneet esim. jatkotutkimuksessa. Uusia julkaisuja ei yleisesti ottaen tule esittaa, ellei niilla
todella ole merkitysta keksinndn patentoitavuuden kannalta.

Kun tutkijainsin6ori on hakijan vastauksen perusteella paatynyt siihen johtopaatdkseen, etta
keksintd olisi jollakin tavalla tdsmennettyn& patentoitavissa, tulee tutkijainsindorin toisessa
teknisessa valipaatoksesséa tarkkaan selostaa, minkalaisia muutoksia patenttivaatimukset
hanen mielestaan viela edellyttavat. Tarkeata on myos kertoa, mink& vuoksi patenttivaati-
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muksia pitaisi muuttaa. Valipaatéksessd annetaan lisaksi tarvittavat ohjeet hakemuksen
muiden puutteiden korjaamiseksi.

Jos tutkijainsinddri katsoo, ettd keksinto ei tayta patentoinnin edellytyksia siitd huolimatta,
ettd patentinhakija on ensimmaisen teknisen valipaatoksen jalkeen esittanyt kirjallisesti
oman nadkemyksensa asiasta ja toimittanut mahdollisesti uudet patenttivaatimukset, esite-
taan toisessa teknisessa valipaatoksessa perustellen ne syyt, jotka ovat patentoinnin
esteend. Tutkijainsintorin tulee ottaa valipaatostekstissa kantaa myds niihin seikkoihin, joita
patentinhakija on esittanyt lausumassaan.

F.6 Kolmas tai sita my6hempi tekninen valipaatos

On verrattain harvinaista, ettd hakemusasiassa annetaan enemman kuin kaksi teknista
valipaatosta. Toisen teknisen valipaatoksen jalkeen annetaan tekninen valipaatds
ainoastaan siina tapauksessa, etta:

e asiassa on tullut esille aivan uusia seikkoja, joista tutkijainsin66ri ei ole ilmaissut mielipi-
dettaan, tai

¢ hakijan kanssa on paaasiassa paasty yhteisymmarrykseen, mutta patenttivaatimuksiin
olisi tehtava vield pienehkdja muutoksia.

Eras peruste kolmannen tai myéhemmankin teknisen valipaatoksen antamiseen on se, etta
tutkijainsindori on l16ytanyt tai haneen tietoonsa on esim. ulkopuolisen tekeman muistutuksen
avulla saatettu julkaisuja, jotka osoittavat, etta keksintd ei tayta patentoinnin edellytyksia
(PatL 8). Tarpeen vaatiessa tekninen valipaatds voidaan antaa senkin jalkeen, kun hakijalle
on annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus siita, ettd hakemus voidaan hyvéksya.
Ehdoton takaraja valipdatoksen antamiselle on se hetki, kun tutkijainsin66ri paattaa
hyvaksya hakemuksen ja myontaa patentin (PatL 20 8).

Koska hakemuskasittely pyritadn hoitamaan siten, ettd kolmeen tai sitd useampaan
tekniseen valipdatbkseen joudutaan turvautumaan vain poikkeustapauksessa, tulee
tutkijainsin6orin  esitella kolmas ja sita mydhempi tekninen valipdatds toiselle
tutkijainsindorille (asianomaisen teknisen toimiston toimistopaallikbn maaraama vanhempi
tutkijainsindori).

F.7 Hyvaksyva valipaatos

Kun keksintd on suoritetun tutkimuksen perusteella patentoitavissa ja hakemus on
sellaisenaan tai vahaisin korjauksin taikka taydennyksin hyvaksyttavissd, tutkijainsindori
antaa ns. hyvaksyvan valipaatdksen. Hyvaksyvan vélipaatoksen tarkoituksena on ilmoittaa
hakijalle, missa muodossa patentti aiotaan myodntaa, ja pyytaa hakijalta maardajassa
vahvistus siitd, ettéa han todella haluaa tamansisaltdisen patentin (PatA 29 a 8).

Ehdoton edellytys hyvaksyvan valipaatoksen antamiselle on, ettd patenttivaatimukset ovat
asiasisaltbnsa ja sanamuotonsa puolesta hyvéksyttavissd. Hyvaksyvassa valipaatoksessa
hakijaa voidaan pyytaa toimittamaan vaatimusten ja tiivistelm&n kaannokset. Samaten
hakemukseen voidaan pyytdd tekemaan vahaisia korjauksia, mutta jos hakemuksessa on
runsaasti huomautettavaa, on puutteista selvinta ilmoittaa erillisessé valipaatoksessa.

Jos hakemus on jo alun perin onnistuttu laatimaan sellaiseen muotoon, etta
patentoitavuustutkimuksen jalkeen on valittémasti mahdollista antaa hyvaksyva valipaatos,
siséllytetddn hyvaksyvdan valipaatokseen myods ensimmaéinen tekninen valipaatos.
Hyvaksyvassa valipdatoksessd esitetaan talléin - mm. taulukko patentoitavuuden
perusehtojen tayttymisesta ja perustelut naiden perusehtojen tayttymiselle.
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Hyvaksyvan valipaatoksen mukana hakijalle lahetetddn ne hakemusasiakirjat, joiden
esittamassa muodossa patentti on tarkoitus myontaa.

Hyvaksyvassa valipaatoksessa hakijalta tiedustellaan, haluaako han patenttikirjan
paperimuodossa, kun patentti on myonnetty.

Jos hakemukseen on tarvetta tehdd muodollisia korjauksia sen jalkeen, kun hakija on
vastannut hyvaksyvaan valipaatokseen, asiasta voidaan antaa muodollinen vélipaatos tai
iimoittaa hakijalle puhelimitse. Hakemukseen tehdyt muodolliset korjaukset eivat yleensa
edellytd uuden hyvaksyvan valipaattksen antamista.

Jos patenttivaatimuksia joudutaan esim. muistutuksen, ks. F.11, vuoksi muokkaamaan
hyvaksyvan valipaatoksen jalkeen, voidaan hakemuksen osalta antaa toinen hyvaksyva
valipaatos.

F.8 llmoitus siita, etta hakemus voidaan hyvaksya

Kun patentinhakija on vastannut hyvaksyvaan valipaatbkseen maaraajassa ja ilmoittanut
hyvaksyvansad sen muodon, jossa patentti aiotaan myontdd, voidaan patentin mydntamis-
menettelyssa edetd seuraavaan vaiheeseen. Tama on PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen
antaminen patentinhakijalle siitd, ettd hakemus voidaan hyvaksya. Edellytyksena téllaiselle
iimoitukselle on kuitenkin, ettd hakemus on taysin sddnndsten mukainen ja hakemuksen
hyvaksymiselle ei katsota olevan estettd. Erityisesti on syyta huomata, ettd hakemuksesta
tulee olla kaytettavissa painatuskelpoiset asiakirjat ennen ilmoituksen antamista.

PatL 19 8:n mukaisessa ilmoituksessa patentinhakijaa kehotetaan kahden kuukauden
kuluessa ilmoituksen antamisesta suorittamaan patenttijulkaisun julkaisumaksu. Tama on
ainoa ilmoituksessa esitettava velvoite patentinhakijalle. Julkaisumaksun suuruus riippuu
siitd, onko asiakirjat toimitettu paperimuodossa vai sahkdisesti. Ellei maksua suoriteta
maaraajassa, hakemus jatetaéan sillensa.

PatL 19 8:n mukaisessa ilmoituksessa patentinhakijalle kerrotaan mahdollisuudesta hakea
vapautusta julkaisumaksusta siind tapauksessa, etta keksijd on patentinhakijana.
Vapautuksen edellytyksena on, ettd maksun suorittamisen katsotaan tuottavan
patentinhakijalle huomattavia vaikeuksia. Vapautusta koskeva pyyntd on toimitettava
patenttivirastoon kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen antamisesta. Pyynnon kéasittelee
lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkd, ks. B.2.4.9.

Niin ikdan PatL 19 8:n mukaisessa ilmoituksessa kerrotaan, ettd patentin myontamista
voidaan lykatd vain PatA 30 8§:ssa tarkoitetussa tapauksessa. Tama patenttiasetuksen
saannds antaa patentinhakijalle mahdollisuuden pyytaa patenttivirastoa lykk&ddméaan patentin
myontamistd, jos patentinhakija ei halua patenttia mydnnettavaksi ja keksintoa
julkistettavaksi ennen kuin hakemus tulee julkiseksi PatL 22 8:n perusteella (18 kuukautta
hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspaivastd). limoituksessa kerrotaan myds, etta patentin
myontamisen lykkaysta koskeva pyyntd on esitettava patenttivirastolle erillisend kirjelmana
samassa ajassa kuin julkaisumaksu on suoritettava eli kahden kuukauden kuluessa
ilmoituksen antamisesta. Patentin myéntamisen lykkayspaatosta kasitelladn kohdassa F.9.

Kun patentinhakijalle on annettu PatL 19 8:n mukainen ilmoitus siitd, ettd hakemus voidaan
hyvaksya, ei patenttivaatimuksia saa en&d&d muuttaa siten, ettd patenttisuoja laajenee.
liImoituksen antamisen jalkeen hakemuksesta ei mydskaan saa erottaa uutta hakemusta
jakamalla eik&d lohkaisemalla (PatL 19 § 2 mom., PatA 22 ja 23 §8). Naiden rajoitusten
tarkoituksena on estaa sellaisten muutosten tekeminen hakemusasiakirjoihin, ettd patentin
mydntadmismenettely tarpeettomasti pitkittyy.
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F.9 Patentin myodntamisen lykkays

Patentin myontamistd voidaan Iykata ainoastaan siind tapauksessa, etta patentin
myodntaminen tapahtuisi ennen kuin hakemus on tullut julkiseksi PatL 22 8:n perusteella.
Patentinhakijan pyynnosta patentin myéntamista on mahdollista lykata siihen asti, kunnes on
kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispdivastda tai etuoikeuspaivasta, jos
hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta (PatA 30 8).

Patentinhakijan on pyydettdva patentin myodntamisen lykkaysta erillisella kirjelmalla ja
suoritettava julkaisumaksu kahden kuukauden kuluessa siita, kun hanelle on annettu PatL
19 &:n mukainen ilmoitus, jotta lykkayspyyntt voidaan hyvaksya (PatM 51 8).

Kun lykkayspyyntd on esitetty, tutkijainsinddrin on aina otettava siihen kantaa. Jos pyynt6
voidaan PatA 30 8:n perusteella hyvaksya, patentinhakijalle lahetetddn ilmoitus siita, etta
patentin myontamista on lykatty. Iimoituksessa kerrotaan, ettd hakemuksen hyvaksymisesta
kuulutetaan hakemuksen julkiseksitulopaivan jalkeen julkaistavassa patenttilehdessa.

Joskus patentinhakija saattaa varmuuden vuoksi pyytda myontamisen lykkaysta, vaikka
hakemuksen julkiseksitulopéiva on jo niin lahelld, etta patenttijulkaisua ei kaytanndssa olisi
edes mahdollista painaa ja hakemusta hyvaksyda ennen hakemuksen julkiseksituloa.
Hakijalle tulee joka tapauksessa ilmoittaa, voidaanko pyynto hyvaksya.

Patentin myontamisen lykkays ratkaistaan yleensa samalla kertaa, kun tehdaan valmistelut
hakemuksen lahettamiseksi painoon ja sitéa koskeva paatos, ks. F.10.

F.10 Hakemuksen l&ahettaminen painoon

Kun PatL 19 8:n mukaisessa ilmoituksessa annettu kahden kuukauden maérdaika on
kulunut umpeen, tutkijainsindori tarkastaa, onko julkaisumaksu maksettu vai onko sen
maksamisesta pyydetty vapautusta. Jos patentinhakija on pyytdnyt vapautusta
julkaisumaksusta, hakemus toimitetaan lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkéon, joka
kasittelee vapautuspyynnon, ks. B.2.4.9.

Yleisohjeena patee, ettd patenttijulkaisun painatus on aloitettava mahdollisimman pian sen
jalkeen, kun patentinhakija on suorittanut julkaisumaksun tai hanelle on mydnnetty vapautus
sen maksamisesta (PatA 31 §). Nain ollen edella mainittu tarkastus on suoritettava ja
hakemusasiakirjat on toimitettava painoon mahdollisimman pian sen jalkeen, kun
julkaisumaksu on todettu maksetuksi tai sen suorittamisesta on myonnetty vapautus. Koska
patentinhakijan on mahdollista pyytaa patentin myontamisen lykkaysta PatL 19 8:n
mukaisessa ilmoituksessa annetun kahden kuukauden maardajan kuluessa, ks. F10,
hakemusta ei tule l&hettdd painoon ennen, kuin tama maaraaika on kulunut umpeen.

Hakemusta ei lahetetd painoon, jos sen seuraavaa vuosimaksua ei ole viela maksettu ja
vuosimaksun erapaivaan on alle kuukausi tai erdpdiva on mennyt jo umpeen.
Tutkijainsindorin tulee siis tarkastaa my®ds hakemuksen vuosimaksutilanne. Hakemus
lAhetetd&n painoon vasta, kun puuttuva vuosimaksu on maksettu. Ellei vuosimaksua makse-
ta maardajassa, hakemus jatetdan sillensa.

Painoon l&hettdminen on toimenpide, jonka tutkijainsintori suorittaa s&hkdisesti tyopoydalla.
Patentinhakijalle ei tdssa vaiheessa lahetetd mitdan ilmoitusta.

F.11 Muistutus

Hakemuskasittelyn aikana tutkijainsinddrin on otettava huomioon kaikki seikat, joilla on
merkitystd keksinnén patentoitavuuden kannalta. Kenen tahansa on mahdollista ilmoittaa
patenttivirastoon asioista, jotka han haluaa otettavaksi huomioon hakemuksen kasittelyssa.
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Jollakulla saattaa esim. olla tiedossa asiakirjoja, jotka osoittavat, ettd keksinté on ollut
tunnettu jo ennen patenttihakemuksen tekemispaivaa (etuoikeuspaivaa).

Jos patenttivirastoon annetaan patenttihakemusta kasiteltdessa hakemuksen tutkimisen
kannalta merkityksellinen kirjelma, on siitd ilmoitettava hakijalle (PatA 26 a §). Tallaisesta
tiettya patenttihakemusta koskevasta kirjelmasta kaytetaan nimitysta muistutus.

Kun muistutus on tehty, tutkijainsin6ori lahettaa siitd tiedon patentinhakijalle. Téhén
kaytetdan Kkirjettd, jonka otsikkona on "Lahete hakijalle muistutuksen johdosta”. Kirjeen
mukana patentinhakijalle toimitetaan muistutukseen sisaltyvat asiakirjat.

Muistutuksen tekijalle puolestaan lahetetaan kirje, jonka otsikkona on ”Kirje muistutuksen
tekijalle”.

Naissa kirjeissa patentinhakijaa tai muistutuksen tekijaa ei kehoteta tekeméén mitaan eika
niissd myotskaan esitetd mitddn maardaikaa. Tarkoituksena on yksinomaan saattaa
muistutuksen sisaltd patentinhakijan tietoon ja ilmoittaa seka patentinhakijalle etta
muistutuksen tekijalle muistutuksen tekijan mahdollisuudesta tehda vaite patenttia vastaan,
mikali hakemus mydhemmin hyvaksytdan. Kirjeissa myos kerrotaan, ettd Patentti- ja
rekisterihallitus ilmoittaa talléin muistutuksen tekijalle vaiteajan alkamisajankohdan.

Vaikka patentinhakijalta ei edellytetdkaan mitdan toimia pelkdn muistutuksen johdosta, on
hanella toki oikeus esittaa nakemyksensa muistutuksen sisallosta.

Tutkijainsindorin tulee kuitenkin aina viipymatta selvittdd, onko muistutuksessa esitetty
sellaisia asioita, esim. patentoinnin esteena olevia julkaisuja, joiden vuoksi hakemusasiassa
on annettava valipaatos.

Muistutus eli hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelma kéasitelladn tassa
kohdassa selostetulla tavalla edellyttaen, ettd muistutus on saapunut virastoon ennen, kuin
tutkijainsindori hyvaksyy hakemuksen.

Jos hakemus hyvaksytaan ja patentti myonnetaan, muistutuksen tekijalle lahetetdan ilmoitus
asiasta, ks. tarkemmin F.16.

Mikali hakemus kasitellaan loppuun sen johtamatta patenttiin, tutkijainsin6ori lahettad
muistutuksen tekijalle myos ilmoituksen. Tallainen ilmoitus annetaan siina tapauksessa, etta:

¢ hakemus jatetddn maksamattoman vuosimaksun johdosta sillensa,
¢ hakemus jatetdan laiminlyddyn toimenpiteen johdosta lopullisesti sillensa,
o hakemus hylataan taikka

¢ hakija peruuttaa hakemuksen.

F.12 Hakemuksen jattaminen sillensa

Patenttihakemus on jatettava sillensa, ellei patentinhakija méaéardajassa vastaa valipaatok-
seen tai ryhdy toimenpiteisiin valipdatoksessa esitettyjen puutteellisuuksien korjaamiseksi
(PatL 15 §). Valipaatds voi koskea hakemuksen muodollisia puutteita, se voi olla tekninen
valipaatos taikka sitten hyvaksyva valipaatos.

Patenttihakemus on niin ikdan jatettava sillensa, ellei patentinhakija suorita mé&ardajassa
patenttijulkaisun julkaisumaksua tai pyydd vapautusta julkaisumaksusta (keksijan ollessa
hakijana), kun hanelle on annettu PatL 19 8:n mukainen ilmoitus siitd, ettd hakemus voidaan
hyvaksya (PatL 19 8§).

Kolmas laiminlyénnin tyyppi, jonka johdosta patenttihakemus on jatettava sillensd, on hake-
muksen vuosimaksun maksamatta jattaminen. Ellei patentinhakija suorita vuosimaksua PatL
8, 41 ja 42 8:n mukaisesti, hakemus jatetdén sillensa ilman valipdatésta. Kun on kulunut
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kuusi kuukautta vuosimaksun erépaivasta ja vuosimaksua ei ole maksettu, tutkijainsin6ori
antaa paatoksen, jolla hakemus jatetdan sillensd maksamattoman vuosimaksun johdosta
(PatL 15 8).

Patenttihakemuksen sillensgjattdé on paatds, johon hakemuksen vireilldolo paattyy. Kun
hakemus on jatetty sillensa valipaatoksessa edellytettyjen toimenpiteiden tai PatL 19 8:n
mukaisessa ilmoituksessa edellytetyn julkaisumaksun laiminlyénnin vuoksi, hakemus on
kuitenkin tietyin ehdoin mahdollista ottaa uudelleen kasiteltvaksi. Jos hakemus otetaan
uudelleen kasiteltavaksi, sen vireillaolo jatkuu. Maksamattoman vuosimaksun takia sillensa
jatettya hakemusta ei voida ottaa uudelleen kasiteltavaksi.

Hakemuksen sillensdjatté ei tule patentinhakijalle yllatyksena. Valipaatdslomakkeessa ja
PatL 19 8:n mukaista ilmoitusta koskevassa lomakkeessa nimittain kerrotaan, etta hakemus
jatetaan sillensa, ellei patentinhakija ryhdy maaréaajassa valipaatoksessa tai ilmoituksessa
edellytettyihin toimenpiteisiin. Patenttihakemuksen vuosimaksusta puolestaan annetaan
tarvittaessa kaksi maksukehotusta ja niissé molemmissa kerrotaan, ettd ellei vuosimaksua
makseta kuuden kuukauden kuluessa erépéaivasta (20 prosentilla korotettuna), hakemus
jatetaan sillensa.

Mikali joku on esittanyt patenttiviranomaiselle vaitteen, ettd hanella on parempi oikeus
keksintoon kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtdmista nimiinsa, hakemusta ei saa
jattaa sillensa, ennen kuin vaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 17 ja 18 8). Parempaa
oikeutta keksintoon koskevat vaitteet kasittelee lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkd, ks.
B.2.4.1.

Hakemuksen sillensajattd on patenttiviranomaisen lopullinen paatés, johon patentinhakija voi
hakea muutosta markkinaoikeudelta (PatL 26 ja 27 §). Taman vuoksi
sillensajattopaatokseen liitetddn valitusosoitus. Muutosta on haettava 60 paivan kuluessa
siitd paivasta, jona patentinhakija on saanut tiedon paatdksestd. Saman ajan kuluessa on
suoritettava vahvistettu muutoksenhakua koskeva maksu.

Jos kysymyksessd on sillensajattopaatds, johon liittyy mahdollisuus pyytdd hakemus
otettavaksi uudelleen kasiteltavaksi, lienee tallaisen pyynnon esittdminen yleensa valitusta
parempi vaihtoehto. Onhan tdhan kaytettdvissa neljd kuukautta sillensgjattopaivasta ja
maksu uudelleen kasiteltavaksi ottamisestakin on pienempi kuin valitusmaksu. Jos
sillensajattopaatokseen haetaan muutosta, markkinaoikeus tutkii ainoastaan sen, onko
kyseinen paatds tehty sdaanndsten mukaan oikein. Kun patentinhakija pyytdd hakemuksen
otettavaksi uudelleen kéasiteltavaksi, hanen on mahdollista korjata ne laiminlyoénnit, joiden
takia hakemus oli jatetty sillensa.

Mikali hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a 8) ja hakemus jatetaan
maksamattoman vuosimaksun johdosta sillensé, tutkijainsinori ilmoittaa siitd muistutuksen
tekijalle. limoituksessa kerrotaan, milloin hakemus on jatetty sillensa, ja todetaan lisdksi, etta
paatds saa lainvoiman 60 paivan kuluttua siitd, kun patentinhakija on saanut tiedon
paatdksesta, ellei patentinhakija tdmén ajan kuluessa hae paatokseen muutosta
markkinaoikeudelta.

F.13 Hakemuksen ottaminen uudelleen
kasiteltavaksi

Jos patenttihakemus on jatetty sillenséd sen vuoksi, ettd patentinhakija ei ole mé&éardajassa
vastannut valipdatokseen tai huolehtinut jonkin puutteellisuuden korjaamisesta, josta
valipdatoksessd on huomautettu, taikka han ei ole suorittanut patenttijulkaisun
julkaisumaksua, patentinhakijan on mahdollista pyytaa, ettda hakemus otetaan uudelleen
kasiteltavaksi.
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Jotta patenttihakemus voidaan ottaa uudelleen kasiteltdvéksi, patentinhakijan tulee neljan
kuukauden kuluessa valipdatoksessa tai PatL 19 8:n mukaisessa ilmoituksessa annetun
maaraajan paattymisesta eli sillensajattopaatoksessa esitettyyn maarapaivadan mennessa
antaa lausumansa vdlipaatoksen johdosta tai korjata siina esille tuodut puutteellisuudet
taikka suorittaa patenttijulkaisun julkaisumaksu (PatL 19 &:n mukaisen ilmoituksen johdosta)
ja taman lisaksi maksaa erityinen maksu hakemuksen uudelleen kasiteltdvaksi ottamisesta.

Uudelleen Kkasiteltdvaksi ottamista koskevaksi pyynnoksi katsotaan hakijan lausuma
valipaatoksen johdosta, vdlipaatoksessa esitettyjen puutteellisuuksien korjaaminen,
julkaisumaksun maksaminen taikka pelkastdan sekin, ettd hakija suorittaa maksun
hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltavaksi. Nimenomaista pyyntba ei valttamatta
tarvita, mutta sellaisen esittdminen on toki suositeltavaa. Pyynnon hyvaksyminen edellyttaa
joka tapauksessa edellisessa kappaleessa esitettyjen velvoitteiden tayttamista.

Uudelleen kasiteltavaksi ottamista koskeva pyynto tulee ratkaista valittdmasti, kun sellainen
on esitetty. Kielteista paatdsta pyynnosta ei kuitenkaan saa tehda, ennen kuin neljan
kuukauden maaraaika pyynnon esittdmiseksi on kulunut umpeen.

Kun hakijan pyyntdé hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltavaksi voidaan hyvaksya,
hakijalle lahetetdadn asiasta ilmoitus, jossa kerrotaan, etta patenttihakemus otetaan
patenttilain 15 §:n 3 momentin tai 19 8:n 3 momentin perusteella uudelleen kasiteltavaksi.

Jos pyyntd hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltavaksi on tullut ajoissa mutta maksu
uudelleen kasiteltavaksi ottamisesta ei, tutkijainsin6ori antaa perustellun paattksen, jolla
kyseinen pyyntd hylatddn. Tahan paatdkseen patentinhakijalla on mahdollisuus hakea
muutosta markkinaoikeudelta 60 paivan kuluessa paattksen tiedoksi saamisesta (PatL 26 ja
27 8). Saman ajan kuluessa on suoritettava vahvistettu muutoksenhakua koskeva maksu.

Jos patentinhakija on suorittanut maksun hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltavaksi
ajoissa mutta on myohastynyt muiden toimenpiteiden osalta tai jattanyt ne tekemattd,
tutkijainsindori antaa niin ikaan perustellun paatdéksen, jolla pyyntd hakemuksen ottamisesta
uudelleen kasiteltdvaksi hylatddn. Tahan paatdkseen on mahdollista hakea muutosta
samaan tapaan, kuin edellisessa kappaleessa selostettiin.

Siina tapauksessa ettd patentinhakija ei ole suorittanut ajoissa maksua hakemuksen
ottamisesta uudelleen Kkasiteltavaksi eikd mytskdédn ajoissa antanut lausumaansa
valipaatoksen johdosta, korjannut siind esille tuotuja puutteellisuuksia tai suorittanut
julkaisumaksua mutta hdn on maaraajan jalkeen suorittanut ainakin jonkin pyynnoksi
tulkittavan toimenpiteen, tutkijainsind6ri antaa perustellun paatdoksen, jonka mukaan pyynt6a
ei oteta tutkittavaksi. Myds téllaiseen paatdkseen voi patentinhakija hakea muutosta
markkinaoikeudelta.

Tutkijainsindorin tulee esitella toiselle tutkijainsinddrille (asianomaisen teknisen toimiston
toimistopaallikbn maaraama vanhempi tutkijainsinddri) sellainen paatds, jossa pyynto
hakemuksen ottamisesta uudelleen kasiteltdvaksi hylataan tai jossa patentinhakijalle ilmoite-
taan, etta kyseista pyyntta ei oteta tutkittavaksi.

Kun hakemus on jatetty sillensa eikd sitd ole maaréajassa asianmukaisesti pyydetty
otettavaksi uudelleen kasiteltavaksi, on hakemuksesta tapana sanoa, ettd se on jatetty
lopullisesti sillensd. Talléin hakemus poistuu kyseisen neljan kuukauden mé&&raajan
umpeuduttua kasittelysté ja arkistoidaan joko julkisena tai ei-julkisena asiakirjana.

Jos hakemus on tullut julkiseksi ennen kuin hakemus jatetdan sillensa tai hakemuksen
julkiseksitulo sattuu samalle paivélle sillensgjatén kanssa, asiakirjat ovat julkiseksitulo-
paivasta lahtien julkisia.

Jos hakemus on jatetty sillensa ennen kuin se on tullut julkiseksi mutta hakemus pyydetaan
otettavaksi uudelleen kasiteltavaksi, kun hakemuksen tekemispaivasta (etuoikeuspaivasta)
on kulunut 18 kuukautta tai enemman, hakemusasiakirjat tulevat julkisiksi sina paivana, jona
pyynt6 on esitetty. Julkiseksitulon ajankohta maaraytyy tassa tapauksessa siis sen mukaan,
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milloin pyyntd katsotaan tehdyksi. Hakemus tulee julkiseksi siita riippumatta, hyvaksytaanko
pyyntd, hylatddnkd se vai jatetdaank®d se tutkittavaksi ottamatta. Sama vaikutus kuin
uudelleen kasiteltavaksi ottamista koskevalla pyynnélla on hakemuksen julkiseksituloon silla,
ettd patentinhakija hakee muutosta sillensajattépaatékseen markkinaoikeudelta tai tekee
PatL 71 a 8:n mukaisen esityksen menetetyn maaraajan palauttamiseksi.

Jos hakemus on jatetty sillensd ennen kuin se on tullut julkiseksi ja patentinhakija on
pyytanyt hakemuksen ottamista uudelleen kasiteltavaksi ennen kuin on kulunut 18 kuukautta
hakemuksen tekemispaivasta (etuoikeuspaivastd), hakemus tulee normaaliin tapaan ajallaan
julkiseksi (ellei julkiseksituloa esté jokin muu asia, esim. hakemuksen peruuttaminen), mikali
uudelleen kasiteltdvaksi ottamista koskeva pyyntd hyvaksytddn. Jos pyyntd sen sijaan
hylatdan tai sitd ei oteta tutkittavaksi paatoksella, joka tehddédn ennen hakemuksen
julkiseksituloa, ja paatdés saa lainvoiman, hakemus ei ole vireilla 18 kuukauden
julkiseksitulopaivana eiké sen vuoksi tule julkiseksi.

Jos hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a 8) ja hakemus jatetddn lopullisesti
sillensd, tutkijainsindori ilmoittaa siitd muistutuksen tekijalle. lImoituksessa kerrotaan, milloin
patenttihakemus on jatetty sillensd, ja todetaan lisdksi, ettd hakemusta ei ole méaéaraajassa
pyydetty otettavaksi uudelleen kéasiteltavaksi, joten hakemus on kasitelty loppuun sen
johtamatta patenttiin.

F.14 Hakemuksen peruuttaminen

Patentinhakijan on mahdollista peruuttaa hakemuksensa kirjallisella pyynndélla, ellei
peruuttamiselle ole PatL 18 §:ssa saadettya estetta (PatM 43 §).

Kukaan muu kuin patentinhakija tai h&nen valtuutettu edustajansa ei voi peruuttaa
hakemusta. Jos hakemuksessa on useita patentinhakijoita, peruutus voidaan hyvaksya vain
siind tapauksessa, etta se tapahtuu kaikkien patentinhakijoiden suostumuksella.

Jos joku on esittanyt patenttiviranomaiselle vaitteen, ettd hanella on parempi oikeus
keksintoon kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtamista nimiinsa, hakemusta ei saa
peruuttaa, ennen kuin vaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 18 8).

Kun patenttivirastoon tulee kirjelma, jossa yksiloity patenttihakemus pyydetaan
peruuttamaan, tutkijainsindori tarkastaa, etta peruutuspyyntd on oikean patentinhakijan tai
hanen edustajansa tekema ja ettd hakemuksen osalta ei ole vireilld vaitettyyn parempaan
oikeuteen perustuvaa siirtovaatimusta.

Hakemus voidaan peruuttaa myo6s sen sillensgjattéd seuraavan maaraajan kuluessa, jona
hakemus olisi viela mahdollista pyytda otettavaksi uudelleen kasiteltavaksi. Hakemuksen
vireillaolon katsotaan joka tapauksessa paattyneen sillensgjattopaivana. Peruutuksella on
ainoastaan se vaikutus, ettd patentinhakija luopuu mahdollisuudestaan pyytaa hakemus
otettavaksi uudelleen kasiteltavaksi.

Jos peruutus voidaan hyvaksyd, hakemus Kkatsotaan peruutetuksi sina péaivana, jona
peruutuspyyntd on tullut virastoon. Tutkijainsin66éri antaa peruutuksen hyvaksymisesta
kirjallisen ilmoituksen. Kun peruutuspyyntdé on hyvaksytty, hakemusta ei ole en&a
mahdollista saada vireille. Peruutuspéiva kirjataan diaariin. Tutkijainsindori huolehtii siita,
ettd hakemuksen asiakirjat ovat arkistoinnin kannalta asianmukaisessa kunnossa.

Jos peruutusta ei jostakin syysta voida hyvaksya, asiasta ilmoitetaan peruutuksen tekijalle ja
patentinhakijalle.

Jos peruutus voidaan hyvéksya ja hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a 8),
tutkijainsindori |&hettdd muistutuksen tekijalle ilmoituksen, ettd patentinhakija on peruuttanut
hakemuksensa.
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Jos hakemus on peruutettu ennen hakemuksen julkiseksituloa ja peruutus on hyvaksytty,
hakemusasiakirjat eivat tule julkisiksi.

Jos peruutuspyyntd tulee virastoon hakemuksen julkiseksitulopdivana tai sen jalkeen
asiakirjat ovat julkiseksitulopaivasta lahtien julkisia.

F.15 Hakemuksen hylkdaaminen

Jos viela senkin jalkeen kun patentinhakija on antanut lausumansa valipaatdksen johdosta
tai muuten ryhtynyt toimenpiteisiin siina esille tuotujen puutteellisuuksien korjaamiseksi,
hakemuksen hyvaksymiselle on olemassa este, josta patentinhakijalla on ollut tilaisuus antaa
lausumansa, tutkijainsinéorin on harkittava, hylkaaké han hakemuksen vai huomauttaako
han tallaisesta esteesta viela kerran valipaatdksella (PatL 16 8), ks. F.5 ja F.6.

Tarkeatd on huomata, ettd hakemusta ei saa hylata sellaisten seikkojen perusteella, joista
hakijalle ei ole ilmoitettu valipaatdksessa ennen hylkaysta.

Hakemusta ei saa hylata, ennen kuin valipaatdksen vastausaika on kulunut umpeen, vaikka
patentinhakija olisikin jo vastannut valipaattkseen.

Hakemusta ei mydskaan saa hylata, mikali joku on esittdnyt patenttiviranomaiselle vaitteen,
ettd hanella on parempi oikeus keksintdon kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtamista
nimiinsa, eika tata vaatimusta ole vield lopullisesti tutkittu (PatL 17 ja 18 8).

Jos tutkijainsintori paattaa hylatd hakemuksen, hanen tulee laatia perusteltu paatds, josta
selviavat sekad paatbksen perusteena olevat tosiasiat ettd saannokset. Kun ne tosiasiat, jotka
ovat esteend hakemuksen hyvaksymiselle, on selostettu jo valipaatoksessa seikkaperaisesti
ja samalla on esitetty ne saadodskohdat, joihin kannanotto perustuu, hylkayspééatés voidaan
yleensa koota valipdatokseen sisaltyneistd aineksista. Tarpeen vaatiessa paatdksessa
kommentoidaan patentinhakijan lausumassa esittamid perusteluja ja hakemukseen
valipaatoksen jalkeen mahdollisesti tehtyja muutoksia.

Tutkijainsinborin  tulee esitella hylkayspaatds toiselle tutkijainsindorille (asianomaisen
teknisen toimiston toimistopaallikon maaraama vanhempi tutkijainsinéori).

Patenttihakemuksen hylkaysta koskevaan paatdkseen on patentinhakijan mahdollista hakea
muutosta markkinaoikeudelta 60 paivan kuluessa paatoksen tiedoksi saamisesta. Muutosta
haettaessa on suoritettava vahvistettu maksu (PatL 26 ja 27 §). Hylkdyspaatdkseen liitetddn
valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakua varten. Markkinaoikeuden paatékseen saa
hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myontaa valitusluvan. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtava 30 pdaivan
kuluessa markkinaoikeuden paatdksen tiedoksisaannista (Laki oikeudenkaynnista
markkinaoikeudessa, 7 luku, 2 8)

Jos hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a 8) ja hakemus hylataan, tutkijainsin6ori
lahettdd muistutuksen tekijalle ilmoituksen siita, ettd hakemus on hylatty. limoitus laaditaan
ja lahetetddn samanaikaisesti kuin itse hylkayspéaatos. limoituksessa huomautetaan lisaksi,
ettd hylkdyspaatds saa lainvoiman 60 paivan kuluttua siitd, kun patentinhakija on saanut
tiedon paatoksestd, ellei patentinhakija tdman ajan kuluessa hae p&atbkseen muutosta
markkinaoikeudelta.

Jos hakemus on hylatty ennen sen julkiseksituloa eikd paatokseen haeta muutosta, hake-
musasiakirjat eivat tule julkisiksi.

Jos hakemus on hylatty ennen sen julkiseksituloa ja p&atbkseen haetaan 18 kuukauden
julkiseksitulopaivané tai sen jalkeen muutosta, hakemusasiakirjat tulevat muutoksenhaku-
paivana julkisiksi.
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Jos hakemus on hylatty ennen sen julkiseksituloa ja paatokseen haetaan muutosta ennen
18 kuukauden julkiseksitulopaivad, hakemus tulee normaalisti julkiseksi 18 kuukauden
julkiseksitulopaivana, mikali hakemus on silloin vireilla.

F.16 Hakemuksen hyvaksyminen

Ellei painoon lahettamisen jadlkeen ole ilmaantunut mitddn uutta estettd hakemuksen
hyvaksymiselle, tutkijainsindori hyvaksyy hakemuksen. Este hakemuksen hyvaksymiselle voi
olla esim. se, ettd joku on esittdnyt patenttiviranomaiselle véitteen, etta hanella on parempi
oikeus keksintdon kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtdmista nimiinsa. Hakemusta ei
saa hyvaksya, ennen kuin siirtovaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 17 ja 18 8). Este
hakemuksen hyvaksymiselle on myds se, ettd tutkijainsin6orin tietoon on tullut julkaisu, joka
osoittaa, etta keksintd ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestadn tunnetusta tekniikasta.

Patentinhakijalle lahetetddn tutkijainsinddrin  allekirjoittama  p&atdés hakemuksen
hyvaksymisesta. Paatds lahetetdan samana paivand, jona hakemuksen hyvaksymisesta
kuulutetaan. Paatbksen mukana lahetetdan patenttikirja paperimuodossa, mikali
patentinhakija on ilmoittanut haluavansa sellaisen. Patenttikirja on saatavissa myds PatlInfo-
palvelun (www.prh.fi, patentti- ja hyddyllisyysmallirekisteri) kautta.

Patentti on myonnetty sina pdaivana, jona hakemuksen hyvaksymisesta on kuulutettu.
Mydntamispaivasta lahtien patenttijulkaisu on yleisbn saatavana patenttivirastossa ja
julkaisupalvelimella. Yhdeksan kuukauden kuluessa kyseisesta paivasta kuka tahansa voi
tehda vaitteen myodnnettyd patenttia vastaan. Vaitteen kasittelya tarkastellaan osassa G.

Jos hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a 8), muistutuksen tekijalle lahetetaan
iimoitus siita, ettd hakemuksen hyvaksymisestd on kuulutettu ja patentti on mydnnetty.
liImoituksessa kerrotaan patentin numero ja myontadmispaiva. Lisaksi todetaan, etta kenella
tahansa on mahdollisuus tehda patenttivirastolle kirjallisesti vaite myodnnettya patenttia
vastaan yhdeksan kuukauden kuluessa patentin myontamispaivasta.

F.17 Paatbksen poistaminen

Hallintomenettelylain (598/1982) 26 § ja hallintolain (434/2003) 50 § tarjoavat
hallintoviranomaiselle mahdollisuuden paatoksessaan olevan asiavirheen korjaamiseen,
itseoikaisuun. Hallintomenettelylakia sovelletaan hallintoasioihin, jotka ovat tulleet vireille
ennen vuotta 2004 ja hallintolakia hallintoasioihin, jotka tulevat vireille 1.1.2004 lahtien.

Hallintomenettelylain 26 § kuuluu seuraavasti:

Jos paatds perustuu selvasti virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen
vaaraan lain soveltamiseen, viranomainen voi poistaa virheellisen paatoksensa ja
ratkaista asian uudelleen (asiavirheen korjaaminen).

Asiavirhetta ei saa korjata asianosaisten suostumuksetta.
Hallintolain 50 § kuuluu puolestaan seuraavasti:

Jos paatos perustuu selvasti virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen
vaaraan lain soveltamiseen taikka paatdstda tehtdessd on tapahtunut menettelyvirhe,
viranomainen voi poistaa virheellisen paatoksensa ja ratkaista asian uudelleen.

Paatds voidaan korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Paatoksen korjaaminen
asianosaisen vahingoksi edellyttdd, etta asianosainen suostuu paatoksen korjaamiseen.
Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut
asianosaisen omasta menettelysta.
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Viranomainen Kkésittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen
vaatimuksesta. Aloite on asiassa, johon sovelletaan hallintolakia, tehtdva tai vaatimus
virheen korjaamiseksi esitettava viiden vuoden kuluessa paatoksen tekemisesta (hallintolaki
52 8§).

Asiassa, johon sovelletaan hallintomenettelylakia, paatosta ei saa poistaa ilman
asianosaisen suostumusta. Asiassa, johon sovelletaan hallintolakia, asianosaisen
suostumusta ei tarvita, jos paatods korjataan asianosaisen eduksi.

Asiavirheen korjaaminen edellyttaa, etta asia kasitelladn uudelleen ja asiassa annetaan uusi
paatos.

Asiavirheen korjaamisesta on tehtdva merkinta alkuperdisen paatdksen taltiokappaleeseen
tai viranomaisen kaytdssa olevaan tietojarjestelmaan (hallintolaki 52 8).

Jos patenttihakemusta kasiteltdessa on jostakin syysta annettu sisalléltaan ilmeisen
virheellinen paatds, se voidaan poistaa hallintomenettelylain 26 §:n tai hallintolain 50 §:n
perusteella. Kysymyksessa voi olla esim. sillensajattbpaétds, joka on annettu puutteellisen
selvityksen perusteella, vaikka patentinhakija onkin maaraajassa ryhtynyt valipaatdksessa
edellytettyihin  toimiin. Myds hakemuksen hylkdyspaatds, joka on annettu ennen
valipaatdksen vastausajan umpeutumista, voidaan poistaa.

Paatoksen poistamista koskevassa paatoksessa esitetdan perustelut kyseiselle
toimenpiteelle ja mainitaan patentinhakijan suostumuksesta, jos suostumus on tarpeen.

Tutkijainsindorin tulee esitella toiselle tutkijainsinddrille (asianomaisen teknisen toimiston
toimistopaallikon maaradméa vanhempi tutkijainsinddri) paatos, jolla poistetaan aiemmin tehty
paatos.
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G. Vaite, patentin rajoittaminen ja patentin
lakkauttaminen

G.1 Vaite

G.1.1 Yleista

Patentin myontamisen jalkeisend yhdeksén kuukauden aikana (véiteaikana) voidaan
myonnettya patenttia vastaan tehda vaite. Vaitteessa kolmas osapuoli tai patentinhaltija itse
esittad, ettd myonnetty patentti pitdd kumota kokonaan tai patenttisuojaa pitaa rajoittaa PatL
25 8n 1 momentissa esitettyjen perusteiden nojalla. Vaitteen tekeminen antaa kenelle
tahansa mahdollisuuden vaatia patentin kumoamista, mikali han katsoo, ettd se on
myonnetty vaarin perustein. Nain voi kayda esimerkiksi, jos hakemuksen kasittelyvaiheessa
kaikkein laheisimmat tekniikan tason julkaisut eivat ole tulleet esille tai eivat ole olleet
saatavilla tai patentin kohteen aikaisempi kaytto ei ole ollut tiedossa.

Véitteesta on suoritettava vahvistettu maksu.

Vaitekasittelyn osapuolina ovat yleensa (ks. kuitenkin G.1.7.1 ja G.1.7.3) vaitteentekija tai
vaitteentekijat sek& patentinhaltija. Patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee
vaitekasittelyn aikana olla PatL 12 §:ssa tarkoitettu asiamies.

Vaiteasian kasittelee yleensd se tutkijainsindori, joka on kasitellyt vastaavan
patenttihakemuksen. Vaitepaatos esitellaan aina vanhemmalle tutkijainsinddrille.

Jos vaite on saapunut hyvissd ajoin, virasto ldhettdd vastaanottoilmoituksen seka
vditteentekijélle etté patentinhaltijalle (ks. G.1.4.1).

Virastoon saapuneesta vitteestd tarkastetaan vdaiteajan paatyttyd, tayttddkod se vditteelle
asetetut edellytykset (ks. G.1.4.2).

Jos véite ei ole sdannodsten mukainen, vaitetta ei oteta tutkittavaksi (ks. G.1.4.3). Asian
kasittelyd jatketaan vasta sitten, kun em. paatdés on saanut lainvoiman. Jos paatdos saa
lainvoiman, vaitekasittelya ei aloiteta tallaisen vaitteen perusteella.

Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi saanndsten mukainen vdite, aloitetaan
varsinainen vaitekasittely (ks. G.1.5).

Vaitekasittelyn tuloksena véite joko hylatddn (patentti pysytetddn voimassa), patentti
pysytetdaan voimassa muutetussa muodossa tai patentti kumotaan vditteen johdosta (ks.
G.1.6).

Virasto kuuluttaa vaitteen johdosta tehdysta paatoksesta taman saatua lainvoiman.

G.1.1.1 Kielet vaitekasittelyssa

Vaiteasiakirja (vaite perusteluineen) tulee toimittaa virastoon suomen tai ruotsin kielella.
Vaitteen mukana tulleet liitteet voidaan hyvdksya myos muunkielisind. Mikali patentin
kumoamista on perusteltu tavanomaisesta poikkeavalla kielella olevilla julkaisuilla, virasto voi
kehottaa vaitteentekijaéd toimittamaan kaannoksen naista julkaisuista, jos niiden katsotaan
olevan merkityksellisia paatoksenteon kannalta. Tavanomaisesta poikkeavilla kielilla
tarkoitetaan tassd yhteydessda muita kielia kuin tanskan, norjan, englannin, saksan ja
ranskan kieltd. Sama periaate eri kielten kaytosta koskee myés mydhemmin vaitekasittelyn
aikana lahetettdvia vaitepddtoksen kannalta merkityksellistda materiaalia, kuten
asiantuntijalausuntoja.
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Virasto lahettda vaitekasittelyyn liittyvat lausumapyynnot, kehotukset, paatdkset ja vastaavat
vaitekasittelyn osapuolille suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, kumpaa kieltda on kaytetty
hakemusvaiheen aikana. Jos hakemuskasittelyssa paatdskielena on ollut englanti, kaytetaan
suomen tai ruotsin kielta riippuen siita, kummalle kielelle patenttivaatimukset ja tiivistelma on
k&annetty.

Patentinhakijan oikeus englanninkieliseen hakemusmenettelyyn ulottuu vain patentin
mydntamiseen asti (patenttilain perustelut, HE 175/2010). Patentinhaltijalla on oikeus kayttaa
vdaitekasittelyssad suomea tai ruotsia.

Vaitekasittelyssa kasitelladn suomen- tai ruotsinkielisia patenttivaatimuksia, vaikka
hakemuskasittelyn aikana paatdskielena on ollut englanti (ks. A.2.2).

Vaitekasittelyn aikana lahetettéavien uusien patenttivaatimusten tulee olla suomeksi ja/tai
ruotsiksi. Uusia englanninkielisia vaatimuksia ei enaa tarvita ollenkaan.

Kun hakemuskasittely on kayty englannin kielella ja myonnetyn patentin selitys on laadittu
vain englannin kielella, kuka tahansa voi vaiteaikana pyytdd selityksen kéannettavaksi
samalle Kkielelle, jolla vaatimusten kaannds on toimitettu. Virasto (lakiasiat ja
rekisteritoiminnot -yksikk6) kehottaa patentinhaltijaa toimittamaan selityksen kaannoksen
maaraajassa virastoon. Jos patentinhaltija ei toimita kdanntsta maaraajassa, virasto voi
sakon uhalla velvoittaa patentinhaltijan toimittamaan kaanndksen tai teettdaa kaanndksen
taman kustannuksella. Jos havaitaan, ettei englanninkielisesta selityksesta annettu kaannos
vastaa alkuperaista tekstia, patentinhaltijalle on annettava kehotus korjata k&&nntksen
puutteet maaraajassa.

Jos vaitepaatdksestd valitetaan markkinaoikeuteen, patentinhaltijan tulee toimittaa
englanninkielisesta selityksesta k&annos suomeksi tai ruotsiksi (patenttivaatimusten kieli)
markkinaoikeudelle, jos kdanndsta ei ole aikaisemmin tehty.

G.1.2 Edellytykset, jotta vaite otetaan tutkittavaksi

Jotta vaite otetaan tutkittavaksi, sen tulee tayttaa PatL 24 §:ssa ja PatA 33 §:ssa esitetyt
edellytykset.

Tarkein edellytys vaitteen tutkittavaksi ottamiseksi on se, ettd se tehd&dan Kirjallisesti
Patentti- ja rekisterihallitukseen yhdeksan kuukauden kuluessa patentin myontamispaivasta
(vaiteajan kuluessa) ja se on perusteltu.

Véitteesta tulee ilmeta:
1) vaitteentekijan nimi ja osoite,

2) sen patentin rekisterinumero, jota vastaan vaite tehdaan, patentinhaltijan nimi ja
keksinndn nimitys,

3) vaatiiko vaitteentekija patentin kumoamista vai patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin,

4) mihin PatL 25 8:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin vaite perustuu ja mita muita
seikkoja vaitteen perustaksi on esitettavissa, ja

5) jos vaitteentekijaa edustaa asiamies, tAman nimi, kotipaikka ja osoite.

Vdite ja sen liitteet seka patentinhaltijan ja vaitteentekijan myohemmat kirjelmat liitteineen on
toimitettava virastoon kahtena kappaleena. Jos on useita vditteentekijoitd, myohemmista
kirjelmista liitteineen on lisdksi annettava yksi kappale kutakin muuta vaitteentekijaa varten.
Tama ei luonnollisestikaan koske sahkdisesti toimitettavaa aineistoa.

Jos véitteentekijad edustaa asiamies, on taman osoitettava valtuutuksensa.
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G.1.3 Vaiteperusteet

PatL 25 8:n 1 momentissa sdadetaan vaiteperusteet, joiden nojalla myonnetty patentti
voidaan kumota kokonaan tai osittain.

Perusteet vaitteen tekemiselle ovat seuraavat:
1) Patentti on myonnetty, vaikka PatL 1, 1 a, 1 b, ja 2 §:ss& saadettyja ehtoja ei ole taytetty,

2) Patentti tarkoittaa keksintta, jota ei ole esitetty niin selvasti, ettd ammattimies voi sen
perusteella kayttaa keksintoa,

3) Patentti kasittaa sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sité tehtaessa, tai

4) Patenttisuojaa on laajennettu sen jalkeen, kun PatL 19 8:n 1 momentissa tarkoitettu
ilmoitus on annettu.

On huomattava, ettd vaiteperusteet eroavat jonkin verran patentin myontamisen perusteista.
Vaiteperusteena ei voi olla se, ettd keksintd on maaritelty epaselvasti patenttivaatimuksissa,
jos selitys on kuitenkin niin selva, ettd ammattimies voi sen perusteella kayttdad keksintda
(vrt. PatL 8 § 2 mom.). Mydskaan keksintdjen epayhtenéisyys ei muodosta vaiteperustetta
(vrt. PatL 10 8).

G.1.4 Vaitekasittelya edeltavat vaiheet

G.1.4.1 Vastaanottoilmoitus

Jos vaite on saapunut hyvissa ajoin, esim. 2-3 kk ennen vdaiteajan paattymistd, virasto
lahettéda vastaanottoilmoituksen seka vaitteentekijlle etta patentinhaltijalle. limoituksista kay
mm. ilmi, ettd virasto on vastaanottanut vaitteen ja ettd vaiteajan paattymisen jalkeen sille
suoritetaan muodollinen tarkastus. Patentinhaltijalle lahetettdvdaéan vastaanottoilmoitukseen
litetddn yksi kappale saapuneista vaiteasiakirjoista. Jos vdaiteaikaa on jaljella alle 2 Kk,
vastaanottoilmoitusta ei laheteta ollenkaan.

G.1.4.2 Vaitteen muodollinen tarkastus

Vaiteajan paatyttyd virastoon saapuneesta vditteestd tarkastetaan, tayttaaké se PatL 24
8:ssa ja PatA 33 8:ssd vaitteelle asetetut edellytykset (ks. G.1.2). Tarkastus on
kaksivaiheinen, jolloin ensimmaisessa vaiheessa tarkastetaan ne seikat, joiden tulee olla
taytetty ennen vaiteajan paattymista, ja toisessa vaiheessa muut edellytykset, joita voidaan
taydentaa viela vaiteajan jalkeen.

Vaiteaikana vaitteeltd edellytettavat seikat

Seuraavat vditteelle asetetut edellytykset ovat sellaisia, ettd niiden tulee olla taytettyna
vaiteajan kuluessa (PatA 34 § 1 mom.):

1) Vaite on tehtava kirjallisesti yhdeksan kuukauden kuluessa patentin myontamispaivasta.

2) Vaiteasiakirjasta tulee selvitd, mita patenttia vastaan vaite on tehty ja kuka vaitteen on
tehnyt.

3) Vaditeasiakirjasta tulee ilmeta mihin PatL 25 8:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin
vaite perustuu ja sen tueksi on esitettava selvitys tosiasioista, naytdstd ja muista
perusteluista (esim. julkaisut ja niiden asiaan liittyvat kohdat).
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Mydhemmin toimitettavissa olevat tiedot tai asiakirjat

Jos vdite tayttaa edellisessd kohdassa esitetyt edellytykset, vaitteestd tarkastetaan muut
siltda vaaditut edellytykset. Jos véite ei tayta muita vaitettd koskevia sadannoksia,
patenttivirasto kehottaa vditteentekijad annetun maardajan kuluessa poistamaan
puutteellisuudet (PatA 34 § 2 mom.). Naita puutteita ovat:

4) Vaitteesta ei ole suoritettu vahvistettua maksua.
5) Vaitteentekijaa edustavalle asiamiehelle annettu valtakirja puuttuu.

6) Vaiteasiakirjasta ei ilmene, vaatiiko vaitteentekija patentin kumoamista vai ainoastaan
patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin.

7) Vaiteasiakirjaa ei ole toimitettu suomeksi tai ruotsiksi.

8) Vaditeasiakirjaa liitteineen ei ole toimitettu virastoon kahtena kappaleena (ei koske
sahkdoisesti toimitettua aineistoa).

9) Tavanomaisesta poikkeavalla kielella toimitetusta vaitemateriaalista ei ole kdannosta.

10) Vaitteen tueksi esitettyjen julkaisujen kohtia ei ole yksiloity riittavasti.
11) Kaikkia vaitteen tueksi esitettyja julkaisuja ei ole toimitettu virastoon.

Kohtien 4-7 puutteellisuudet ovat sellaiset, ettd ne on Kkorjattava ehdottomasti. Tall6in
annettavasta kehotuksesta puutteiden korjaamiseksi tulee ilmeta, etta vaitetta ei oteta
tutkittavaksi, mikali puutteita ei korjata.

Muut puutteellisuudet ovat sellaisia, etta asiaa kasitteleva tutkijainsindori voi pyytdd niiden
korjaamista harkintansa mukaan. Mikali puutteellisuuksien poistaminen ei vaikuta olevan
vdaitteen ratkaisemisen kannalta oleellista, kehotusta puutteellisuuden poistamiseksi ei
tarvitse antaa. Tallaisia puutteellisuuksia on esimerkiksi se, ettei useita julkaisuja
esitettdessa kaikista julkaisuista ole tarkoin yksiloity oleellisia kohtia tai julkaisu on esitetty
tavanomaisesta poikkeavalla kielella. Talléin huonosti yksildity julkaisu tai tavanomaisesta
poikkeavalla kielella esitetty julkaisu otetaan paattksessad huomioon vain siltd osin kuin on
jarkevaa tai mahdollista. Kehotusta annettaessa harkitaan, onko tama puutteellisuus niin
merkittava, etta jos sita ei korjata, vaitetta ei oteta ollenkaan tutkittavaksi vai vaikuttaako se
vain vaitteen sisallon tulkintaan.

G.1.4.3 Vaitetta ei oteta tutkittavaksi

Mikali vaite ei taytd vaiteajan paattymisen jalkeen PatA 34 §:n 1 momentissa esitettyja
ehdottomia edellytyksia (ks. G.1.4.2), vaitetta ei oteta tutkittavaksi. Samoin véitetta ei oteta
tutkittavaksi, jos vaitteentekija ei ole kehotuksen saatuaan korjannut muita puutteellisuuksia,
jotka estavat vaitteen tutkimisen (ks. G.1.4.2 4-11).

Vaitteentekija saa tastd perustellun paatoksen. Paatds lahetetdan patentinhaltijalle tiedoksi
yhdessa véiteasiakirjojen kanssa, mikali nditd ei ole aikaisemmin hanelle toimitettu.
Vaitteentekijalla on valitusoikeus tastd paatdoksestd markkinaoikeuteen. Mikali paatds saa
lainvoiman eika ole yhtaan saanndsten mukaista vaitetta, niin patentti pysytetddn voimassa.
Jos vditteitd on useampia, joista ainakin yksi otetaan tutkittavaksi, niin kaikkien vaitteiden
materiaali otetaan huomioon vaitekasittelyssa (ks. G.1.6.2). Jatkossa kirjeenvaihtoa kaydaan
kuitenkin vain niiden vaitteentekijoiden kanssa, joiden véitteet otetaan tutkittavaksi.
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G.1.5 Vaitekasittelyssa vaitepaatdsta edeltavat vaiheet

G.1.5.1 Kirjeenvaihto vaitekasittelyssa

Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi sddnnésten mukainen vaite (ks. G.1.4.2),
ennen vaiteasian ratkaisemista seka patentinhaltijalla ettd vaitteentekijalla tai -tekijoilla on
mahdollisuus antaa lausumansa vditeasiasta (PatL 24 8 4 mom, PatM 54 § 1 ja 2 mom.).
Kirjeenvaihdon aikana kaikki vaitteeseen liittyvat asiakirjat toimitetaan kaikille
vaitekasittelyssd mukana oleville osapuolille.

Vditeajan paattymisen jalkeen patentinhaltijalle annetaan lahete vaitteen (tai vaitteiden)
johdosta ja maaraaika (6 kk) lausuman antamista varten. Lahetteen mukaan liitetddn ne
vditeasiakirjat, joita ei aikaisemmin ole toimitettu patentinhaltijalle. Mikéli vaitteessad on
korjattavissa olevia puutteita, annetaan lahete kyseisen vditteen johdosta patentinhaltijalle
vasta korjausten tekemisen jalkeen. Patentinhaltijalle mahdollisesti aikaisemmin toisen
vditteen johdosta jo annetun lahetteen maardaika pidennetaan paattyvaksi samaan aikaan
taman lahetteen méaaraajan kanssa.

Jos patentinhaltija antaa lausumansa vaitteen johdosta, lahetetdan patentinhaltijan lausuma
tiedoksi vaitteentekijalle (vaitteentekijoille). Vaitteentekija saa maardajan (3 kk) oman
lausumansa antamista varten. Jos vaitteentekija antaa lausumansa, se lahetetdéan tiedoksi
patentinhaltijalle ja patentinhaltijalle annetaan maaraaika (3 kk) lausuman antamista varten.
Jos patentinhaltia antaa lausumansa, se annetaan tiedoksi vaitteentekijalle ilman
lausumamaaraaikaa. Taman kirjeenvaihdon jalkeen, tai aikaisemminkin mikali jompi kumpi
kasittelyn osapuoli ei anna lausumaansa, virasto ratkaisee vaiteasian (ks. G.1.6). Virasto voi
harkintansa mukaan myo¢s jatkaa kirjeenvaihtoa ns. lisakirjeenvaihtona ennen vaiteasian
ratkaisemista, esimerkiksi jos patentinhaltija on l&hettanyt toisen lausumansa yhteydessa
uudet patenttivaatimukset. Patentinhaltijalle pitdisi antaa viimeisin mahdollisuus antaa
lausumansa vaitteentekijan lausuman jalkeen.

Kirjeenvaihdon aikana virasto ei viela tutustu lausumien asiasisaltoon, vaan pelkastaan
tarkastaa, onko kirjeenvaihtoa syyta jatkaa tai onko tarvetta jarjestaa suullinen kuuleminen.

G.1.5.2 Suullinen kuuleminen vaitekasittelyssa

Vaiteasiassa seka patentinhaltijalla etta vaitteentekijalla tai -tekijoilla on mahdollisuus pyytaa
kirjallisesti suullista kuulemista (PatM 54 § 3 mom.). Pyynndélla pitda olla riittavat perustelut.
Perusteluna voi olla esimerkiksi se, ettei toinen osapuoli ole ymmartanyt kaikkia teknisia
seikkoja keksinnén monimuotoisuuden vuoksi. Virasto paattaa, onko suullinen kuuleminen
tarpeellinen ja kutsuu kaikki osapuolet siihen. Suullinen kuuleminen jarjestetddn, kun
kohdassa 1.5.1 esitetty kirjeenvaihto on kayty. Se voidaan pitéda, vaikka toinen osapuoli ei
osallistuisi siihen. Mikali virasto katsoo, ettei ole mitdan perusteltua syyta jarjestaa suullista
kuulemista, lahetetdan tasta kaikille osapuolille kirje perusteluineen.

Suullinen kuuleminen ei ole julkinen tilaisuus.

Suullisessa kuulemisessa voidaan ké&sitella erityisesti sellaisia seikkoja, joita on vaikea
esittaa kirjallisesti. Siella tulisi kasitella vain ennestddn kaikkien osapuolten tiedossa olevia
asioita, kuten asiaan liittyvia julkaisuja. Osapuolilla on mahdollisuus kayttdd kuulemisessa
omia asiantuntijoita. Todistajia, esim. julkista kayttda koskien, ei kuitenkaan voida kuulla
suullisessa kuulemisessa. Viraston puolesta kuulemiseen osallistuvat ainakin asiaa
kasitteleva tutkijainsindori, ratkaisijana toimiva vanhempi tutkijainsindori ja johtava
tutkijainsindori  seka tarvittaessa myOs lakiasiat ja  rekisteritoiminnot  -yksikon
toimistopaallikkd. Suullisen kuulemisen kielena on suomi tai ruotsi.

Suullisessa kuulemistilaisuudessa ei anneta paatosta vaiteasiasta. Virasto ei myoskaan ota
kantaa vaiteasiaan, mutta voi mahdollisesti tuoda esille omia mielipiteitéd esimerkiksi jostain
yksityiskohdasta.
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Vditeasiasta ei voida tehda lopullista paatosta sellaisen materiaalin perusteella, joka on tullut
esille vain suullisessa kuulemisessa. Mikéli siella tulee esille paatdksenteon kannalta
oleellista uutta materiaalia, tilaisuudessa sovitaan taman toimittamisesta virastoon
kuulemistilaisuuden jalkeen. Kuulemistilaisuudessa voidaan sopia myts mahdollisesti viela
tarvittavista uusista lausumapyynndista.

Suullisesta kuulemisesta virasto tekee muistion, johon kirjataan mm. Kkasittelynalaisen
patentin numero, lasnaolijat, kuulemispyynnon esittdja ja sen perustelut, kuulemisessa esille
tulleet paaasiat seké mita tilaisuudessa sovittiin. Muistio annetaan tiedoksi kaikille osapuolille
ja se tulee julkiseksi osana vaiteaineistoa.

G.1.6 Vaiteasian ratkaiseminen

G.1.6.1 Vaiteasian mahdolliset ratkaisut
Tutkittavaksi otettu vaiteasia ratkaistaan PatL 25 §:n 1-3 momentin perusteella joko:

1) Patentti kumotaan vaitteen johdosta

Jos on olemassa PatL 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu este patentin pysyttamiselle
voimassa, patentti kumotaan PatL 25 §:n 1 momentin nojalla.

2) Vaite hylataan (patentti pysytetddn voimassa)

Jos ei ole olemassa mitddn PatL 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua estettd patentin
pysyttamiselle voimassa, vaite hylataan PatL 25 §:n 2 momentin nojalla.

3) Patentti pysytetaan voimassa muutetussa muodossa

Jos patentinhaltija on vaitekasittelyn aikana muuttanut patenttivaatimuksia niin, ettei
patentin pysyttdmiselle voimassa muutetussa muodossa ole mitaan PatL 25 &n 1
momentissa tarkoitettua estettd, patentti pysytetddn voimassa muutetussa muodossa
PatL 25 §:n 3 momentin nojalla.

G.1.6.2 Vaiteperusteiden selvittaminen

Vaiteperusteiden selvittiAminen vaitteestd

Tutkittavasta vaitteesta selvitetaan, minka PatL 25 §:n 1 momentin perusteen tai perusteiden
nojalla patentti halutaan kumota. Vaiteasia ratkaistaan ensisijaisesti vain vaitteessa
esitetyilla perusteilla. Esimerkiksi, jos vaiteperusteena on vain se, etta patentti pitaa sisallaan
seikkoja, jotka eivat ole perusasiakirjan mukaisia, vaitekasittelyssa ei tutkita patentin
kumoamismahdollisuutta muiden perusteiden osalta. Poikkeuksena on kuitenkin jos jokin
muuten esille tullut peruste osoittautuu hyvin nopealla silmaykselld sellaiseksi, ettd patentin
kumoaminen on aiheellista (ks. alla Muut kuin tutkittavaksi otetussa vaitteessa esitetyt
vditeperustelut).

Vaitteessa patentin kumoamista on voitu perustella sellaisilla seikoilla, jotka eivat kuulu PatL
25 8§ 1 momentin mukaisiin vaiteperusteisiin, kuten esimerkiksi keksinnon
epayhtenaisyydellda. Epayhtendisyys ei muodosta patentin kumoamisperustetta riippumatta
siitd, onko se ollut mydnnetyssd patentissa tai onko se muodostunut patenttivaatimuksia
muutettaessa vaitekasittelyn aikana. Mikali tallaisia perusteita esitetdan vditteessa tai
vaitteentekijan myohemmisséa lausumissa, vaitepaatoksessa ilmoitetaan lyhyesti, etta nama
perusteet eivat muodosta kumoamisperustetta.

Missa laajuudessa patentti halutaan kumota

Tutkittavasta vaitteesta selvitetddn myods, haluaako vaitteentekija kumota patentin
kokonaisuudessaan vai vain osittain. Mikali patentti halutaan kumota vain osittain, tutkimus
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rajoitetaan koskemaan vain tatd osaa patenttia, ellei myés muun osan tutkiminen ole selvasti
perusteltua vastaavasti kuten edella on esitetty.

Muut kuin tutkittavaksi otetussa vaitteessa esitetyt vaiteperusteet

Kun vaitekasittely on aloitettu, tulee asiassa ottaa huomioon Kkaikki se vaitteen
ratkaisemiseen liittyva aineisto, joka on tullut patenttiviraston tietoon ennen vaiteasian
ratkaisemista. Tallaista aineistoa, kuten muita vaiteperusteita tai eri julkaisuja, on voitu
esittaa esimerkiksi tutkittavaksi otettavan vaitteen lisdksi tehdyssa toisessa vaitteessa, jota
ei ole otettu tutkittavaksi tai joka on peruutettu. (Jos ainoa vaite peruutetaan kesken
vaitekasittelyn, ks. G.1.7.3). My0Os Kkasittelevalla tutkijainsindorilla voi olla tiedossa
esimerkiksi patentin mydntamisen jalkeen esille tullut julkaisu, joka muodostaa PatL 2 §:n
mukaisen perusteen patentin kumoamiselle. Vaitepaatoksessa muu kuin tutkimuksen
kohteena olevassa vaitteessa tai vaitteissa esitetty aineisto otetaan huomioon kuitenkin vain,
jos jokin vaiteperuste ilmenee siita selvasti. Ennen kuin vdaitepaatdés annetaan, tulee
varmistua, ettd esimerkiksi kaikki paatoksessa esitettavat julkaisut ovat olleet kaikkien
osapuolten tiedossa kommentointia varten. Tarvittaessa patentinhaltijalle annetaan kehotus
2 kk maaraajalla lausuman antamiseksi aineistosta, joka ei ole vaitekasittelyn aikana viela
ollut esilla. Vaitteentekijaa tiedotetaan tasta.

Vaitekasittelyn aikana tutkijainsindori ei tee uutta uutuustutkimusta eika tutki ilman erityista
syyta, tayttaaké myonnetty patentti muita sille asetettuja edellytyksia kuin mita vaitteissa on
esitetty.

G.1.6.3 Patentinhaltijan lausumat ja mahdolliset uudet patenttivaatimukset

Patentinhaltijan lausumista selvitetaan, mik& on h&nen kantansa véitteentekijan esittamiin
patentin kumoamisperusteisiin. N&aihin lausumiin liitetdan usein uudet patenttivaatimukset tai
mahdollisesti useita patenttivaatimusasetelmia, joiden pohjalta patentin kumoaminen tai
vaitteen hylkdaminen ratkaistaan. Myds muita patentin osia, kuten selitysta tai piirustuksia,
on mahdollista korjata.

Myonnettyyn patenttiin tehtyjen muutosten tutkiminen

Vaitekasittelyn aikana patenttiin tehtyjen muutoksien tulee olla sellaiset, ettei patentti kasita
sellaista, mika ei ole kaynyt ilmi hakemuksesta sitd tehtédessa, ja ettei patenttisuojaa ole
laajennettu sen jalkeen, kun PatL 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu. (ks.
G.1.3 sek& H.3.1-H.3.3).

Vaitekasittelyn aikana tulleista uusista patenttivaatimuksista tutkitaan aina, tayttavatkd ne
edella mainitut ehdot. Mikédli uusia patenttivaatimuksia on tullut useassa eri vaiheessa,
tutkitaan viimeiseksi tulleet patenttivaatimukset. ltsenaisiin patenttivaatimuksiin tehtyjen
muutosten lisaksi tutkitaan myds muutosten vaikutus epaitsendisiin patenttivaatimuksiin, silla
uuden itsendisen ja siihen liittyvdn epéaitsendisen patenttivaatimuksen muodostama uusi
kombinaatio ei aina ole I0ydettdvissd perusasiakirjasta. My0s selitykseen tai piirustuksiin
tehdyt muutokset tutkitaan.

Patenttisuojan laajennus tulee kyseeseen silloin kun patenttivaatimuksesta poistetaan jokin
maarite kokonaan. Poistuvan madritteen voi kuitenkin korvata perusasiakirjan mukaisella
suppeammalla méaaritteella. Myos jonkin vaihtoehtoisen maaritteen voi poistaa ilman, etta
patenttisuoja laajenee.

Patenttisuoja voi laajeta kategoriamuutoksien aikana, esimerkiksi muutos menetelmasta
tuotteeseen yleensa laajentaa suojapiiria. Sen sijaan tuotevaatimuksen muuttaminen
vaatimukseksi tuotteen kayttoon tietyn vaikutuksen aikaansaamiseksi yleensa on
hyvéaksyttavissa.

Tammikuu 2015



114

Yhden itsendisen patenttivaatimuksen voi myds muuttaa esimerkiksi kahdeksi itsendiseksi
saman kategorian vaatimukseksi, joissa esitetddn itsendisen vaatimuksen erilaiset
toteuttamismuodot, jolloin kumpikaan vaatimus ei saa laajentaa aikaisemman itsendisen
vaatimuksen suojapiiria. Nama vaatimukset voivat olla keskenaan epayhtenéiset.

Useita patenttivaatimusasetelmia

Vaitekasittelyn yhteydessa patentinhaltija voi esittdd useita patenttivaatimusasetelmia
tutkimuksen pohjaksi. Useita vaatimusasetelmia virastoon toimittaessaan patentinhaltijan
tulee samalla ilmoittaa, missa jarjestyksessa ne vaitekasittelyn yhteydessa tutkitaan. Jos
ensimmaiseksi asetettu vaatimusasetelma on hyvaksyttavissa, ts. se ei kumoudu esille
tulleiden vaiteperusteiden johdosta, muita vaatimusasetelmia ei tutkita ollenkaan. Jos
ensisijaisen vaatimusasetelman itsendiset patenttivaatimukset eivat ole hyvaksyttavissa,
paatdksessa perustellaan tama ja siirrytaan seuraavaan asetelmaan.

G.1.6.4 Kehotusten antaminen

Vaitekasittelyn aikana voi tulla tilanteita, jolloin on tarpeen pyytdd patentinhaltijaa tai
vaitteentekijaa korjaamaan jokin puutteellisuus, selventdmaan jotain seikkaa tai antamaan
lausuma jostain uudesta esille tulleesta seikasta. Tall6in voidaan antaa kyseiselle
osapuolelle kehotus puutteellisuuden korjaamiseksi tai lausuman antamiseksi annetun
maaraajan puitteissa.

Patentinhaltijalle annetaan kehotus esimerkiksi silloin, kun patenttivaatimuksien muutoksia
tutkittaessa on havaittu, ettd niitd on muutettu sdannésten vastaisesti. Kehotusta saannésten
vastaisten muutoksien poistamiseksi ei ole valttaméatontd antaa silloin, kun patentin
kumoaminen on myds muista syista perusteltua.

Kummallekin osapuolelle voidaan antaa kehotus jonkin heidan aikaisemmin esille tuomansa,
paatoksen teon kannalta oleellisen seikan tarkentamiseksi. Tallainen kehotus annetaan vain
erityisen poikkeuksellisista syistd, silla vaitekasittelyn aikana kirjeenvaihtoa ei tule
tarpeettomasti kayda.

Patentinhaltijalle voidaan myfs antaa kehotus lausuman antamiseksi, mikali vaitekasittelyn
yhteydessa tulee esille vaitepaatokseen oleellisesti vaikuttavaa uutta aineistoa, josta ei
aikaisemmin ole ollut mahdollisuutta antaa lausumaa.

Kun patentinhaltija on toimittanut uudet patenttivaatimukset ja tutkimuksessa todetaan, etta
patentti voidaan pysyttda voimassa muutetussa muodossa, patentinhaltijaa kehotetaan
ennen paatdksen tekoa toimittamaan mahdollisesti puuttuvat julkaisukelpoiset ruotsin- tai
suomenkieliset vaatimukset.

Kehotukset annetaan yleensa 2 kuukauden vastausajalla. Kehotuksen saajan ei kuitenkaan
tarvitse vastata kehotukseen, silla vaitekasittelyd ei ole mahdollisuutta jattaa sillensa, kuten
hakemuskasittely. Mikali kehotuksen saaja ei korjaa kehotuksessa esitettyja
puutteellisuuksia, seuraamukset vaihtelevat sen mukaan, mink& puutteellisuuden
poistamisesta on kyse. Seurauksena voi olla esimerkiksi, ettd patentti kumotaan, kun
patenttivaatimuksia ei ole korjattu saannoksien mukaisiksi, tai vaitteessa tai lausumissa
esitetty epaselva kohta jatetdan huomioimatta paatoksenteossa.

Kehotuksen antamisesta tiedotetaan toiselle osapuolelle.

G.1.6.5 Vaitepaatoksessa esitettavat asiat

Seuraavassa tarkastellaan niitd asioita, mitd vaitepaéatoksissa esitetdan. Paatoksen alussa
esitetdan paatdksen perustana olevia faktoja ja loppuosassa itse paatos siten, ettd kuhunkin
vaiteperusteeseen otetaan erikseen kanta. Se, mita kaikkea kussakin pé&éatdksessa
esitetaan, riippuu luonnollisesti kyseisen véiteasian kasittelyssé esille tulleista seikoista.
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Vaitteen/vaitteiden esittely

Esitellaén lyhyesti vaitteen oleelliset piirteet, kuten vaitteentekijan nimi, halutaanko patentti
kumota kokonaan vai osittain ja minka vaiteperusteen/perusteiden nojalla patentti halutaan
kumota. Jokainen saapunut vaite esitellaan erikseen.

Padtoksen perusteena olevat viitejulkaisut

Mikali vaitteessa patentin  kumoamisperusteena on esitetty olevan uutuuden ja/tai
keksinndllisyyden (olennaisen eron) puuttuminen, vaitepaatbksessa esitetdan yleensa
luettelona paatdksen perusteena olevat viitejulkaisut.

Mikali vaitteessa esitetddn sellaisia sindnsa relevantteja tai relevanteilta vaikuttavia
julkaisuja, joita ei voida ottaa huomioon patentoitavuutta arvioitaessa, se perustellaan
paatoksessa. Téllaisia julkaisuja ovat esimerkiksi liian uudet julkaisut ja julkaisut, joiden
julkiseksi tulosta ei ole naytt6d. MyoOs jos julkisesta kaytdstd ei katsota olevan riittdvaa
nayttod, tama perustellaan paatdksessa.

Padtoksen perusteena olevat patenttivaatimukset

Paatoksessa ilmoitetaan perustuuko paatds myodnnetyn patentin vaatimuksiin tai
vaitekasittelyn aikana muutettuihin vaatimuksiin tai eri vaatimusasetelmiin ja milloin
vaatimukset on muutettu. Paatds perustuu viimeiseksi toimitettuihin vaatimuksiin, ellei
patentinhaltija esita lausumissaan toisin.

Kannanotot vaiteperusteisiin

Vaitepaatoksessa otetaan aina kanta kaikkiin vaitteessa/vditteissa esitettyihin perusteisiin
patentin kumoamiseksi. Paatoksessa perustellaan viraston kanta vaiteperusteisiin mielellaén
siten, ettd perusteluissa huomioidaan myds eri osapuolten kannanotot asiasta. Mikéli jotain
vaiteperustetta on vaitteessa perusteltu huomattavan ylimalkaisesti, todetaan, ettei se
muodosta perustetta patentin kumoamiselle. Samoin jos perusteena patentin kumoamiselle
esitetaan seikka, joka ei ole PatL 25 §:n 1 momentin mukainen, esimerkiksi epayhtenaisyys,
mainintaan lyhyesti, ettei tima seikka muodosta perustetta patentin kumoamiselle.

Kannanotot eri vaiteperusteisiin muodostetaan kasikirjan kohtien E.1-3 ja H.3 mukaisesti,
joissa kasitelladn vaiteperusteissa (ks. G.1.3) esitettyja asioita. Lisaksi huomioidaan
seuraavat seikat:

Vaitepaatoksessa otetaan kantaa hakemusvaiheessa patenttivaatimuksiin tehtyihin
saannosten vastaisiin muutoksiin vain, mikali ne on tuotu vaitteessa esille.

Vaitekasittelyn aikana tehtyihin muutoksiin otetaan aiha kanta riippumatta siita, onko
vaitteentekija  huomauttanut  muutoksista vai ei. Hyvaksyttdvasti muutetuista
patenttivaatimuksista ilmoitetaan, etta muutokset ovat hyvaksyttavissa. Jos vaitteentekija on
kuitenkin huomauttanut muutosten olevan saaddsten vastaiset, asia perustellaan
paatdksessa tarkemmin. Mikali vaatimusten muutokset eivat ole hyvaksyttavissa,
perustellaan syyt aina paatoksessa tarkemmin.

Uutuutta ja keksinnollisyytta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki esille tulleet julkaisut (ks.
G.1.6.2), joiden perusteella tutkijainsindori tekee paatdksensa.

Uutuutta ja keksinnollisyyttd arvioitaessa julkaisuista esitetddn ne kohdat, joista kukin
patenttivaatimuksen piirre 16ytyy. Jos jokin vaatimuksen piirre kay julkaisusta vain
epasuorasti esille, selvitetdan, miksi se tarkoittaa samaa vaatimuksen piirteen kanssa. Jos
keksintd osoittautuu uudeksi, kannanotossa esitetaan ainakin oleellisimmat erot julkaisun ja
vaatimuksissa esitetyn keksinnoén valilla. Keksinnollisyytta arvioitaessa kanta perustellaan
aina kunnolla.

Tammikuu 2015



116

Mikali patentin kumoamista ei vaitteessd ole perusteltu puuttuvan uutuuden vuoksi vaan
pelkastadn keksinndllisyyden puuttumisen vuoksi, todetaan uutuuden olemassaolo eikéa
siihen tarvitse muuten ottaa kantaa. Jos kuitenkin huomataan uutuuden puuttuminen, se
esitetaan paatoksessa.

Yhteenveto paatoksesta

Vaitepaatoksen lopussa esitelladn yleensa lyhyt yhteenveto paattksesta. Siina esitetddn
Patentti- ja rekisterihallituksen paatds joko

e vaitteen hylkddmisesta ja patentin pysyttamisessa voimassa, silla patenttivaatimuksille ei
ole mitdan PatL 25 8:n 1 momentin mukaista estetta,

e patentin  pysyttamisessd voimassa muutetussa muodossa (vaatimusasetelma
yksil6itynd), silla muutetuille patenttivaatimuksille ei ole mitdan PatL 25 §:n 1 momentin
mukaista estetta, tai

e patentin kumoamista jonkin tai joidenkin PatL 25 §:n 1 momentin 1-4 kohdan perusteella.

G.1.6.6 Patentin uudelleen painatus

Mikali patentti pysytetddn voimassa muutetussa muodossa, patentti painetaan uudelleen
paatoksen saatua lainvoiman. Muutettujen patenttivaatimuksien tulee olla seka suomen etta
ruotsin kielella tai, jos hakemus on kéasitelty englannin kielelld, joko suomeksi tai ruotsiksi
sen mukaan, kummalle kielelle vaatimukset on kdannetty hakemusvaiheen aikana. Virasto
kehottaa tarvittaessa patentinhaltijaa toimittamaan julkaisukelpoiset vaatimukset em. kielilla.
Mikali patentinhaltija ei korjaa selitysta, se saa jaada ennalleen.

G.1.7 Erikoistapauksia

G.1.7.1 Patentinhaltija vaitteentekijana

Jos patentinhaltija on vaitteentekijana ja vaite otetaan tutkittavaksi (ks. G.1.4), vaite
ratkaistaan kohdan G.1.6 mukaisesti ilman kirjeenvaihtoa. Mikali vaitteessa on pyydetty
suullista kuulemista, toimitaan kuitenkin ensin kohdan G.1.5.2 mukaisesti. Jos patenttia
vastaan on tehty muitakin vaitteitd, toimitaan kohtien G.1.4 — G.1.6 mukaisesti.

G.1.7.2 Patentit, jotka eivéat ole enda voimassa
Vaikka vaiteasia koskee patenttia, joka on rauennut, vaitekasittely tulee saattaa paattkseen.

PatL 24 §:n 5 momentin mukaan vaite voidaan ottaa huomioon, jos siihen on erityista syyta,
vaikka patentti on rauennut maksamattoman vuosimaksun takia tai siksi, ettd patentin
voimassaoloaika on paattynyt. Tallainen erityinen syy on vditteestd ilmeneva selva
vaiteperuste (ks. G.1.3), kuten uutuudeneste. Myds se, etta patentinhaltija on muuttanut
patenttivaatimuksia ennen kuin patentti on rauennut, katsotaan erityiseksi syyksi vaitteen
huomioon ottamiseksi. Jos tutkijainsindorin mielesta on erityinen syy ottaa saanndsten
mukainen (ks. G.1.2) vaite huomioon, niin vaiteasia kéasitellaan ja ratkaistaan kohtien G.1.4 —
G.1.6 mukaisesti. Talldin p&datds patentin kumoamisesta, vaitteen hylkdamisesta ja patentin
pysyttamisestd voimassa raukeamispaivdan asti tai patentin pysyttdmisesta voimassa
muutetussa muodossa patentin raukeamispaivaan asti perustellaan yksityiskohtaisesti.

Jos patentti on rauennut, eikd vaite ole sdédnnésten (ks. G.1.2) mukainen, eiké ole erityista
syytd ottaa vaitetta huomioon eikd muita vaitteitd ole, tehd&&n paatdés patentin
pysyttamisestd voimassa patentin raukeamispaivdan asti. Paatostekstissa perustellaan
patentin voimassa pysyttaminen lyhyesti ilmoittamalla, ettei tutkimuksessa ole tullut esille
erityisia syita ottaa vaitettd huomioon ja viittaamalla PatL 24 § 5 momenttiin.
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Seka rauenneen patentin haltija ettd vaitteentekija ovat molemmat osapuolina
vaitekasittelyssd ja molemmilla on samat valitusoikeudet paatoksesta kuin muissa
vastaavaan lopputulokseen paattyvissa paatoksissa (ks. G 1.8).

G.1.7.3 Véite peruutetaan

Kun véite peruutetaan, se annetaan valittémasti tiedoksi patentinhaltijalle. Vaikka véaite on
peruutettu, vaitekasittely tulee saattaa paatdkseen.

PatL 24 8:n 5 momentin mukaan vaite voidaan ottaa huomioon, jos siihen on erityista syyta,
vaikka vaite peruutetaan. Tallainen syy on vaitteesta ilmeneva selva vaiteperuste (ks. G.1.3),
kuten uutuudeneste. My0s se, ettd patentinhaltija on muuttanut patenttivaatimuksia ennen
kuin vaite on peruutettu, katsotaan erityiseksi syyksi vaitteen huomioon ottamiseksi. Jos
tutkijainsindorin mielesta on erityinen syy ottaa peruutettu saannoésten mukainen (ks. G.1.2)
vaite huomioon, niin vaiteasia kasitellaan ja ratkaistaan kohtien G.1.4 — G.1.6 mukaisesti.
Talloin paatds patentin kumoamisesta, vaitteen hylkdamisesta ja patentin pysyttamisesta
voimassa tai patentin pysyttdmisestd voimassa muutetussa muodossa perustellaan
yksityiskohtaisesti.

Jos peruutettu vaite ei ole sdanndsten (ks. G.1.2) mukainen tai ei ole erityista syyta ottaa
vaitettd huomioon eikd muita vaitteita ole, tehdaan paatos patentin pysyttdmisesté voimassa.
Paatostekstissa perustellaan patentin voimassa pysyttaminen lyhyesti ilmoittamalla, etté
vaite on peruutettu eika tutkimuksessa ole tullut esille erityisia syita ottaa vaitettd huomioon.
Paatoksessa viitataan PatL 24 8 5 momenttiin.

Peruutetun vaitteen tekija ei ole endd osapuolena vaitekasittelyssd eikd hanelle [ahetetd
enaa mitaan paatoksia tai tiedotteita eiké hénella ole valitusoikeutta.

G.1.7.4 Tuomioistuimessa vireilla olevat asiat

Jos tuomioistuimessa on nostettu kanne, joka koskee vaatimusta paremmasta oikeudesta
patenttiin, jota vastaan vaite on tehty, ei vaitekasittelyd aloiteta tai vaitekasittely
keskeytetaan, kunnes vaatimus paremmasta oikeudesta on lopullisesti ratkaistu (PatM 55 8§).

Tuomioistuimessa voi samanaikaisesti virastossa tapahtuvan vditekasittelyn kanssa olla
vireilla patentin mitattémaksi julistamista koskeva kanne ja patentin rajoittamista koskeva
pyynt6 (PatL 52 §). Jos tuomioistuin paattaa lykata asian kasittelyn tai ratkaisemisen siihen
saakka, kunnes patenttia vastaan esitetty vaite on lopullisesti ratkaistu, vaitekasittelya
jatketaan normaalisti.

G.1.7.5 Patenttia on rajoitettu tai se on lakkautettu

Véiteaikana tehty vaite otetaan huomioon, vaikka patenttia on ennen véitteen tekemista
rajoitettu PatL 53 d §:n mukaisesti lainvoimaisella pdatoksella (PatL 24 § 5 mom.).

Vaitekasittelya ei aloiteta tai se lopetetaan, jos patentti on lakkautettu PatL 54 8:n mukaisesti
lainvoimaisella paatoksella. Koska lakkaamisen oikeusvaikutus on takautuva, patentti ei ole
koskaan ollut voimassa. Vaite ei talldin ole sdanndsten mukainen, ja tehdaan paatos siita,
ettei vaitettd oteta tutkittavaksi.

G.1.8 Vaiteasioista tehdyista paatoksista valittaminen

Vaiteasian kasittelyn yhteydessa annetuista pdaatoksista (ks. G.1.4.3 ja G.1.6.1)
patentinhaltija tai vaitteentekija voi hakea muutosta, jos pdatds on hénelle vastainen. Valitus
tulee tehdd markkinaoikeuteen 60 paivan kuluessa siitd paivasta, jolloin patentinhaltija tai
vaitteentekija on saanut tiedon paatoksestda. Markkinaoikeuden p&atbkseen saa hakea
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myontaa valitusluvan. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtava 30 paivan kuluessa
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markkinaoikeuden paatoksen tiedoksisaannista (Laki oikeudenkaynnista
markkinaoikeudessa, 7 luku, 2 8)

Patentinhaltijalla tai vaitteentekijalla on valitusoikeus véiteasioista tehdyistd paatoksista
seuraavasti:

Patentinhaltijalla on oikeus valittaa paatoksesta, jonka mukaan patentti kumotaan vaitteen
johdosta, vaikka patentti ei olisikaan enaa voimassa (ks. G.1.6.1).

Vaitteentekijalla on oikeus valittaa paatoksesta, jonka mukaan vaitetta ei oteta tutkittavaksi
(ks. G.1.4.3). Mikali tama paatés saa lainvoiman, hanella ei ole valitusoikeutta, vaikka
vaitekasittely jatkuisi muiden véitteiden johdosta.

Vaitteentekijalla on oikeus valittaa paatoksesta, joka koskee vaitteen hylkaamista eli patentin
pitdmistd voimassa (ks. G.1.6.1).

Seka patentinhaltijalla etta vaitteentekijalla on oikeus valittaa paatoksestd, joka koskee
patentin pysyttamisté voimassa muutetussa muodossa (ks. G.1.6.1).

Jos vaite on peruutettu, vaitteentekijalla ei ole enda oikeutta valittaa mistaan peruutuksen
jalkeisesta paatoksesta.

G.2 Patentin rajoittaminen

G.2.1 Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikén suorittama
muodollinen tarkastus

G.2.1.1 Pyynto rajoittamiseksi

Patentinhaltija voi hakea patentin rajoittamista tekemalla siitéa virastolle vapaamuotoisen
kirjallisen pyynnén suomeksi tai ruotsiksi. Rajoitetut patenttivaatimukset ja mahdollisesti
muutettu selitys toimitetaan silla kielella, jolla ne ovat olleet alkuperdisessa patentissa.
Rajoittamista voidaan pyytdd seké kansallisen voimassa olevan patentin osalta etta
eurooppapatentin osalta. Myos rauennutta patenttia voidaan rajoittaa.

Rajoittamispyynndsta tarkistetaan, etta siihen sisaltyvat seuraavat seikat (PatL 53 a 8):
1) patentinhaltijan nimi

2) patentin rekisterinumero

3) rajoitetut patenttivaatimukset seka selitys ja piirustukset, jos niitd on muutettu

4) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tdman nimi, kotipaikka ja osoite seka osoitus
valtuutuksesta

5) kasittelymaksu
6) allekirjoitus ja

7) vakuutus siita, ettd selitys vastaa myonnetyn patentin selitystd, tai jos selitystd on
muutettu, miltd osin selitys ei sanatarkasti ole yhtapitdva viimeksi annetun selityksen
kanssa, sekd missd suhteessa suoritettu muutos merkitsee, etta jotain asiaan
vaikuttavaa uutta on siséllytetty uuteen selitykseen (PatM 57 8).

Rajoittamispyynnon liitteend olevat selitys, patenttivaatimukset ja mahdolliset piirustukset
toimitetaan yhtena kappaleena (PatM 56 8). Rajoittamispyynttjen maaraa ei ole rajoitettu.

Kun rajoittamispyynté on muodollisesti tehty oikein eika rajoittamispyyntoda jateté tutkittavaksi
ottamatta tai hylatd eikd rajoittamismenettelyd lykata, siirretddn rajoittamismenettelyn
kasittely tekniseen toimistoon.
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G.2.1.2 Rajoittamispyynnén hylk&daminen

Jos rajoittamista koskevassa pyynndssa on puutteita, annetaan rajoittamispyynnon hakijalle
kehotus 2 kk:n maaréajassa korjata puutteet. Jos hakija ei maardajassa korjaa puutteita,
hylataan rajoittamista koskeva pyynt0. Hakijalla on oikeus hakea muutosta tallaiseen
paatokseen.

G.2.1.3 Rajoittamispyynnon jattaminen tutkittavaksi ottamatta

Rajoittamista koskevaa pyyntba ei oteta tutkittavaksi, jos vaitekasittely on kesken tai
tuomioistuimessa on vireilla PatL:n 52 §:n mukainen mitatéintikanne. Rajoittamispyynnén
hakijalle lahetetdén ilmoitus asiasta sekd palautetaan suoritettu kasittelymaksu.

G.2.1.4 Rajoittamismenettelyn lykk&aminen

Jos patentti on ulosmitattu tai riita patentin siirtdmisesta on vireilla lykatadan rajoittamisme-
nettelya siihen asti, kunnes ulosmittaus on rauennut tai riita patentin siirtamisesta on
lopullisesti ratkaistu.

Eurooppapatentin osalta rajoittamispyynto lykatadn myds, jos rajoittamispyynnén hakija on
pyytéanyt patentin rajoittamista Euroopan patenttivirastolta. Rajoittamismenettely lyk&tdan
siihen saakka, kunnes Euroopan patenttivirasto on tehnyt asiassa lopullisen paatoksen.

G.2.1.5 Patentin rajoittamisp&éatds tuomioistuimelta

Patentin mitattomaksi julistamista koskevan kanteen kéasittelyn yhteydessa patentinhaltija voi
pyytda tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti
(PatL 52 § 2 mom.).

Kun virasto on saanut tiedon tuomioistuimen tekemasta lopullisesta rajoittamispaatoksesta,
annetaan patentinhaltijalle 2 kk:n maaraaika toimittaa patentin selitys, mahdolliset
piirustukset ja rajoitetut patenttivaatimukset julkaisua varten. Patentinhaltijan tulee antaa
myds vakuutus siita, ettd selitys vastaa mydnnetyn patentin selitysta, tai jos selitystd on
muutettu, milta osin selitys ei sanatarkasti ole yhtapitava viimeksi annetun selityksen kanssa,
sekd missa suhteessa suoritettu muutos merkitsee, etta jotain asiaan vaikuttavaa uutta on
siséllytetty uuteen selitykseen.

G.2.2 Tutkiminen

Patentin rajoittaminen tapahtuu aina patentin mydntamisen jalkeen, jolloin asianosaisena on
patentinhaltija.

Rajoittamispyynndn mukaisesti rajoitettavan patentin on taytettava seuraavat ehdot (PatL 53

b 8):

1) patentti tarkoittaa keksintdd, joka on esitetty niin selvasti, ettd ammattimies voi sen
perusteella kayttaa keksintoa,

2) patentti ei kasita sellaista, mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sitéa tehtdessa, ja

3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu mydnnetyn patentin tai vaitekasittelyssa hyvaksytyn
patentin  kasittAmastd suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispaatoksen
mukaisesta suoja-alasta.

Patentin rajoittamisen on oltava todellista. Tama merkitsee sitd, ettd patentinhaltija kaventaa
patentin suojapiiria rajoittamalla yhta tai useampaa patenttivaatimusta. Pelkat vaatimusten
selvennykset eivat ole todellista rajoittamista.
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Jos rajoittamisia on useita, niin jokaisen rajoittamisen taytyy supistaa suoja-alaa myénne-
tysta patentista, vaitekasittelyn jalkeen hyvaksytysta patentista ja rajoittamisesta virastossa
tai tuomioistuimessa.

Rajoitettuja vaatimuksia ei tutkita uutuuden ja keksinnéllisyyden suhteen.

Liséksi tutkijainsinddrin tulee tarkistaa, etta rajoitetun patentin luokitus on voimassa olevan
IPC-luokituksen mukainen.

G.2.2.1 Rajoittamispyynnén hylkdaminen (PatL 53 d § 1 momentti)

Jos tutkijainsindori katsoo, etté rajoittamispyynnon mukaisesti rajoitettu patentti ei tayta PatL
53 b 8:n ehtoja (ks. kappale 2.2 tutkiminen), ei rajoittamispyyntéa voida hyvaksya. Tasta
esteesta ilmoitetaan patentinhaltijalle ja hénelle annetaan mahdollisuus esittdd lausumansa
asiassa.

Jos patentinhaltijan lausuman jalkeenkin tutkijainsindori edelleen katsoo, etta rajoittamis-
pyyntba ei voida hyvaksyd, se on hylattdva ja patentti pysytetddn voimassa muuttumat-
tomassa muodossa. Tahdn paadtokseen patentinhaltijalla on oikeus hakea muutosta
markkinaoikeudelta.

G.2.2.2 Rajoittamispyynndn hyvaksyminen (PatL 53 d § 2 momentti)

Jos rajoittamispyynnén hyvaksymiselle ei ole estettd, lahetetaan tastad ilmoitus patentin-
haltijalle. Siind kehotetaan patentinhaltijaa toimittamaan painatusta varten rajoitetun patentin
mahdollinen selitys (samalla kielelld, joka on alkuperdisessa patentissa), mahdolliset
piirustukset ja rajoitetut patenttivaatimukset (niilla kielilld, kuin alkuperaisesséa patentissa).
Patentinhaltijan tulee myds antaa vakuutus siitd miltd osin selitys, jos sitd on muutettu, ei
sanatarkasti ole yhtapitava aiemman selityksen kanssa.

Viraston on huolehdittava, ettd rajoitetut patenttivaatimukset ovat tarvittaessa kolmannen
osapuolen pyynnosta saatavila molemmilla kotimaisilla kielilld. Mikali rajoitetut
patenttivaatimukset joudutaan tallaisen pyynnon jalkeen kdantdmaan suomeksi tai ruotsiksi,
on patentinhaltijan suoritettava vahvistettu kaannésmaksu.

Maaraaika naiden asiakirjojen toimittamiselle tai kddnndsmaksun suorittamiselle on kaksi
kuukautta. Jos néaita toimenpiteitd ei suoriteta maardajassa, katsotaan rajoittamispyyntt
peruutetuksi.

Rajoittamisen hyvaksymistd koskevasta paatdksesta kuulutetaan ja kuulutuspaivasta lukien
rajoitettu patentti on yleisbn saatavana patenttijulkaisuna.

G.2.2.3 Rajoittamispyynnén peruuttaminen

Rajoittamispyynnon hakijalla on mahdollisuus peruuttaa patentin rajoittamispyynt6. Peruutus
on tehtava Kirjallisesti, ja patentin rajoittamismenettely keskeytetddn lopullisesti
pyyntbpaivasta Ilukien. Rajoittamispyynnésta suoritettua kasittelymaksua ei palauteta
hakijalle. Patentin rajoittamispyynndn peruuttamisesta ei ole mydskaan valitusoikeutta.
Rajoittamispyyntda ei voi enda peruuttaa, kun rajoittamisen hyvaksymista koskeva lopullinen
paatds on jo tehty.

G.2.2.4 Rajoittamismenettelyn lopettaminen

Jos patenttia vastaan tehdaan vaite ja tutkijainsindori ei ole tehnyt lopullista rajoittamispaa-
tostd, niin rajoittamismenettely lopetetaan. Rajoittamispyynnoén hakijalla on kuitenkin
mahdollisuus tehda uusi rajoittaminen vaitekasittelyn jalkeen. My6s oikeudessa nostettu
kanne patentin julistamisesta mitattémaksi on peruste rajoittamismenettelyn lopettamiseksi.
Patentin mitattomaksi julistamista koskevan kanteen kasittelyn yhteydessa patentinhaltija voi
pyytéa tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Jos

Tammikuu 2015



121

rajoittamismenettely lopetetaan, rajoittamispyynndstd suoritettua kasittelymaksua ei
palauteta eikd hakijalla ole valitusoikeutta.

G.3 Patentin lakkauttaminen

G.3.1 Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikén suorittama
muodollinen tarkastus

G.3.1.1 Patentin lakkauttaminen (PatL 54 8)

llImoitus patentin lakkauttamisesta tehdaan virastolle kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi.
llImoitus on vapaamuotoinen. limoituksesta tarkistetaan, ettd siihen siséltyvat seuraavat
seikat:

1) patentinhaltijan nimi
2) patentin rekisterinumero

3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tdman nimi, kotipaikka ja osoite seka osoitus
valtuutuksesta ja

4) allekirjoitus.

Kun lakkauttamisilmoitus tayttaa edella mainitut vaatimukset, sita ei voi peruuttaa.

G.3.1.2 Paatos lakkauttamisesta

Kun lakkauttamisilmoitus tayttaa sille asetetut muodolliset edellytykset hyvaksytaan ilmoitus
ja patentinhaltijalle annetaan p&atds patentin lakkauttamisesta. Lakkauttaminen tulee
voimaan patenttihakemuksen tekemispaivasta lukien. Lakkauttaminen koskee koko
patenttia.

Lakkauttamisp&atoksesta kuulutetaan viraston toimittamassa julkaisussa.

G.3.1.3 Lakkauttamisilmoituksen hylkaaminen

Jos lakkauttamisilmoitus ei tayta sille asetettuja muodollisia vaatimuksia eikéd patentinhaltija
ole korjannut siind olevia puutteita viraston antamassa maardajassa, hylataan ilmoitus.
Patentinhaltijalla on oikeus valittaa hylkayspaatdksesta.

G.3.1.4 Lakkauttamismenettelyn lykkaaminen

Jos patentti on ulosmitattu tai riita patentin siirtamisesta on vireilld, lykatdan lakkauttamis-
menettelya siihen asti, kunnes ulosmittaus on rauennut tai riita patentin siirtimisesta on
lopullisesti ratkaistu.

Eurooppapatentin osalta lakkauttamismenettelyd lykatdan myds, jos patentinhaltiia on
pyytanyt patentin lakkauttamista Euroopan patenttivirastolta. Lakkauttamismenettely
lykataan siihen saakka, kunnes Euroopan patenttivirasto on tehnyt asiassa lopullisen
paatoksen.
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TAMA SIVU ON JATETTY TARKOITUKSELLA TYHJAKSI
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H. Patenttitekniset erityiskysymykset

H.1 Yhtenaisyys

H.1.1 Saannokset

Patenttivaatimuksissa saa esittdd vain yhtendisia keksintgja, ts. keksint6ja, jotka perustuvat
yhteiseen keksinndlliseen ajatukseen. PatL 10 8§:ssé asia méaaritella&n seuraavasti: Samassa
hakemuksessa ei saa hakea patenttia kahteen tai useampaan toisistaan rijppumattomaan
keksintoon.

Yhtenaisyyden kasitettd tasmennetddn PatA 16 §:ssé seuraavasti: Jos hakemus kohdistuu
useisiin  keksintoihin, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Keksintéjen on katsottava
olevan toisistaan riippuvaisia, jos kaikkien keksintdjen valilla on tekninen yhteys siten, etta
niille on yhteistd yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre.
Teknisella erityispiirteella tarkoitetaan sellaista teknistd ominaisuutta, joka kussakin
keksinnossé, keksintda kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan
tasoon verrattuna.

Arvioitaessa, ovatko keksinnoét toisistaan riippuvaisia, ei ole merkitysté silla, onko keksinnot
maadritelty erillisissd patenttivaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessd vaatimuksessa.
Yksittdiseen patenttivaatimukseen siséltyvilla vaihtoehdoilla taytyy siis myods olla yhteinen
tekninen erityispiirre.

Yhtenaisyytta koskevia s&annoksia tulkittaessa tulee paésaantdisesti noudattaa PCT-
saannon 13 sovellusohjeita (PCT International Search and Preliminary Examination
Guidelines, Chapter 10, Unity of Invention, July 1, 2014).

H.1.2 Tekninen erityispiirre

Hakemuksen yhtendisyyttd arvioitaessa on oleellista ensin maarittdd itsenaisissa
vaatimuksissa esitettyjen keksintdjen tekniset erityispiirteet ja sitten tarkistaa, ovatko ne
PatA 16 8:n edellyttamassa suhteessa toisiinsa nahden. Eri keksinndissa teknisten
erityispiirteiden tulee olla joko samanlaisia tai niiden tulee vastata toisiaan, ts. piirteilla tulee
olla sama vaikutus ja niiden tulee tarjota ratkaisu samaan tekniseen ongelmaan.
Esimerkkina tastd voidaan mainita metallijousi ja kumipatukka, jotka molemmat toimivat
joustavuutta tuovana valineena. Teknisten erityispiirteiden vastaavuutta arvioitaessa voidaan
kayttaa ongelma ja ratkaisu -periaatetta niiden objektiivisten teknisten ongelmien
maarittamiseksi, joita eri keksintdjen lahimmasta tekniikan tasosta poikkeavat tekniset
erityispiirteet ratkaisevat. Eri keksintdjen teknisten erityispiirteiden valilla tulee olla tekninen
riippuvuussuhde, ts. esim. keksintdjen kohdistuessa menetelméén ja laitteeseen, tulee
nimenomaan sellaisten seikkojen olla laitevaatimuksessa uusia ja keksinndllisia, joiden
avulla voidaan toteuttaa menetelman uudet ja yllattavat piirteet. Oleellista on myos, etta
kaikkien keksintdjen valilla tulee olla yhteinen keksinndllinen ajatus. Yksittdinen
patenttivaatimus ei kuitenkaan voi olla epayhtendinen pelkdstaan siksi, ettd se sisaltda
joukon toisiinsa yhdistettyja yksittaisia piirteitd, joiden valilla ei ole sellaista keskinaista
vuorovaikutusta, ettd ne yhdessa saisivat aikaan uudenlaisen teknisen vaikutuksen.

H.1.3 Epayhtendisyys a priori ja a posteriori

Itsendisissd vaatimuksissa esitettyjen keksintbjen yhtendisyys arvioidaan ennen
uutuustutkimusta (ks. C.1.2.). Talloin tarkastellaan vaatimusten teknisia erityispiirteitd alan
ammattimiehen yleistietojen, yleisten hakuteosten ja hakemuksessa esitetyn tekniikan tason
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pohjalta. Tassa vaiheessa havaitusta epayhtendisyydestda kaytetddan nimitysta
epayhtenaisyys a priori.

Epayhtenéaisyys a posteriori on kyseessa, kun uutuustutkimuksen aikana havaitaan, etteivat
itsendisissa vaatimuksissa esitetyt keksinnot olekaan yhtendiset sen vuoksi, etta yhteinen
tekninen piirre tai yhteiset tekniset piirteet osoittautuvat tunnetuiksi.

Epayhtenaisyydestd a posteriori on kyse myos silloin, kun itsendisessad vaatimuksessa
esitetty keksintd osoittautuu tunnetuksi tai se ei ole keksinnéllinen, ja epaditsenaisissa
vaatimuksissa esitetddn useita toisistaan riippumattomia keksintoja.

H.1.4 Itsendisten vaatimusten yhtendisyys

Itsendisten vaatimusten jarjestyksella ei ole merkitystd vaatimusyhdistelman yhtenaisyytta
arvioitaessa.

H.1.4.1 Samaan ryhm&&n kuuluvat vaatimukset

Hakemuksessa on mahdollista esittdd useita itsendisida samaan ryhmaan Kkuuluvia
vaatimuksia.

Yhtena esimerkkityyppind vaatimuksista, jotka kuuluvat samaan ryhmé&én ja joissa on
samanlainen tekninen erityispiirre, on seuraava:

1) Makeutusseos, tunnettu siita, etta siina on laktoosia,
2) Elintarvike, tunnettu siita, ettd siind on makeutusseosta, jossa on laktoosia.

Yhteisen teknisen erityispiirteen tulee olla oleellinen ja vaikuttava piirre kaikissa
keksinndissa.

Hakemuksessa voidaan esittdd useita sellaisia vaihtoehtoisia keksintoja sisaltavia itsenaisia
vaatimuksia, joiden tekniset erityispiirteet vastaavat toisiaan ja ovat luonteeltaan
samankaltaisia. Tallaiset keksinndt voidaan esittda myds samassa vaatimuksessa
vaihtoehtoina. Usean itsendisen vaatimuksen esittaminen voidaan katsoa perustelluksi, jos
on ilmeisen vaikeaa maaritellda keksintdja kyllin tarkasti vaihtoehtoina yhdessa
vaatimuksessa (PatM 19 8). Esimerkkind voidaan mainita useampivaiheinen menetelma,
jossa vaiheiden jarjestys on erilainen kussakin itsendisessa vaatimuksessa, tai laite, jossa
voidaan kayttdd samaan tarkoitukseen vaihtoehtoisia osia.

Hakemuksessa ei ole kuitenkaan hyvaksyttdvaa esittda useita itsenaisia vaatimuksia, jotka
koskevat samaa keksintdd, joka on maadritelty itsendisissa vaatimuksissa kussakin eri
tavalla. Esimerkiksi sellainen vaatimusyhdistelmad ei ole hyvaksyttavissa, jossa tuote on
maaritelty yhdessd vaatimuksessa valmistusaineiden ja toisessa vaatimuksessa
valmistusolosuhteiden tai parametrien avulla.

Hakemuksessa on PatM 19 8:n mukaan my®ds mahdollista esittdd samaan kategoriaan
kuuluvia itsendisia vaatimuksia, jos ne koskevat lahetin-vastaanotintyyppisia keksintdja.

Yhteisen teknisen erityispiirteen lisaksi vaatimuksissa voidaan esittaa myos muita teknisia
piirteitd, joita ei tarvitse esittaa kaikissa vaatimuksissa.

H.1.4.2 Eri ryhmiin kuuluvat vaatimukset
Eri rynhmiin kuuluvista yhtendisista vaatimuksista voidaan esittdd seuraavat esimerkit:

1) Tulenestoaine, menetelma tulenestoaineen valmistamiseksi ja tulenestoaineen kaytt6
kankaiden kasittelyyn.

2) Menetelma valmistaa kaapelia kiertamalla koytta tietylla tavalla, ja laite, joka on
suunniteltu kiertama&an koytta juuri talla tavalla.
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Olennaista on, etta eri ryhmiin kuuluvia vaatimuksia yhdistdd sama keksinnéllinen ajatus.
Pelkat vaatimuksissa esitetyt ilmaukset kuten erityisesti sovitettu” tai “erityisesti suunniteltu”
eivat valttamatta merkitse, etta eri vaatimusten valilla on yhteinen keksinnéllinen ajatus.

Patenttihakemuksen ei voida katsoa kasittavan toisistaan riippumattomia keksintdja (PatA 16
8), jos se sisaltaa:

1) tuotetta tarkoittavan itsenaisen vaatimuksen ohella sellaisen itsendisen vaatimuksen, joka
koskee taman tuotteen valmistamiseksi keksittya menetelméaa ja itsendisen vaatimuksen,
joka koskee tuotteelle keksittya kayttoa, tai

2) tuotetta koskevan itsenéisen vaatimuksen ohella sellaisen itsenéisen vaatimuksen, joka
koskee tuotteen valmistamiseksi keksittyd menetelmdd ja itsendisen vaatimuksen, joka
koskee tuotteen valmistamiseksi keksittya valikappaletta, tai

3) menetelmaa tarkoittavan itsendisen vaatimuksen ohella sellaisen itsendisen vaatimuksen,
joka koskee menetelman toteuttamiseksi keksittya valikappaletta.

Menetelma on keksitty tuotteen valmistamiseksi, jos se tuottaa luonnostaan tata tuotetta, ja
valikappale on keksitty menetelméan toteuttamiseksi, jos valikappaleen tekniikan tason
ylittava osa vastaa menetelman tekniikan tason ylittdvaa osaa.

Nain ollen menetelméa pidetaan keksittynd tuotteen valmistamiseen, jos vaatimuksessa
esitetty menetelma luonnostaan tuottaa vaatimuksessa esitettya tuotetta ja vaatimuksessa
esitetyn tuotteen ja menetelman valilla on tekninen riippuvuussuhde. Sanan "keksitty” ei ole
tarkoitettu merkitsevan sita, ettei tuotetta voisi valmistaa myos jollakin toisella menetelmalla.
Valmistusmenetelmaan ja silla aikaansaatavaan tuotteeseen kohdistuvia vaatimuksia ei
voida myoskaan pitaa epayhtendisina pelkastaan silla perusteella, etta valmistusmenetelma
ei rajoitu vaatimuksessa esitetyn tuotteen valmistamiseen.

Myds valikappaletta pidetaan keksittynd menetelmén toteuttamiseksi, jos valikappaleen
tekniikan tason ylittdva osa vastaa menetelman tekniikan tason ylittdvaa osaa. Nain ollen ei
ole riittavaa, etta valikappaletta voidaan kayttda vaatimuksessa esitetyn menetelman
toteuttamiseen. Kuitenkaan maaritelma “keksitty” ei tarkoita sita, ettei valikappaletta voisi
kayttaa jossain muussa menetelmassa tai ettei menetelmaa voisi toteuttaa kayttden
vaihtoehtoista valikappaletta.

On siis huomattava, ettd keksintbjen riippuvuutta toisistaan ei riita osoittamaan pelkastaan
se, ettd menetelma on keksitty tietyn tuotteen valmistamiseksi tai etta valikappale on keksitty
tietyn menetelman toteuttamiseen. Keksinngilla tulee olla yhteinen keksinnéllinen ajatus.

Menetelmavaatimuksen lisaksi samaan hakemukseen voidaan hyvéksya
valikappalevaatimus, joka on keksitty toteuttamaan vain osa vaatimuksessa esitetysta
menetelmasta, jos tama osa menetelmavaatimuksesta on riittdva osoittamaan, etta
vaatimuksilla on yhteinen keksinndllinen ajatus.

Edella esitetyssa kohdassa kaytetyn termin "vélikappale" on tarkoitus olla késitteena laaja,
joten se voi olla mm. laite, valine, menetelmassa kaytettava materiaali jne.

Edella luetellut kolme vaihtoehtoista vaatimusyhdistelmda eivat ole ainoat, jotka
hakemukseen voidaan hyvéaksya. Myds muut vaatimusyhdistelmat ovat hyvaksyttavissa, jos
ne tayttavat yhtenaisyysvaatimuksen. On kuitenkin huomattava, etta vaikka edelld lueteltujen
vaihtoehtojen mukainen yksittdinen itsendisten vaatimusten yhdistelmd on aina sallittu,
useita vastaavanlaisia itsendisten vaatimusten yhdistelmid voidaan poikkeuksellisesti
hyvaksya yhteen patenttihakemukseen vain, jos ne tayttdvat sekd yhtendisyyden yleiset
edellytykset ettd PatM 19 §:ssa esitetyt erityisedellytykset.
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H.1.5 Epaitsendisten vaatimusten yhtenaisyys

Epaitsendisessa vaatimuksessa esitetty keksintd ei voi olla epéyhtendinen siihen
itsendisessd vaatimuksessa esitettyyn keksintéén néhden, johon epéitsendinen vaatimus
viittaa, koska epéitsendinen patenttivaatimus sisaltda aina itsenaisen patenttivaatimuksen
tekniset piirteet. Kuitenkin siind tapauksessa, ettd epaitsendinen vaatimus Vviittaa
vaihtoehtoina useampaan kuin yhteen itsendiseen vaatimukseen, epayhtendisyytta voi
esiintya epaitsenéisen vaatimuksen ja jonkin viitatun itsenaisen vaatimuksen valilla.

Jos itsenainen vaatimus osoittautuu tunnetuksi tai se ei ole keksinndllinen, pitaéa huolellisesti
tarkastella, onko kaikkien t&sta itsenaisestd vaatimuksesta riippuvien epéaitsendisten
vaatimusten valilla keksinnéllista yhteyttd. Jos keksinndllistéa yhteytta ei ole, yhtenaisyyden
puutteesta voi huomauttaa "a posteriori".

Epayhtenéisyydesta ei ole kysymys, jos epaitsendisessa vaatimuksessa esitetty piirre ei liity
suoraan saman teknisen ongelman ratkaisuun kuin itsendisessé vaatimuksessa esitetty
keksintd, jos itsendisen vaatimuksen maarittama keksintd on kuitenkin uusi ja
keksinndllinen. Epaitsendisessa vaatimuksessa esitetty piirre tulee suojatuksi vain itsendisen
vaatimuksen yhteydessa.

H.1.6 Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen
jalkeen

Uutuustutkimuksen jalkeen ei PatA 19 8:n mukaan saa samaan hakemukseen ottaa
patenttivaatimusta, jonka esittdma keksintd on riippumaton aikaisemmissa vaatimuksissa
esitetysta keksinnodstd. Jos hakija muuttaa uutuustutkimuksen jalkeen vaatimuksia joko
epditsendisista vaatimuksista tai selityksesta perdisin olevilla piirteilla siten, ettd itsendinen
vaatimus ratkaisee eri ongelmaa kuin alkuperaisessa vaatimuksessa esitetty keksintd, on
kyseessa todennakodisesti aiemmissa vaatimuksissa esitetysta keksinndsta riippumaton
keksintd (ks. myds H.3.2.5). Epayhtenaisyydesta tulisi kuitenkin huomauttaa vain selvissa ja
huomattavaa lisaty6td vaativissa tapauksissa. Samalla voidaan hakijalle ilmoittaa
jakamismahdollisuudesta.

Kun hakija on saatuaan virastolta puuttuvaa yhtenaisyyttd koskevan huomautuksen
rajoittanut patenttivaatimuksia, on héanen Kkatsottava saman hakemuksen puitteissa
lopullisesti luopuneen niista keksinnoista, jotka rajoittamalla on erotettu patenttivaatimuksista
(PatM 36 8). Myo6s silloin kun virasto on rajoittanut uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa
ensimmaisena esitettyyn keksintdon (ks. kohta H.1.7), hakijan ei ole enda sallittua kohdistaa
hakemustaan tarkoittamaan keksint6a, joka on riippumaton tasta keksinnosta.

H.1.7 Yleisia ohjeita

Jos vaatimukset osoittautuvat epayhtenaisiksi, uutuustutkimus rajataan
patenttivaatimuksissa ensimmaisena esitettyyn keksintoon (PatM 36 8). Hakijalle
huomautetaan talldin puuttuvasta yhtendisyydesta teknisen vélipaatoksen yhteydessa ja
hakijaa kehotetaan poistamaan hakemuksesta sellaiset patenttivaatimukset, jotka ovat
epayhtenaisia uutuustutkimuksen kohteena olleeseen keksintdon ndhden. Tassa yhteydessa
voidaan myds ilmoittaa mahdollisuudesta jakaa hakemus. Epayhtendisyys on aina
perusteltava selvasti valipaatoksessa.

Vaatimusten yhtenaisyys arvioidaan, jotta yhdellda hakemusmaksulla tutkittaisiin vain yksi
keksintokokonaisuus. Rajatapauksissa yhtenaisyys tulee ratkaista hakijan eduksi.

Epayhtenaisyys ei ole patentin kumoamis- tai mitatéintiperuste (PatL 25 §, PatL 52 8).
Hakemus voidaan kuitenkin hylatd epayhtenaisyyden takia, jos hakija ei valipaatoksessa
esitetysta kehotuksesta huolimatta poista tutkittuun keksintoén nahden epayhtenaisia
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patenttivaatimuksia hakemuksesta tai esitd hyvaksyttavissd olevia perusteluja
vaatimusasetelman yhtendaisyyden puolesta.

Yhtenaisyytta kasitelladn myoés kohdissa C.1.2, C.2, K.2.2, K.8.2 ja L.4.

H.2 Jakaminen ja lohkaiseminen

Jaettu tai lohkaistu hakemus tulee jattda ennen kuin kantahakemuksessa on annettu PatL
19 8:n 1 momentin mukainen ilmoitus (PatA 22 ja 23 8)(ks. F.8). limoituksen antamispaivaksi
katsotaan se paiva, jolloin tutkijainsin66ri on allekirjoittanut ilmoituksen.

Jos kantahakemus on hylatty eikd siitda ole annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukaista
ilmoitusta, jakaminen tai lohkaiseminen voidaan suorittaa valitusaikana riippumatta siita,
tehdaanko asiassa valitus. Jos kantahakemus on jatetty sillensa PatL 15 §:n 2 momentin
mukaan eika siitd ole annettu PatL 19 8:n 1 momentin mukaista ilmoitusta, jakaminen ja
lohkaiseminen voidaan suorittaa méaardaikana, jonka kuluessa hakemus voidaan ottaa
uudelleen kasiteltavaksi, riippumatta siita otetaanko hakemus uudelleen kasiteltdvaksi (PatM
42 8).

Hakemusta ei ole mahdollista jakaa tai lohkaista ennen perusasiakirjan antamista (PatA 22
ja 23 8). Perusasiakirja on ensiksi annettu joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen
selitys piirustuksineen ja vaatimukset (PatA 21 § 1 ja 2 mom.).

Selitys siihen kuuluvine piirustuksineen ja patenttivaatimukset, jotka annetaan samanaikai-
sesti kuin uuden hakemuksen hakemuskirja, katsotaan jaetun tai lohkaistun hakemuksen
perusasiakirjaksi (PatA 24 8). Kun tama perusasiakirja on annettu, ei enaa ole sallittua lisata
hakemukseen kantahakemuksesta erotettuja seikkoja.

Jaettaessa tai lohkaistaessa hakijan tulee ilmoittaa, mitkd kantahakemuksen osat ovat
jaetun tai lohkaistun hakemuksen vaatimusten perustana. Kantahakemuksessa hakijan tulee
iimoittaa, ettd jakaminen tai lohkaiseminen on tapahtunut (PatM 41 8).

Jaetun hakemuksen tekemispaivaksi katsotaan kantahakemuksen tekemispaiva, joten
jaetun hakemuksen perusteella my6nnetyn patentin patenttiaika alkaa kantahakemuksen
tekemispaivasta. Lohkaistun hakemuksen tekemispdivd on sen aineiston saapumispaiva
virastoon, jonka aineiston perusteella lohkaistu hakemus on tehty. Lohkaistun hakemuksen
perusteella mydnnetyn patentin patenttiaika alkaa siis sen aineiston saapumispaivasta
virastoon, jonka aineiston perusteella lohkaistu hakemus on tehty.

H.2.1 Jakaminen

Hakija voi jakaa hakemuksen kahdeksi tai useammaksi hakemukseksi, jos perusasiakirjassa
on esitetty useita keksintoja (PatL 11 §, PatA 22, 24 § ja 10 8§ 4 mom., PatM 41 ja 42 8).
Kantahakemuksesta erotettua keksintdd tarkoittava jaettu hakemus katsotaan tehdyksi
samanaikaisesti kuin kantahakemus. Jaettu hakemus saa saman tekemispaivan kuin kanta-
hakemuksella on. Seka kantahakemuksen etté jaetun hakemuksen perusteella mydnnetty
patentti voidaan pitda voimassa 20 vuotta tekemispaivasta (PatL 40 8§ 1 mom.). Suomessa
jatketun kansainvdlisen patenttihakemuksen tekemispaivaksi katsotaan vastaanottavan
viranomaisen vahvistama kansainvalinen tekemispaiva (PatL 29 8). Seka kantahakemuksen
ettd jaetun hakemuksen perusteella mydnnetty patentti voidaan siis pitdéa voimassa 20 vuotta
kansainvélisestd tekemispaivastad. Jos kantahakemuskin on jaettu hakemus, silloinkin siita
jaetun hakemuksen tekemispaiva on vanhemman kantahakemuksen tekemispdiva, koska
jaetun hakemuksen tekemispaivaksi tulee aina kantahakemuksen tekemispaiva.
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H.2.1.1 Vapaaehtoinen jakaminen

Hakija voi halutessaan jakaa hakemuksen, jos sen perusasiakirjassa on esitetty useita
keksintdja (PatA 22 §). Keksintdjen ei tarvitse olla toisistaan riippumattomia. Ne olisi voitu
myds sailyttdd yhdessa hakemuksessa. Esimerkiksi tuote-, menetelma- tai kayttéryhmiin
kuuluvat keksinnot voidaan jakaa eri hakemuksiin. Jaetun hakemuksen kohteena voi olla
myds pelkastddn perusasiakirjan selitykseen sisaltyva ratkaisu edellyttaen, ettd ratkaisu on
esitetty PatL 8 §:ssé edellytetylla tdsmaéllisyydella ottaen huomioon PatM 4 § 1 mom. toinen
kohta.

H.2.1.2 Epayhtenaisyydestéa johtuva jakaminen

Tutkijainsinbori esittdd lausunnossaan, ettd hakemus kasittda kaksi tai useampia toisistaan
riippumattomia keksintdja. Talldin hakijan on supistettava hakemusta, ennen kaikkea vaati-
muksia, niin ettd ne tayttavat yhtenaisyysvaatimuksen. Kantahakemuksesta poistetusta
osasta hakija voi jattda yhden tai useampia jaettuja hakemuksia. Jaettu hakemus tulee jattaa
ennen kuin kantahakemuksessa on annettu PatL 19 8:n 1 momentin mukainen ilmoitus.

H.2.1.3 Saman keksinnén jakaminen

PatA 22 8:n mukaan hakija voi siis jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi, kun perusasia-
kirjassa on esitetty useita keksintdja. Jaettu hakemus ei kuitenkaan saa sisaltaa kaikkia
kantahakemuksessa esitettyja keksintja. Jos jaettu hakemus sisaltdad kantahakemuksessa
esitetyn keksinndn kokonaisuudessaan tai kaikki kantahakemuksessa esitetyt keksinnét, sita
ei katsota jaetuksi hakemukseksi, koska jakaminen on suoritettu PatL 11 8:n ja PatA 22 8:n
vastaisesti.

Jos jakaminen on suoritettu PatL 11 8:n ja PatA 22 8:n vastaisesti, hakemusta ei hyvaksyta
jaetuksi hakemukseksi. Hakemus saa tekemispéaivaksi sen pdaivan, jolloin se saapui viras-
toon. Aikaisempi hakemus muodostaa talloin uutuudenesteen mydhemmalle hakemukselle.
Myohemman hakemuksen patentoitavuuden arvioinnissa aikaisempaa hakemusta pidetaan
estejulkaisuna. Nama seikat ilmoitetaan hakijalle myohempaan hakemukseen annettavassa
valipaatoksessa.

Saman keksinntn jakaminen on kyseessd, jos jatetddn jaettu hakemus, jonka patenttivaa-
timuksissa esitetty keksintd asiallisesti vastaa kantahakemuksen patenttivaatimuksissa esi-
tettya keksint6a tai on sitd laajempi. Tallin hakijalle ilmoitetaan valipdatoksella, ettei uutta
hakemusta voida hyvéksya jaetuksi hakemukseksi, koska siind haetaan suojaa jo kanta-
hakemuksen patenttivaatimuksissa suojattavaksi haetulle keksinngdlle. Uuden hakemuksen
tekemispaivaksi tulee se paiva, jolloin hakemus saapui virastoon. Vanhempi hakemus
muodostaa sille uutuudenesteen, jos se tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaisesti. Asiasta on
KHO:n paatdos 1361/85 (hakemus 771835). Siina jaettuun hakemukseen 771835 sisaltyy
kantahakemuksessa 750935 esitetty keksinto.

H.2.1.4 Keksintdjen kuvaus kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa

Jakamalla erotetun keksinnon tulee olla esitetty kantahakemuksen perusasiakirjassa riitta-
van selvasti, ettd alan ammattimies pystyy sen toteuttamaan perusasiakirjassa esitetyn
tiedon perusteella. Perusasiakirjahan on méaaritelty PatA 21 8:n 1 ja 2 momentissa. Keksin-
non tulee olla perusasiakirjassa yksityiskohtaisesti selitetty ensisijaisesti sovellutusesimer-
kein tai sovellutusmuodoin kuvattuna ja mahdollisesti piirustukseen viitaten. Myos jaetussa
hakemuksessa esitetyn keksinnon tulee siis tayttaa PatL 8 §:n 2 momentin ja PatM 4 8:n 1
momentin 2 kohdan vaatimukset. Jaetussa hakemuksessa esitetty keksintd voi alun perin
olla esitettynd kantahakemuksen selityksessa tai vaatimuksessa. Jaetun hakemuksen asia-
sisélto ei kuitenkaan saa menné kantahakemuksen perusasiakirjan ulkopuolelle.
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Kasite jakaminen sisaltdd sen, ettd kantahakemuksesta tulee poistaa jaetussa hakemuk-
sessa esitetty keksintd. Erityisesti kantahakemuksen patenttivaatimukset eivéat saa kasittaa
jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa esitettya keksintéd. Jos hakija ei oma-aloitteisesti
poista kantahakemuksen patenttivaatimuksista jaetussa hakemuksessa esitettyd keksintoa,
hanta kehotetaan siihen jaetussa hakemuksessa annettavalla valipaatoksella vedoten PatL
11 8:48n ja PatA 22 8§:&an. Jos hakija ei supista kantahakemusta asianmukaisesti, uutta
hakemusta ei katsota jaetuksi hakemukseksi. Talléin uuden hakemuksen tekemispaivaksi
tulee se paiva, jolloin hakemus saapui virastoon. Aikaisempi hakemus muodostaa sille
uutuudenesteen, jos se tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaan.

Selitysta koskevat tavanomaiset selityksestd annetut ohjeet. Vaatimuksia muutettaessa
selitys saatetaan vastaamaan muuttuneita vaatimuksia. Kantahakemuksen selitykseen voi
kuitenkin joissakin tapauksissa jaada jaettua hakemusta koskevaa aineistoa ja painvastoin.
Selityksen korjaaminen jaa tapauskohtaisesti harkittavaksi. Kantahakemuksessa ja jaetussa
hakemuksessa esitetyt keksinndt ovat joskus niin laheisia ja samoin maarittein kuvattuja,
ettd selityksesta ei voi poistaa kaikkea toiseen hakemukseen kuuluvaa. Keksinnén kohteen
tulee kuitenkin selvasti kayda ilmi selityksesta, ja toisaalta selitys ei saa antaa vaaraa kuvaa
keksinnon kohteesta.

Hakemuksen patenttivaatimus voi kuitenkin kasittaa toiseen hakemukseen kuuluvan piirteen
yhdessa asianomaisen hakemuksen tunnusomaisen piirteen kanssa. Esimerkkind mainitta-
koon tapaus, jossa toinen hakemus kohdistuu keksint6on A seka keksintéjen A ja B yhdis-
telmaan, joka nimenomaan toimii yhdistelméanéa. On sallittua hakea toisessa hakemuksessa
(jaetussa tai kantahakemuksessa) suojaa yksinaan keksinnoélle B.

H.2.2 Lohkaiseminen

Lohkaiseminen on kysymyksessa, kun selitykseen tai patenttivaatimuksiin tehdylla
lisdyksella tai muulla tavoin patenttihakemuksessa on esitetty keksintd, joka ei ilmene
hakemuksen perusasiakirjoista, ja tama keksintd tehdéén uuden, eri hakemuksen kohteeksi
(PatL 11 §, PatA 23 ja 24 §, PatM 41 ja 42 8). Lohkaistu hakemus katsotaan hakijan
pyynnosta tehdyksi silloin, kun se asiakirja, josta keksinté kay selville, saapui
patenttivirastoon. Lohkaistun hakemuksen tekemispdiva on siis sen aineiston saapumispaiva
virastoon, jonka perusteella lohkaistu hakemus on tehty.

Lohkaistussa hakemuksessa on mahdollista pyytaa etuoikeutta kantahakemuksesta, jos uusi
aineisto on jatetty etuoikeusvuoden aikana. Etuoikeuspdaiva on talldin kantahakemuksen
tekemispaiva.

Kantahakemuksesta, erityisesti patenttivaatimuksista, on poistettava se, mille lohkaistun
hakemuksen patenttivaatimuksissa haetaan suojaa. Selitystd on korjattava tapauskohtaisesti
sekd kantahakemuksessa ettd lohkaistussa hakemuksessa ottaen huomioon selityksesta
annetut ohjeet.

H.3 Patenttihakemuksen muutokset

H.3.1 Muutoksia koskevat patenttilain sddnndkset

Patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, ettd patenttia haetaan johonkin, mik& ei ole kaynyt
selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty (PatL 13 8). Koska patentin suoja-aika
lasketaan hakemuksen tekemispaivasta, on selvaa, etta patentti ei voi suojata sellaista, mitéa
ei ole esitetty hakemuksen perusasiakirjassa (ks. A.1.1 ja A.1.2). Sen jalkeen, kun hakijalle
on annettu ilmoitus siitd, ettd hakemus voidaan hyvdksya (PatL 19 § 1 mom.),
patenttivaatimuksia ei saa muuttaa siten, etta patenttisuoja laajenee (PatL 19 § 2 mom.). Jos
patentti on myonnetty, vaikka hakemusta on muutettu vastoin edelld esitettyjd saannoksia,
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sita vastaan on mahdollista tehda vaite PatL 25 8:n 1 momentin 3. tai 4. kohdan perusteella
tai nostaa mitatdintikanne PatL 52 8:n 1 momentin 3. tai 4. kohdan perusteella.

H.3.2 Patenttivaatimusten muutokset

Patenttivaatimuksia voidaan muotoilla uudelleen, selventad, laajentaa ja rajoittaa seké niiden
kategoriaa muuttaa patenttisaadosten sallimissa puitteissa. Patenttivaatimusta ei saa muut-
taa siten, etta se tulee sisaltamaéan sellaista, mik&a ei ilmene perusasiakirjasta (PatL 13 8).
Jos patenttivaatimusta muutetaan siten, etta se sisaltaa uusia maaritteitd, hakijan tulee
samanaikaisesti ilmoittaa, mista vastaava seikka on loydettavissa perusasiakirjasta (PatA 19
8 1 mom.). TAsmennettaessa vaatimusta uusilla, perusasiakirjasta loytyvilla maaritteilla ei
vaadita, ettd ndma maaritteet on esitetty perusasiakirjassa keksinnon erityispiirteing.
Tasmennys voidaan ottaa paitsi selityksestd myds selitykseen kuuluvasta piirustuksesta
edellyttden, ettd se kay piirustuksesta selvasti ilmi. Patenttivaatimusten selvéat kirjoitus- ja
kaannosvirheet voidaan korjata. Korjattujen kohtien taytyy talloin vastata sita, mita alun perin
oli tarkoitettu. Tulkinnassa voidaan kayttdd apuna alkuperdisen tekstin sanamuotoa tai
mahdollisten etuoikeusasiakirjojen sisaltda (PatM 38 8).

Patenttivaatimuksesta voi poistaa jonkin piirteen tai sen voi korvata jollakin toisella piirteella
patenttilain 13 §:n estdmattd, jos alan ammattimies voi suoraan ja yksiselitteisesti todeta,
etta:

1) tata piirretta ei ole esitetty hakemuksessa keksinndn olennaisena piirteena,

2) piirre ei ole keksinndén toiminnan kannalta valttamatoén, kun otetaan huomioon
keksinnon ratkaisema tekninen ongelma, ja

3) piirteen korvaaminen tai poistaminen ei vaadi vastavuoroisesti muiden piirteiden
tosiasiallista muuttamista

Kun jokin piirre korvataan toisella piirteellda, korvaavalle piirteelle taytyy loytya tuki
hakemuksen perusasiakirjasta (PatL 13 8).

H.3.2.1 Muutokset, jotka perustuvat tiivistelmaan

Mikali jokin m&arite on esitetty vain hakemuksen tiivistelmassa, sitéa ei katsota perusasia-
kirjassa esitetyksi, eik& maaritettd siten voida ottaa keksintda tdsmentavaksi piirteeksi
vaatimuksiin. Tiivistelma on tarkoitettu vain tekniikan tietolahteeksi, eik& sille anneta muuta
merkitysta (PatL 8 § 3 mom.).

H.3.2.2 Muutokset, jotka perustuvat hakemuksessa viitattuihin julkaisuihin

Perusasiakirjaan ei katsota kuuluvan tietoja, jotka on esitetty hakemuksessa vain
viittauksena johonkin muuhun dokumenttiin, esim. patenttiin tai lehtiartikkeliin,. Téallaisilla
tiedoilla ei siten voida tdsmentaa patenttivaatimusta. Koska selityksen tulee olla niin selva,
ettd ammattimies voi sen perusteella kayttda keksintéa (PatL 8 § 2 mom.), kaikkien asiaan
vaikuttavien seikkojen tulee kayda ilmi suoraan selityksesta.

H.3.2.3 Raja-arvoalueet

Kun patenttivaatimuksissa esitetdan raja-arvojen avulla maariteltyja alueita, jotka koskevat
esimerkiksi lampdgtilaa, ainemaaria tai prosenttiosuuksia, patenttivaatimuksia ei myohemmin
Voi rajoittaa koskemaan uusia, edellisten raja-arvojen sisalla olevia arvoja, jos niita ei ole
esitetty perusasiakirjassa. Siten esimerkiksi kun jonkin prosessin toteuttamiseksi on annettu
tietty lampdtila-alue, patenttivaatimusta ei myéhemmin saa rajoittaa vain johonkin
maarattyyn lampdtilaan tai osa-alueeseen taman alueen sisalla, mikali naitd ei ole mainittu
perusasiakirjassa. Mikali uudet edellisten raja-arvojen sisalla olevat arvot perustuvat selvasti
sovellutusesimerkkeihin, niiden lisdéamisen ei katsota olevan ristiriidassa PatL 13 8:n kanssa.
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Koska arvot kayvat ilmi sovellutusesimerkeista, katsotaan niiden yleensa olevan keksinnén
kannalta edullisina esitettyja arvoja. Tallaiset tilanteet ratkaistaan kuitenkin tapauskohtai-
sesti. Kun hakemuksessa on esitetty numeroarvojen sijasta yleisia méaaritteita, kuten suuri
maara tai korkea lampdtila, niitda ei saa mydhemmin korvata numeroarvoilla. Sanallinen
maarite voidaan muuttaa numeroarvoksi silloin, kun arvo on alan ammattimiehelle jo
aikaisemman maaritteen perusteella selvd. Muussa tapauksessa muutos ei ole PatL 13 8:n
mukainen.

H.3.2.4 Erottamislausuman eli disclaimerin lisddaminen

Erottamislausuma eli disclaimer voidaan lisata vaatimukseen tietyissa tilanteissa keksinnon
rajoittamiseksi uutuudenesteeseen ndhden, vaikka sitd ei ole esitetty perusasiakirjassa.
Erottamislausuman kayton yleisena periaatteena tulisi olla, ettéa sita kaytettaisiin vain silloin,
kun keksintoa ei voi maaritella selkeasti positiivisilla maaritteilla.

Sellainen erottamislausuma, jota ei ole esitetty hakemuksen perusasiakirjassa, voidaan
hakemuksen kasittelyn aikana mahdollisesti lisatd patenttivaatimukseen seuraavissa
tapauksissa:

1) Patenttivaatimusta rajoitetaan uutuuden saavuttamiseksi sellaiseen patentti- tai
hyodyllisyysmallihakemukseen nahden, jonka tekemispéaiva on aikaisempi kuin
kasiteltavalla hakemuksella, mutta joka on tullut julkiseksi kasiteltdvan hakemuksen
tekemispaivan jalkeen.

2) Patenttivaatimusta rajoitetaan uutuuden saavuttamiseksi sellaiseen
uutuudenesteeseen ndhden, jota erottamislausuman lisddmisen jalkeen ei tarvitse
ottaa huomioon keksinndllisyyttd arvioitaessa. Uutuudeneste on ainoastaan
sattumalta este alkuperaisen vaatimuksen kohteen uutuudelle, mutta ei koske samaa
ongelmaa ja sen ratkaisua. Kysymyksessa on niin sanottu accidental anticipation.

3) Patenttivaatimuksesta poistetaan sovellutusmuoto, jota ei voi patentoida PatL 1, 1a,
1b tai 2 8:n perusteella ei-teknisten syiden vuoksi. Esimerkiksi vaatimukseen voidaan
lisatd “ei ihmisestd peraisin oleva”, jotta vaatimuksen kohde tayttaisi PatL 1b 8:n
momentin 3 kohtien 1-3 ehdot.

Erottamislausumaa ei saa kayttaa keksinnéllisyyden saavuttamiseksi. Se ei saa rajoittaa
patenttivaatimusta enempda kuin on valttamatonta uutuuden saavuttamiseksi (kohdat 1 tai
2) tai ei-patentoitavissa olevien kohteiden poistamiseksi (kohta 3). Sen avulla ei saa poistaa
toimimattomia sovellutusmuotoja. Se ei saa myotskaéan vaikuttaa siten, ettd keksintd tulee
uudeksi tai keksinnolliseksi my6s johonkin toiseen julkaisuun nahden, joka ei ole kohdan 2
mukainen uutuudeneste. Patenttivaatimuksen tulee erotuslausuman lisddmisen jalkeen olla
selkeé ja maaritella keksintd tasmallisesti.

EPOn laajennetun valituslautakunnan paatokset G 1/03, G 2/03 ja G 2/10 koskevat
vaatimukseen liséttya erottamislausumaa eli disclaimeria.

H.3.2.5 Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jalkeen

Sen jalkeen kun patenttivirasto on antanut suoritetun uutuustutkimuksen johdosta lausun-
non, samaan patenttihakemukseen ei saa ottaa patenttivaatimusta, jonka esittama keksint6
on riippumaton aikaisemmin annetuissa vaatimuksissa esitetystd keksinnosta (PatA 19 § 2
mom.). Talldin ratkaisevaa ei ole muodollinen vaan tekninen riippuvuus, ts. yhtenaisyys on-
gelman ja sen ratkaisun suhteen. Vaatimuksen siirtdminen ryhmasta toiseen voidaan hyvak-
sy4, jos on olemassa tekninen riippuvuussuhde, joka ilmenee perusasiakirjoista.

Kun patentoitavuustutkimuksessa on todettu, ettd patenttivaatimukset maéaarittelevat
keksinndn liilan laajasti, vaatimukseen voidaan lisdtd esimerkiksi epaitsenaisissa
vaatimuksissa esitettyjd tdsmentavia seikkoja. Uutuustutkimuksen jalkeen voidaan uudessa
patenttivaatimuksessa esittdd myos keksinndn selityksestd otettuja keksintda selventavia
seikkoja. P&apaino tulkinnassa on aina pantava siihen, mikd on se keksintd, joka
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uutuustutkimuksessa on tutkittu. PatA 19 8:n 2 momentin tarkoituksena on se, ettad yhdella
hakemusmaksulla suoritetaan vain yksi uutuustutkimus. Vaatimus, joka on muutettu vastoin
PatA 19 §:n 2 momenttia, voidaan erottaa hakemuksesta jakamalla tai lohkaisemalla, jos
PatL 19 8:n 1 momentin mukaista ilmoitusta ei ole annettu.

Jos hakemus on epayhtendinen, uutuustutkimus tehdaan patenttivaatimuksissa
ensimmaisena esitetylle keksinnélle. Kun uutuustutkimus on tehty, hakemusta ei saa enaa
rajoittaa koskemaan keksintda, joka on riippumaton tutkitusta keksinnésta. Kun hakija on
saanut puuttuvaa yhtendisyytta koskevan huomautuksen ja rajoittanut patenttivaatimuksia,
hanen katsotaan saman hakemuksen puitteissa luopuneen lopullisesti niista keksinnoista,
jotka on rajoittamalla erotettu patenttivaatimuksista. (PatM 36 8§).

H.3.2.6 Patenttivaatimusten muuttaminen PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen
jalkeen

Patenttihakemukseen on mahdollista toimittaa uudet patenttivaatimukset myds PatL 19 8§:n
mukaisen ilmoituksen jalkeen. Muutokset eivat saa olla sellaisia, etta patenttisuoja laajenee
(PatL 19 &8 2 mom). Patenttivaatimuksen suojapiiri laajenee yleensa silloin, kun
vaatimuksesta poistetaan maaritteita tai jokin mé&éarite muutetaan yleisemp&&n muotoon.
Suojapiiri voi my6s laajentua vaatimuksen sanamuotoa muutettaessa. Suojapiiri ei
kuitenkaan laajene silloin, kun jokin vaatimuksessa esitetyista vaihtoehdoista poistetaan.

H.3.3 Selityksen muutokset

Patenttiasetuksen mukaan hakemuksen selitykseen ja piirustuksiin voi tehdd muutoksia tai
lisdyksia ainoastaan silloin, kun se on valttamatonta PatL 8 8:n 2 momentin perusteella.
Muutosten ja lisdysten tulee olla tarpeellisia selvennyksia tai korjauksia tai tarpeellisia
selityksen sovittamiseksi uusien tai muutettujen patenttivaatimusten mukaiseksi. Muutokset
ja lisykset eivat talldin saa olla sellaisia, ettd ne antavat patenttivaatimuksille laajemman tai
toisenlaisen sisallén kuin perusasiakirjojen nojalla on perusteltua. (PatL 13 §, PatA 19 § 4
mom., PatM 39 8§).

Selitykseen voidaan lisata tekniikan tasoa koskevaa tietoa. Mikali hakemuksen tekniikan
tason kuvaus on puutteellinen, hakijaa voidaan myo6s pyytaa tekemdaan tallainen lisays.
Selitys tulee myods saattaa vastaamaan korjattuja vaatimuksia. Tall6in tulee ottaa huomioon
PatM 40 §, jonka mukaan hakijan tulee uusia selityskappaleita antaessaan antaa vakuutus
siitd, milta osin selitys ei sanatarkasti ole yhtapitava aikaisemmin annetun selityksen kanssa
sekd missd suhteessa muutos merkitsee, etta jotain asiaan vaikuttavaa uutta on sisallytetty
uusiin selityskappaleisiin.

H.3.3.1 Keksinnon kayttdalaa koskevat muutokset

Kun keksintd koskee kemiallista tuotetta, tulee hakemuksen perusasiakirjasta ilmeta
tuotteen kayttbala tai -alat. Jos hakemukseen kasittelyn aikana lisataan taysin uusi tuotteen
kayttéala, sitd ei voida hyvaksyd alkuperdisessd hakemuksessa. Se on esitettdva
alkuperaisestd hakemuksesta lohkaistussa hakemuksessa.

H.3.4 Jaetun tai lohkaistun hakemuksen muutokset

Jaetun tai lohkaistun hakemuksen perusasiakirjaksi katsotaan patenttivirastoon samanaikai-
sesti uuden hakemuksen hakemuskirjan kanssa annettu selitys siihen kuuluvine piirus-
tuksineen ja patenttivaatimukset. Sen jalkeen, kun perusasiakirja on annettu, hakemukseen
ei enda ole sallittua lisata kantahakemuksesta erotettuja seikkoja (PatA 24 8).
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|. Tekniset erityisalueet

.1 Kemiallisten tuotteiden patentointi

.1.1 Yleista

Kemian alan hakemusten késittelyssd noudatetaan samoja patentin - myéntamisen
perusperiaatteita kuin muilla tekniikan aloilla.

Uutuusarvioinnin suhteen erikoisasemassa ovat PatL 2 8:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitetut
kemialliset aineet tai seokset. Tunnetut aineet tai seokset, joita ei ole ennen kaytetty
kirurgiassa, terapiassa tai taudinmaarityksessa, joka kohdistetaan ihmisiin tai elaimiin, voivat
saada tuotesuojan tallaiseen kayttoon rajoitetulla tuotevaatimuksella (PatL 2 § 4 mom., PatM
15 §8). Tata vaatimusmuotoa nimitetdan ensimmaiseksi ladketieteelliseksi kaytoksi (ks. kohta
1.5.1).

Aineet tai seokset, joiden kayttd tunnetaan jossakin PatL 1 §:n 3 momentissa tarkoitetussa
menetelméssa, voivat saada tuotesuojan rajoitettuna kayttoon tietyssd PatL 1 8n 3
momentissa tarkoitetussa menetelmassa, jos aineen tai seoksen kaytto ei ole tunnettu tassa
tietyssd menetelmassa (PatL 2 8§ 5 mom.). Tatd vaatimusmuotoa nimitetaan toiseksi
laaketieteelliseksi kaytoksi (ks. kohta 1.5.1).

1.1.2 Sovellutusesimerkit patenttivaatimusten perusteena

Patenttivaatimukset perustellaan selityksessa yksityiskohtaisesti kuvatuin
sovellutusmuodoin. Useimmat vaatimukset ovat yleistyksia esimerkeista. Tutkijainsind6rin on
arvioitava sallittu yleistyksen aste ottaen huomioon alan tunnettu tekniikka. Hakijalle voi
yleensa sallia esimerkeissd kuvattujen sovellutusmuotojen muunnosten ja ekvivalenttien
kattamisen vaatimuksissa.

Kun keksinttna esitetaan yleisen rakennekaavan avulla maaritelty ryhma yhdisteita, joille on
iimoitettu samankaltainen kayttdala, selityksessa tulee olla riittivan monipuolinen maara
esimerkkeja, joissa esitettyjen tietojen avulla alan ammattimiehen voidaan katsoa pystyvan
valmistamaan my6s ne vaatimuksen tarkoittamat yhdisteet, joiden valmistuksesta ei ole
esimerkkeja.

1.1.3 Valituotteiden patentoitavuus

1) Vdlituotteilla tarkoitetaan tassé yhteydessa sellaisia yhdisteita, joista voidaan valmistaa -
mahdollisesti toisten vélituotteiden kautta - arvokkaita lopputuotteita, kuten insektisideja,
variaineita tai ladkeaineita. Valituotteelle voidaan hakemuksessa esittaa muitakin kayttéaloja,
ennen tekemispaivad 1.1.1995 ei kuitenkaan kayttda ravinto- tai ladkeaineena.

2) Yhdisteiden kayttokelpoisuuden vdlituotteina tunnettujen tai uusien lopputuotteiden (tai
vastaavasti toisten valituotteiden) valmistamiseksi tulee kayda ilmi hakemuksen perusasia-
kirjasta. Kun lopputuote on uusi, tulee myds sen kayttd esittdad valituotetta koskevan hake-
muksen perusasiakirjassa.

3) Vdlituotteet voidaan patentoida, kun yhdisteet ovat uusia, teollisesti kayttokelpoisia ja
eroavat olennaisesti ennestaan tunnetuista.

Uudet valituotteet voidaan yleensa patentoida seuraavissa tapauksissa:

a) Valituotteista valmistetaan toisia tuotteita sellaista menetelmaa kayttaen, joka itsessaan
tayttaa patentoitavuusehdot.
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b) Valituotteilla on yllattavia kemiallisia tai fysikaalisia ominaisuuksia, kuten erityinen
kemiallinen rakenne tai yllattava stabiliteetti.

c) Valituotteet johtavat uusiin lopputuotteisiin, joilla kaikilla on samat yllattavat ja arvokkaat
ominaisuudet (lopputuotteen ja valituotteen kausaalisuutta ei tarvitse osoittaa).

4) Selityksesta tulee kayda ilmi:
a) Valituotteiden valmistus valaistuina sovellutusesimerkein.

b) Valituotteiden kayttokelpoisuus lahtbaineena haluttujen lopputuotteiden valmistamiseksi
joko kuvattuna sovellutusesimerkein, joista my6s kay ilmi uusien lopputuotteiden fysikaalis-
kemialliset tunnusmerkit, tai tehtyna uskottavaksi muulla tavoin, esimerkiksi toiseen patentti-
julkaisuun vertaamalla.

c) Valituotteista valmistettujen toisten valituotteiden tai lopputuotteiden kayttékelpoisuus
toteennaytettyna tai tehtyné uskottavaksi.

1.1.4 Laake- tai ravintoaineisiin kohdistuvien hakemusten
kasittelysta, kun hakemuksen tekemispéaiva on aikaisempi kuin
1.1.1995

1) Patenttilain voimaantulo- ja siirtymasaanndsten perusteella, poiketen siita, mita on saadet-
ty PatL 1 8:ssd, patenttia ei mybnneta itse tuotteeseen, vaan ainoastaan sen valmistusme-
netelmaéan, kun keksintd koskee laake- tai ravintoaineita ja hakemuksen tekemispaiva on
ennen 1.1.1995.

2) Patenttihakemus voi tarkoittaa joko uutta menetelmaéa laake- tai ravintoaineen valmis-
tamiseksi tai yhtd tai useampaa 3)- kohdassa tarkoitettua analogiamenetelm&a uuden
kemiallisen yhdisteen tai yhdisteryhman valmistamiseksi. Ennen uutuustutkimusta hakijan on
selvitettdva, hakeeko han suojaa uuteen menetelmaan vai analogiamenetelmaan.

3) Patentti voidaan myontaa tuotteen valmistusmenetelmaan, vaikka menetelma
sellaisenaan ei sisdlla patentoitavaa uutta (analogiamenetelmd), kun keksinnén uutuuden
esitetddn olevan tuotteessa. Vaatimuksesta tulee kayda ilmi, ettd tuote on ladke- tai
ravintoaine. Patentin mydntadmisen edellytyksené on, etta tuote on uusi ja silla on yllattavia ja
arvokkaita ominaisuuksia, minka tulee ilmeté selityksesta.

4) Ensimmaiseen itsenaiseen vaatimukseen voidaan sisallyttd& keskenaan erilaisia, saman
ladke- tai ravintoaineen valmistusta tarkoittavia analogiamenetelmia. Esitetty tuote voi olla
kemiallinen yhdiste tai ryhma laheista kemiallista rakennetta olevia yhdisteitd, joilla on sama
yleinen kemiallinen rakennekaava seka samat yllattavat ja arvokkaat ominaisuudet.

5) Paareaktioon saattaa liittya lisareaktioita, jotka voivat olla monivaiheisia. Lisareaktiot
voidaan suojata samalla patentilla kuin paareaktio, jos seuraavat ehdot on taytetty:

a) lisareaktion ja paareaktion avulla saaduilla lopputuotteilla on laheinen rakenne ja ne
voidaan ilmaista samalla yleisella kemiallisella rakennekaavalla,

b) seka lisdreaktion ettd paareaktion avulla saaduilla lopputuotteilla on samanlaiset yllattavat
ja arvokkaat ominaisuudet,

c) lisdreaktio on menetelméana tavanomainen.

6) Sen estamattd mita edella kohdissa 2) ja 3) esitetaan, aikaisempi patenttihakemus, joka
PatL 22 &:n sdaanndsten mukaisesti tulee julkiseksi ja josta kemiallinen yhdiste ja sen
ominaisuudet ovat tunnettuja, ei ole sellaisen myohemman patenttihakemuksen hyvaksymi-
sen esteend, jonka tekemis- tai etuoikeuspaiva on aikaisempi kuin aikaisemman hakemuk-
sen julkiseksitulopdiva ja jossa patenttia haetaan sellaiselle analogiamenetelmaélle ko.
yhdisteen valmistamiseksi, joka ei selvasti kdy ilmi aikaisemmasta hakemuksesta.
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KHO:n paatoksia siirtymasaannosten alaisista hakemuksista ovat esim. 3.12.2004 annetut
paatdkset taltionumeroilla 3361, 3362 ja 3363.

[.1.5 Laake- tal ravintoaineisiin kohdistuvien hakemusten
kasittelysta, kun hakemuksen tekemispaiva on 1.1.1995 jalkeen

Asetuksen 932/87 mukaan, joka on annettu 4.12.1987, patentti voidaan myontéaé itse tuot-
teeseen, kun keksintd koskee ravinto- tai laakeaineita. Asetusta sovelletaan patenttihake-
muksiin, jotka tehdaan tai on katsottava tehdyiksi 1.1.1995 tai sen jalkeen.

Tekemispaivan suhteen on huomattava, etté jatketun kansainvalisen hakemuksen tekemis-
paiva on kansainvélinen tekemispéivd. Jaetun hakemuksen tekemispaivd on sama kuin
kantahakemuksen tekemispaiva.

[.1.5.1 Patenttivaatimusten muotoilu
Patentoitavan keksinnon tulee aina tayttaa tavanomaiset patentoitavuusehdot.

Patenttivaatimukset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia.

1) Uudet kemialliset yhdisteet
’Kemiallinen yhdiste (nimi tasmennettynd), tunnettu siitd, ettd sen
rakennekaava on ...”
tai
’Kaavan | mukainen yhdiste (rakennekaava esitetty vaatimuksessa)...”

Tunnettu siitd — sanonta ei ole valttamaton, jos keksinnbn maarittely vaatimuksessa on
selkea.

2) Uudet farmaseuttiset valmisteet tai ravintoainevalmisteet

"Farmaseuttinen valmiste (vast. Ravintoainevalmiste), tunnettu siitd, etta sen
koostumus on ...”

Kun vaatimuksissa esitetaan tuote, joka on uusi ja keksinnéllinen, ei paasaantdisesti
tutkita menetelmateknistd keksinndllisyytta vaatimuksessa, joka kohdistuu tadmén
tuotteen valmistusmenetelmaan.

3) Ensimmainen laaketieteellinen kayttd

Tunnetut aineet tai seokset, joita ei ole aikaisemmin kaytetty PatL 1 8:n 3 momentin
mukaisesti kirurgiassa, terapiassa tai diagnostiikassa, voivat saada tuotesuojan
tallaiseen kayttoon rajoitetulla tuotevaatimuksella (PatL 2 8 4 mom., PatM 15 §).

Vaatimuksen tulee olla esimerkiksi seuraavanlaisessa muodossa A:

"Aine tai koostumus X”, sen jélkeen kéytdn ilmoittaminen, esim. “kéytettdvéaksi
ldékeaineena” tai ’kéytettavaksi sairauden Y hoidossa.”

"Substance X for use as a medicament."”

“Substance X for use in therapy/diagnostics/surgery.”
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Kaytettavissa ovat myos vaatimusmuodot B:
"Terapeuttisesti kaytettava kemiallinen yhdiste, tunnettu siitd, etta sen
rakennekaava on ...”
"Laékeainevalmiste, tunnettu siita, ettd sen koostumus on ...”

Jos tuotteella on ensimmaéisessa ladketieteellisessa kaytdssa useita terapeuttisia,
diagnostisia tai kirurgisia kayttdaloja, ne voidaan esittda samassa hakemuksessa
itsendisina vaatimuksina. Tama ei normaalisti aiheuta epayhtenaisyytta.

4) Toinen laaketieteellinen kayttod

Laaketieteellisessa kaytdssa tunnettu aine tai seos voi olla patentoitavissa PatL 2 §:n 5
momentin nojalla rajoitettuna tiettyyn tasmallisesti maariteltyyn toiseen laéketieteelliseen
kayttoon. Tuotteen kaytdn tulee olla uusi ja keksinndllinen.

Vaatimuksen tulee olla esimerkiksi seuraavanlaisessa muodossa C:

"Aine tai koostumus X”, sen jélkeen kdytdn ilmoittaminen, esim. “kaytettdvaksi
sairauden Y hoidossa’.

“Substance X for use in treating disease Y”
Kaytettavissa ovat myds vaatimusmuoto D:

Yhdisteen X kaytté valmistettaessa sairauden Y hoitoon tarkoitettua
lAdkevalmistetta.”

"Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for
therapeutic application Z."

(nk. Swiss type claim)
seka vaatimusmuoto E:

"Menetelma valmistaa ladkevalmistetta sairauden Y hoitamiseksi, tunnettu siita,
etta kaytetdan yhdistetta X.”

Naita vaatimusmuotoja D ja E voi kayttdd myos ensimmaisen laaketieteellisen kayton
tapauksessa.

EPO ei hyvaksy ylla esitettyja vaatimusmuotoja D ja E toisen laaketieteellisen kayton
yhteydessa hakemuksissa, joiden tekemis- tai etuoikeuspaiva on 29.1.2011 jalkeen
(EPO Guidelines, November 2014, Part G, Chapter VI, sivun VI-4 ensimmainen
kappale). PRH:een jatetyissa kansallisissa hakemuksissa, joiden tekemispaiva on
1.7.2010 jalkeen, PRH huomauttaa valipaatoksen yhteydessd EPOn kaytannosta. PRH
hyvéksyy edelleen nama vaatimusmuodot.

Toisen ladketieteellisen kayton jalkeen keksityt kolmannet jne. kaytot ovat suojattavissa
vastaavasti. Samassa hakemuksessa suojattavien keksintjen tulee tayttaa
yhtendisyysvaatimus (PatL 10 §, PatA 16 8).

Muut kuin tassé esitetyt vaatimusmuotoilut arvioidaan tapauskohtaisesti.

Siirtymas&annés: PatL 2 §:n 5 momenttia ei sovelleta patentteihin, jotka on mydnnetty
ennen 13.12.2007, eika 13.12.2007 vireilla oleviin patenttihakemuksiin, jos patentinhaki-
jalle on annettu PatL 19 8:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ennen 13.12.2007.
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5) Vaatimusmuodot joita ei hyvaksyta

Esimerkiksi  seuraavien vaatimusmuotojen katsotaan kohdistuvan sairauden
hoitomenetelmaan (ks. kohta 2.5), eivatkd ne ole hyvaksyttavissa PatL 1 §:n 3 momentin
nojalla:

"Tuotteen X kayttd sairauden Y hoidossa.”

"Tuotteen X kayttd terapeuttisena aineena.”

"Tuotteen X kayttd terapeuttisena aineena hoidettaessa sairautta Y.”
“Use of substance or compound X as a medicament.”

“Use of substance or compound X for treating disease Y.”

”

“Use of substance or composition X for the treatment of disease V...

1.2 Bioteknisten keksintdjen patentointi

1.2.1 Biologinen materiaali keksinndn osana (ks. A.5.1.)

Biotekniset keksinnot eroavat muista keksinndista siina, ettd keksinnén osana voi olla
biologinen materiaali, joka sisaltdd geneettista tietoa ja pystyy itse lisddntymaan tai jota
voidaan lisata biologisessa jarjestelmasséa (PatL 1 8 6 mom.). Biologinen materiaali k&sittaa
mm. bakteerit, hiivat, homeet, soluvilielmét ja virukset sekd geneettista tietoa sisaltavat
DNA- ja RNA-molekyylit.

Biologinen materiaali voi olla keksinnon kohde, jos se on valmistettu teknisella menetelmalla,
kuten eristdmalld tai puhdistamalla, ja jos sille osoitetaan teollinen kayttd. Pelkk& havainto
siitd, ettd luonnossa esiintyy (aiemmin tuntematonta) biologista materiaalia, katsotaan
I6ydoksi, jolle ei mydnneta patenttisuojaa (PatL 1 8§ 2 mom. kohta 1).

Jotta keksintd olisi toisinnettavissa, tulee sellainen biologinen materiaali, joka ei ole yleisesti
saatavilla ja jota ei selityksessa pystyta toisinnettavasti kuvaamaan, tallettaa (PatL 8 a § 1
mom.). Talletussaannoksia kasitellaan tarkemmin kohdassa A.5.1.1.

Bioteknisen keksinndn kuvaamiseen ei pida kayttaa sellaisia toiminnallisia piirteita tai
epatavallisia parametreja, joita on mahdotonta vertailla olemassa olevaan tietoon (ks. F.4.).

Jos keksinndn kohteena on tietysta ihmisesta perdisin oleva biologinen materiaali tai jos
keksinndssa kaytetdan tallaista materiaalia, materiaalin kaytélle tai patentoinnille tarvitaan
sen ihmisen, josta materiaali on peréisin, tietoinen ja vapaaehtoinen suostumus (Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY bioteknologian keksintdjen oikeudellisesta
suojasta, annettu 6.7.1998).

Jos keksinndn kohteena on kasveista tai elaimista peraisin oleva biologinen materiaali tai jos
siind kaytetaan tallaista materiaalia, patenttihakemuksen tulisi sisdltdd tieto thman mate-
riaalin maantieteellisesta alkuperasta, jos se tunnetaan. Talla ei ole vaikutusta patenttihake-
muksen tutkimiseen eikd myonnetyn patentin tuottamiin oikeuksiin (Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 98/44/EY bioteknologian keksintdjen oikeudellisesta suojasta; annettu
6.7.1998).

1.2.2 Geenitekniikan alaan kuuluvat keksinnot ja peptidit

DNA-, RNA- ja aminohapposekvenssien suojaaminen patentilla edellyttad sekvenssin
esittamista (ks. kohta A.5.2) ja sen teollisen kaytdn kuvaamista.

Poikkeustapauksissa, jos biologisen makromolekyylin, kuten peptidin, sekvenssia ei tunneta,
siihen kohdistuvat patenttivaatimukset voidaan esittdd ns. product-by-process-vaatimuksina,
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jolloin valmistusmenetelma esitetddn erddna tuotteen tunnusmerkkind (PatL 8 § 2 mom.,
PatM 14 8). Talléinkin tuote on kuvattava tdsmallisesti ja niin etté4 se on toisinnettavissa sen
tiedon perusteella, mitd patenttihakemuksessa esitetaan.

Vektori voidaan maaritella patenttivaatimuksessa kuvaamalla se teknisten piirteiden avulla
tai ilmoittamalla vektorin ja sen isantdnad toimivan biologisen materiaalin talletusnumero.
Pelkkaa nimitysta ei voida hyvaksya vektoria kuvaavaksi maaritelmaksi (PatL 8 § 2 mom.,
PatM 6 §, PatM 10 8§).

Vektorina toimivaa plasmidia, virusta tms. ei tarvitse tallettaa, jos se on kuvattu hakemuksen
selityksessa siten, ettéd alan ammattimies voi sen selityksessa esitetyn avulla valmistaa ilman
kohtuutonta vaivaa tai omaa keksinndllistéa panosta.

Isantana kaytettavaa biologista materiaalia ei tarvitse tallettaa, jos se on yleisesti saatavissa
(PatL 8 a 8§ 1 mom., PatM 9 8) tai saatavissa hakemuksessa kuvatulla tavalla. Talletuksen
tekemista voidaan kuitenkin edellyttdd esimerkiksi kaytettdessa isantaorganismia, jolla on
keksinndn toimivuuden kannalta tdrkeda ominaisuus, joka on hyodynnettavissa vain tata
organismia kayttamalla (PatL 8 a § 1 mom., PatM 10 8).

Talletussaannoksia on kasitelty yksityiskohtaisemmin kohdassa A.5.1.1.

Samassa hakemuksessa on mahdollista esittdéa muun muassa nukleiininapposekvenssiin,
sen sisaltavaan vektoriin, vektorin sisaltdvaan isantasoluun ja nukleiinihapposekvenssin
koodaamaan peptidiin seka naiden valmistus- ja kayttdbmenetelmiin kohdistuvia vaatimuksia,
kunhan niitd yhdistava keksinnéllinen ajatus on sama (PatA 16 8).

1.2.3 Kasvit ja elaimet (ks. E.2.7)

Kasvilajikkeet, eldinrodut ja olennaisesti biologiset menetelmat kasvien tai elainten
jalostamiseksi eivat ole patentoitavissa (PatL 1 8§ 4 ja 5 mom.). Tama koskee myds
geenimuunneltua kasvilajiketta tai eldinrotua. Kasvilajikkeiden suojausta varten on olemassa
UPOV-oikeussuojajarjestelma (International Union for the Protection of New Varieties of
Plants; kasvinjalostajanoikeus), jota Suomessa yllapitaa Evira. Elainroduille ei ole omaa
teollisoikeudellista suojamuotoa.

Vaikka yksittaista kasvilajiketta tai eldinrotua ei voida patentoida, voi keksinndn kohteena
olla kasvi tai elain, jos keksintd voidaan toteuttaa rajautumatta tiettyyn kasvilajikkeeseen tai
elainrotuun (PatL 1 8 4 mom.).

Tekniset menetelmét kasvien ja eldinten jalostamiseksi ovat patentoitavissa, mutta patenttia
ei myonnetd olennaisesti biologiseen jalostusmenetelm&éan. Kasvien tai eldinten jalostus-
menetelm&é pidetdén olennaisesti biologisena, jos se sisaltdd luonnollisiin ilmidihin, kuten
risteytykseen tai valintaan, perustuvan vaiheen (PatL 1 8 5 mom.).

Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan paatokset G 2/07 ja G 1/08
koskevat kasvien jalostusmenetelmia.

1.2.4 Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmat (ks.
E.2.5)

PatL 1 8§ 3 momentti sulkee pois patentoitavuuden piirista kirurgista tai terapeuttista
kasittelya tai diagnoosia tarkoittavat menetelmat, jotka kohdistetaan ihmiseen tai elaimeen.
Yksinoikeuksia ei ole haluttu myontdaa sellaisile menetelmille, joita l&&kari kayttaa
tutkiessaan ja hoitaessaan potilasta.

Nama patentoitavuuden rajoitukset koskevat ainoastaan elavaan ihmiseen tai eldimeen
kohdistuvia kirurgisia, terapeuttisia ja diagnostisia menetelmia, eivatkd estd patentin
myontamista tuotteeseen, aineet ja seokset mukaan lukien, jota kaytetaan joissain naista
menetelmistd. Esimerkiksi ladkeaineet ja dialyysilaitteet ovat siten patentoitavissa. Samoin
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kuolleeseen ihmiseen tai eldimeen kohdistuvat Kkasittelymenetelmat voivat olla
patentoitavissa.

[.2.4.1 Kirurgiset menetelmat

Kirurgia maarittdd kasittelymenetelman luonteen paremminkin kuin sen tarkoituksen.
Kirurgisen menetelman yhteydessa ei siten ole merkitsevaa, onko silla terapeuttinen
tarkoitus. Siten esimerkiksi kirurginen menetelméa kosmeettiseen tarkoitukseen tai alkion
siirtAmiseksi ei ole patentoitavissa. Menetelma katsotaan kirurgiseksi, jos menetelman
yksikin vaihe siséltaa kirurgisen toimenpiteen.

Menetelman patentoitavuutta arvioitaessa kiinnitetddn huomiota mm. siihen, edellyttaako
menetelm&n  suorittaminen  |aaketieteellistd  erityisosaamista, liittyykd menetelman
suorittamiseen merkittavia terveysriskeja seka kuinka monimutkainen ja potilaaseen kajoava
menetelm& on. Menetelmat, jotka eivat vaadi erityistd |&8ketieteellista osaamista ja joihin
liittyy vain pienia terveysriskejd, kuten tatuointi- ja lavistysmenetelmat, ihon mikrohionta ja
ihokarvojen poisto laserin avulla, voivat olla patentoitavissa.

Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan paatos G 1/07 koskee kirurgisia
menetelmia.

[.2.4.2 Terapeuttiset menetelmat

Terapia merkitsee sairauden tai kehon virhetoiminnan parantamista tai ennaltaehkaisya.
Menetelma katsotaan terapeuttiseksi, jos menetelman yksikin vaihe sisaltda ihmiseen tai
elaimeen kohdistuvan terapeuttisen toimenpiteen. Muut kuin terapeuttiset, eldimeen tai
ihmiseen kohdistuvat kasittelyt, esimerkiksi "menetelma lampaiden kasvun edistamiseksi,
lihan laadun parantamiseksi tai villatuotannon lisaamiseksi", voivat olla patentoitavissa.

Menetelmd, joka koskee elavaan ihmiseen tai eldimeen yhteydessa olevan terapeuttisen
laitteen toimintaa, voi olla patentoitavissa, jos kyseisen menetelman ja laitteen terapeuttisen
vaikutuksen valilla ei ole mitaan toiminnallista yhteytta.

Kehosta poistettujen kudosten tai nesteiden kasittelymenetelmd on patentoitavissa,
edellyttden, ettei kudoksia tai nesteita palauteta samaan kehoon. Esimerkiksi menetelma
veren kasittelemiseksi varastoitaessa veri veripankkiin voi olla patentoitavissa, kun taas
veren kasittelymenetelma dialyysissd, jolloin veri palautetaan samaan kehoon, ei ole
patentoitavissa.

1.2.4.3 Diagnostiset menetelmat

Toisin kuin kirurgisten ja terapeuttisten menetelmien kohdalla, diagnostinen menetelmé
suljetaan PatL 1 8n 3 momentin perusteella pois patentoitavuuden piiristd vain siina
tapauksessa, ettd kaikki sen tekniset vaiheet kohdistuvat ihmiseen tai eldaimeen.
Diagnostisen menetelman yhteydessa ihmiseen tai eldimeen kohdistuminen tulkitaan siten,
ettd kyseiset vaiheet edellyttavat ihmisen tai elaimen lasnaoloa.

Jotta diagnostiseen menetelmaan kohdistuva patenttivaatimus olisi PatL 8 §:n 2 momentin
mukaisesti riittdvan tadsmallisesti maaritelty, siitd tulee kayda ilmi kaikki ne vaiheet, joita
diagnoosin tekeminen edellyttdd. Menetelmdan liittyvien teknisten vaiheiden liséksi
patenttivaatimuksesta tulee kayda ilmi myds miten niiden pohjalta paadytdén diagnoosiin.
Siten diagnostiseen menetelmaan kohdistuva patenttivaatimus voi sisaltaa myos ei-teknisia
piirteita.

Menetelmat, joilla saadaan ainoastaan maaréallistd mittausarvotietoa elavasta ihmisesta tai
eldimestd, ovat patentoitavissa, jos saatu informaatio saa aikaan pelkastaan valillisia
tuloksia. Talloin néaméa valilliset tulokset itsessaan eivat tee mahdolliseksi paattaa
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tarpeellisesta hoitotoimenpiteesta. Tallaisia menetelmid voivat olla esimerkiksi verenpaineen
mittaus ja rontgentutkimukset.

Myds diagnostiikassa kaytettavat in vitro —menetelmét, kuten veri- ja virtsanaytteiden
analyysimenetelmaét, ovat patentoitavissa.

Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan paatés G 1/04 koskee diagnostisia
menetelmia.

1.2.5 Eettiset kysymykset (ks. E.2.6)

Muodostumisensa ja kehityksensé eri vaiheissa oleva ihmiskeho ei ole patentoitavissa (PatL
1 a 8 1 mom.). Patentoitavissa ei ole myoskaan pelkastaan ihmiskehon ainesosaa koskeva
l6ytd, esimerkiksi geenin sekvenssi tai osasekvenssi. Ihmiskehosta eristetty tai muuten
teknisella menetelméalla valmistettu ainesosa, geenin sekvenssi tai osasekvenssi mukaan
lukien, voi kuitenkin olla patentoitavissa, jos patentoitavuuden edellytykset muutoin tayttyvat
(PatL 1 a 8 2 mom., ks. myds 1.2.2.).

Patenttilain 1 b 8 mukaisesti patenttia ei myonneta keksintoon, jonka kaupallinen
hyddyntaminen on yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen vastaista. PatL 1 b § 3 momentissa
annetaan luettelo keksinndistd, jotka erityisesti eivat ole patentoitavissa. Naita ovat ihmisen
kloonaamismenetelmat, menetelmat, joilla muutetaan ihmisen sukusolujen geneettista
identiteettid, ihmisalkioiden kaytto teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin ja menetelmat, joilla
muutetaan eldinten geneettistd identiteettia ja jotka todennékdisesti aiheuttavat eldimille
karsimyksia ilman etté niistd on huomattavaa laéketieteellista hyotya ihmiselle tai elaimelle,
seka tallaisilla menetelmilla tuotetut elaimet.

Eettisia kysymyksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissa 98/44/EY bioteknologian keksintdjen oikeudellisesta suojasta (annettu
6.7.1998).

1.3 Tietokoneohjelmien patentointi

Patenttilain 1 8:n mukaan patentin voi saada keksintdon, jota voidaan kayttaa teollisesti.
Samassa pykédlassa luetellaan my6s ne luovan toiminnan tulokset, joita ei katsota
keksinndiksi ja keksinnét, joille ei myodnnetd patenttia. Tietokoneohjelmaa pelkastaan ei
taman lainkohdan mukaan katsota keksinndksi, eika siten patentoimiskelpoiseksi. Vastaavat
saadokset on sisallytetty Euroopan patenttisopimukseen ja sopimusvaltioiden kansallisiin
lakeihin. Tassé lainkohdassa lueteltujen seikkojen rajaaminen patentoitavuuden ulkopuolelle
perustuu siihen ndakemykseen, ettd naiden poikkeustapausten ei katsota olevan luonteeltaan
teknisia.

Patentoitavuudelle asetetaan seuraavat perusvaatimukset: on oltava olemassa "keksintd",
mainitun keksinndn on oltava uusi ja poikettava olennaisesti ennestdén tunnetusta ja sen on
oltava luonteeltaan tekninen. Nama vaatimukset koskevat myos tietokoneohjelmia sisaltavia
keksintdja. Samoin edellytetdan, ettd tietokoneohjelmia sisaltavien patenttihakemusten ja
niiden patenttivaatimusten tulee tayttda hakemuksille yleisesti asetetut muotovaatimukset
(ks. A.2). Seuraavassa kéasitelldan tulkintaa siitd, milloin tietokoneohjelmia siséltava keksinto
on luonteeltaan tekninen ja milloin se on ratkaisu johonkin konkreettiseen ongelmaan.

1.3.1 Tietokoneisiin liittyvat innovaatiot

Keksinndn koskiessa tietokoneiden rakennetta, esim. prosessoreita, muisteja, nayttoja,
tulostimia tai tiedonsiirtolaitteita, ei ole vaikeuksia patentoitavuuden tulkinnassa. Ne ovat
selvasti PatL 1 8:n mukaisia keksintdja ja patentoitavissa. Nain on yleensd myds silloin, kun
tietokoneohjelma on vain osa keksinndn toteuttavaa konkreettista jarjestelmdd. Kysymys
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siitd, kuinka PatL 1 §:44 on tulkittava, tulee eteen silloin, kun keksintd on kokonaisuu-
dessaan toteutettu tietokoneohjelmalla.

Patenttilain 1 8:ssd luetellaan seikkoja, joita ei katsota keksinnoéiksi, keksinnon koskiessa
luettelossa mainittua seikkaa sellaisenaan. Luettelo ei tyhjentdvd, vaan siind esitetaan
esimerkkeja keksinndista, jotka eivat ole teknisia luonteeltaan. Tietokoneohjelmien liséksi
naihin kuuluvat:

o |Oydat, tieteelliset teoriat ja matemaattiset menetelmat

o taiteelliset luomukset

e suunnitelmat, sdannot tai menetelmat alyllista toimintaa, pelia tai liiketoimintaa varten
o tietojen esittaminen

Tietokoneohjelmiin liittyvat keksinndt saattavat kuulua myds johonkin muuhun edella
mainittuun ei-patentoitavaan seikkaan (ks. E.2.).

1.3.2 Toisiaan taydentavat teollisoikeudelliset suojamuodot

Tietokoneohjelmaa suojaa tekijanoikeus, jos se ylittdd teoskynnyksen. Tekijnoikeus suojaa
kuitenkin vain ilmiasun, erityisesti ohjelmalistauksen, lahde- tai kohdekoodin ja suunnit-
telumateriaalin, ei ohjelman taustalla olevaa keksinndllistd ajatusta, jota toteuttamaan
ohjelma on tehty. Patentti tai hyodyllisyysmalli suojaa keksintod sellaisena kuin se rajataan
annetun suojan laajuuden maarittavassa patenttivaatimuksessa tai suojavaatimuksessa.

Patentoitu keksintd voidaan panna taytantoon toisistaan poikkeavien ohjelmien avulla, jotka
kaikki ovat saman patenttisuojan alaisia, mutta joilla samalla on kullakin oma tekijanoi-
keussuojansa. Patenttisuoja ja tekijanoikeus eivat siten ole toisiaan poissulkevia
tietokoneohjelmien suojamuotoja, vaan voivat esiintyd samanaikaisesti.

1.3.3 Tietokoneohjelmia sisaltavien keksint6jen tekninen luonne

Tietokoneen ja tietokoneohjelman avulla toteutettu tietojenkasittelymenetelméa voidaan,
ainakin teoriassa, toteuttaa myds sopivilla loogisilla piireilla. Jos loogisilla piireilla toteutettu
keksintd on patentoitavissa eli se on luonteeltaan tekninen, on sama keksintd ohjelmalla
toteutettuna myds patentoitavissa. Kumpi toteuttamismuoto kulloinkin valitaan, riippuu
taloudellisista tai kaytannollisista syista.

Kuitenkaan tavanomaisten tietojenkasittelyvélineiden kayttd ei pelkéstaan riitda takaamaan
patentoitavuutta, jos tietokoneohjelma tietokoneessa suoritettuna ei saa aikaan muita kuin
normaaleja fyysisia vaikutuksia, esim. sahkovirran kulkua. Siten ei PatL 1 8:ssé lueteltuja,
patentoitavuuden ulkopuolelle tarkoitettuja toimintoja voida tehda patentoitaviksi lisaamalla
patenttivaatimuksiin teknisia maadritteita, jos nailla ei saavuteta muita teknisia vaikutuksia,
kuin mikd on normaalia tietokoneella tai muulla tietojenkasittelylaitteella tapahtuvassa
tietojenkasittelyssa.

Esimerkkeja teknisen luonteen omaavista tietokoneella toteutetuista keksinngistd ovat
teollisuusprosessin ohjaus, fysikaalisia suureita edustavan tiedon kasittely tai tietokoneen
itsensd tai sen liitdntapiirien toiminnan ohjaus tietokoneohjelman avulla. Vaikutus, joka
keksinnolla tuolloin aikaansaadaan, voi ilmeta esimerkiksi prosessin tehokkuuden tai
turvallisuuden lisdantymisena ja tietokoneen toiminnan tai tiedonsiirron nopeutumisena.

Jos keksintd on patenttivaatimuksessa maaritelty teknisten valineiden avulla, esim. siséltden
tietokoneen, tietokoneiden verkon, tietokoneella luettavissa olevan tallennusvalineen jne., on
kyseessa PatL 1 8§:n mukainen keksintd, vaikkakin ndma vélineet olisivat yleisesti tunnettuja.

Jos patenttivaatimusten mukainen keksintd ei ensi ndkemaltd omaa teknisté luonnetta, tulee
asia ratkaista PatL 1 §:n perusteella. Muussa tapauksessa tulee p&atds keksinnon
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patentoitavuudesta tehda, kuten muidenkin tekniikan alojen hakemuksia tutkittaessa,
uutuuden (ks. E.3.4.) ja keksinnollisyyden (ks. E.3.5.) arvioinnin perusteella. Nain on
esimerkiksi asianlaita, jos on kyse tietokoneen avulla  toteutettavasta
liketoimintamenetelmasta tunnettuja tietoteknisia valineita kaytettaessa (ks. E.2.3.).

1.3.4 Tietokoneohjelmia koskevat patenttivaatimukset

Jos tietokoneohjelmalla toteutettu keksinté omaa teknisen luonteen, ts. se saa tietokoneessa
suoritettuna aikaan teknisen vaikutuksen, joka on enemman kuin mika ilmenee tavanomai-
sessa tietojenkasittelyssa mita tahansa tietokoneohjelmaa suoritettaessa, on se patentoi-
tavissa. Keksintd voidaan méaaritella patenttivaatimuksissa menetelména, laitteena tai lisdksi
my0s tietokoneohjelmana.

Patenttivaatimuksessa keksintd on maariteltdva niiden erityispiirteiden avulla, jotka ovat
valttdmattémat tarkoitetun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Vaatimukset eivat saa sisaltaa
ohjelmalistausta.

Esimerkkeja hyvaksyttavissa olevista tietokoneohjelmaa koskevista patenttivaatimuksista,
kun hakemus koskee tietojenkasittelymenetelmad, joka kokonaisuudessaan toteutetaan
tietokoneohjelmalla:

Tietokoneohjelma, tunnettu siita, ettd se kasittdd ohjelmakoodivélineet, jotka on
jarjestetty suorittamaan jonkin patenttivaatimuksissa 1-N maaritellyn menetelméan
kaikki vaiheet suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa.

Tietokoneohjelmatuote, tunnettu siitd, ettda se kasittda ohjelmakoodivélineet
tallennettuna  tietokoneella  luettavissa  olevalle  tallennusvalineelle,  jotka
ohjelmakoodivalineet on jarjestetty suorittamaan jonkin patenttivaatimuksissa 1-N
maaritellyn  menetelman kaikki vaiheet, kun tietokoneohjelma suoritetaan
tietokoneessa.

Tietokoneella luettavissa oleva tallennusvéline, jolle on tallennettu tietokoneohjelma,
tunnettu siita, ettd tietokoneohjelma kasittdd ohjelmakoodivélineet, jotka saavat
tietokoneen suorittamaan jonkin patenttivaatimuksissa 1-N maaritellyn menetelmén
kaikki vaiheet, kun mainittu tietokoneohjelma suoritetaan tietokoneessa.

Tietokoneohjelmaa tai tietokoneohjelmatuotetta koskevat vaatimukset ovat hyvaksyttavissa
edellyttden, ettd menetelmévaatimukset 1-N ovat hyvaksyttavissa.

Periaatteena on se, etté tietokoneohjelmaa itsedén tai tallennevalineelld tai signaalin muo-
dossa olevaa tietokoneohjelmaa koskevassa patenttivaatimuksessa keksintté maaritellaan
siten, etta tietokoneohjelma tietojenkasittelylaitteessa suoritettuna saa aikaan samanlaisen
teknisen vaikutuksen kuin mikd saadaan aikaan samassa hakemuksessa olevalla
vastaavalla menetelma- tai laitevaatimuksen mukaisella keksinnélla.

Jos hakemuksen menetelma- tai laitevaatimukset ovat sellaiset, etta haetun patenttisuojan
laajuus ei kay yksiselitteisesti selville pelk&staéan viittaamalla niihin tietokoneohjelmaa
koskevassa patenttivaatimuksessa, ei nditd vaatimuksia voida laatia ylla mainitussa
esimerkissa esitetylla tavalla vaan keksintd on ilmaistava patenttivaatimuksissa taydellisesti
(ks. PatM 20 8§, toiseen itsendiseen vaatimukseen viittaava itsendinen vaatimus). N&in on
esimerkiksi silloin, kun menetelma- tai laitevaatimukset sisaltavat myods sellaisia
ominaispiirteita, joita ei voida toteuttaa tietokoneohjelmalla.
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.4 Muut PatL 1 8:n 2 momentin 3 kohdan mukaiset
menetelmat

4.1 Loydot

Pelk&ksi I0ydoksi katsotaan esimerkiksi tunnetun materiaalin tai esineen uusi ominaisuus.
Tallainen 16yt6 ei ole PatL 1 8:n tarkoittama keksintd eika néin ollen patentoitavissa, koska
vaatimus teknisesta vaikutuksesta ei toteudu. PatL 1 8:n tarkoittamasta keksinndsta voi
kuitenkin olla kyse silloin, kun I0ydettyd ominaisuutta lisdksi hyodynnetaan jollain teknisella
tavalla.

Esimerkiksi havainto tunnetun materiaalin suuresta iskunkestavyydesta katsotaan pelkaksi
I0ydoksi. Kuitenkin tasta materiaalista valmistettu ratapolkky voi olla PatL 1 8:n tarkoittama
keksinto.

Luonnosta l6ydetty uusi aine katsottaisiin myods PatL 1 8:ssé tarkoitetuksi I6ydoksi, jos sille ei
voida esittaa teollista kayttoa. Keksinnostd voi kuitenkin olla kyse, mikali 16ydetty aine
voidaan eristad ymparistostaan tai sitéd voidaan tuottaa muulla teknisella menetelmalla ja
[0ydetylle aineelle esitetdan jokin teollinen kayttd. Tallainen teollinen kayttd voi olla
esimerkiksi aineen kaytto l1adkkeen valmistuksessa.

Vastaavasti luonnosta loydetty ja eristetty geeni voi olla patentoitavissa, mikali samalla
esitetddn sen teollinen kayttd (esimerkiksi geenin kaytto tietyn polypeptidin valmistuksessa
tai diagnostisessa testissa).

Bioteknisistad keksinndistd enemman luvussa |.2.

1.4.2 Tieteelliset teoriat

Tieteellisiin  teorioihin  patevat samat perusperiaatteet kuin 16ytdihin.  Esimerkiksi
puolijohteiden fysikaalinen teoria ei ole PatL 1 §:n tarkoittama keksinto, eikd nain ollen olisi
patentoitavissa. Sen sijaan uusi puolijohteita kayttava laite ja sellaisen tuotantomenetelméa
voisivat olla patentoitavissa.

1.4.3 Matemaattiset menetelmat

Matemaattiset menetelmat eivét ole patentoitavissa abstraktisuutensa vuoksi. Lainsaatéja on
katsonut ne alyllisiksi menetelmiksi, joille patenttisucjaa ei myodnnetd. Periaatteet ovat
kuitenkin samat kuin |0ytdjen ja tieteellisten teorioiden kohdalla: matemaattiseen
menetelm&an voi olla yhdistyneena tekninen vaikutus, joka on patentoitavissa. Esimerkiksi
laite teknisen prosessin matemaattiseen menetelmaan perustuvan ohjausmenetelméan
toteuttamiseksi voisi olla patentoitavissa.

Pelkkd matemaattinen menetelmd jonkin fyysisen kohteen suunnittelemiseksi ei ole
patentoitavissa. Sen sijaan tuotteen valmistusmenetelma tai itse tuote voivat sisaltda
patentoitavissa olevan keksinnén.

.4.4 Taiteelliset luomukset

Luomuksen taiteellisuus viittaa muihin kuin teknisiin ominaisuuksiin, ja taiteellisuuden
arviointi on oleellisilta osiltaan subjektiivista. Tekniselld, patentoitavissa olevalla keksinndlla
voi kuitenkin luonnollisesti olla myds esteettisia piirteitd (esimerkiksi renkaan kulutuspinta).
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Esteettinen vaikutus ei kuitenkaan ole patentoitavissa, oli kysymyksessa tuote tai
valmistusprosessi.

Esimerkiksi kirja, joka on maaritelty patenttivaatimuksessa yksinomaan sisaltonsa
taiteellisten vaikutusten avulla, ei ole patentoitavissa. Sama patee maalaukseen méaariteltyna
kohteensa taiteellisen arvon, varien komposition tai tyylin avulla.

Mikéali taiteellinen vaikutelma saadaan aikaan teknisella rakenteella tai muuten teknisten
valineiden avulla, ndméa valineet voivat olla patentoitavissa, vaikka esteettinen vaikutelma
sinansa ei olekaan. Esimerkiksi kankaalle voidaan saada aikaan kiinnostava ulkonako
kerrosrakenteella, jota ei ole aikaisemmin kaytetty tdhan tarkoitukseen. Tallainen kangas voi
olla patentoitavissa.

Samoin kirja madriteltynd selan sidontaa kuvaavien teknisten piirteiden avulla voi olla
patentoitavissa, vaikka silla teknisen vaikutuksen lisdksi samanaikaisesti on myds
esteettinen vaikutuksensa. Sama patee maalaukseen, joka on maéaritelty pohjakankaan,
vdriaineen tai sidosaineen avulla.

Taiteellisen luomuksen tuotantomenetelma voi sisaltaa teknisia piirteita, ja voi ndin ollen olla
patentoitavissa. Esimerkiksi timantille voidaan maéaaritelld erityisen kaunis muoto, joka ei
sindnsa ole patentoitavissa. Kuitenkin tallaisen timantin tuotanto- tai hiontamenetelméa voi
olla patentoitavissa. Vastaavasti kirjan painomenetelma, joka tuottaa esteettisesti edullisen
ulkoasun, voi olla patentoitavissa, samoin kuin tuotantomenetelmén lopputuloksena oleva
kirja.

Teknisten piirteiden avulla méaéritelty aine tai yhdiste erityisen maku- tai hajuvaikutuksen
aikaansaamiseksi (esimerkiksi maun pitkakestoisuus) voi olla patentoitavissa.

1.4.5 Suunnitelmat, s&dannét tai menetelmat alyllista toimintaa,
pelia tai liiketoimintaa varten

Myds ndiden henkisten aikaansaannosten pois sulkemisen patentoinnin piiristd lainsdataja
on perustellut niiden abstraktisuuden tai alyllisyyden avulla.

Esimerkiksi menetelma kielen oppimiseksi, nimien muistamiseksi, ristisanatehtavan
ratkaisemiseksi, tyontekijoiden valitsemiseksi tai liiketoiminnan jarjestimiseksi eivat ole
patentoitavissa. Sama patee peliin maériteltyna pelin séantéjen avulla.

Mikéali patenttivaatimuksessa tuodaan esiin laite tai tekninen menetelmd ainakin
suunnitelman osan toteuttamiseksi, suunnitelma (ja kyseinen laite tai tekninen menetelma)
on PatL 1 §:ssa tarkoitettu keksinto.

Jos patenttivaatimuksessa erityisesti maaritellddn, ettd suunnitelma tai sen osa toteutetaan
tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai tietokoneohjelmaa kayttden, patenttivaatimus
tutkitaan tietokoneella toteutettuna keksintona (ks. 1.3).

1.4.6 Tiedon esittaminen

Tiedon esittaminen maariteltynd yksinomaan tiedon kognitiivisen sisallon avulla ei ole
patentoitavissa. TAma patee seka siind tapauksessa, ettd 1) patenttivaatimus koskee tiedon
esittamista itseaan ettd siind tapauksessa, etta 2) patenttivaatimus koskee menetelmaa tai
laitetta tiedon esittamiseksi. Kohdasta 1 mainitaan esimerkkeind akustiset signaalit, puhutut
sanat, visuaalinen esittdminen, kohteen mukaan maaritellyt kirjat, musiikkikappaleen
mukaan méaaritellyt &anilevyt, varoitussignaalin mukaan maaritellyt likennemerkit.

Mikali tiedon esittdmiseen kuitenkin liittyy teknisia piirteitd, se voi sisaltdd patentoitavissa
olevan keksinnon (esimerkiksi tallennusvaline tai menetelma tai laite tiedon esittamiseksi).
Se, milla tavoin tieto esitetédan, voi niin ikAan siséltaa patentoitavissa olevan keksinnoén.
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Esimerkkeja tapauksista, joissa teknisia piirteitd on mukana, ovat seuraavat:

o tiettya koodia merkkien esittamiseksi kayttava viestintalaite (esimerkiksi pulssikoodaus-
modulointi),

e mittausinstrumentti, joka on sovitettu tuottamaan tietynlainen kuvaaja mitatun signaalin
esittamiseksi,

e aanilevy, jossa on tietynlainen uurre stereodanityksen mahdollistamiseksi,

o tietorakenne, joka on maaritelty tietorakennetta kayttavan tietokoneohjelman teknisten
piirteiden avulla (olettaen siis, etté tietokoneohjelma on patentoitavissa).

|.5 Lisdsuojatodistukset

Laakkeisiin ja kasvinsuojeluaineisiin liittyvien keksintdjen hyddyntaminen on yleensa luvan-
varaista. Luvan saaminen edellyttaa tarkkoja selvityksida mm. turvallisuudesta kayttgjille ja
ymparistolle. Naiden selvitysten pohjaksi on tehtdva laajoja ja aikaa vievia tutkimuksia.
Tahan kuluu merkittava osa patentin voimassaoloajasta. Taméan epakohdan korjaamiseksi
on EU:n lainsdaddannoélla aikaansaatu ladkeaineiden ja kasvinsuojeluaineiden lisdsuoja-
todistukset keksinndn suoja-ajan jatkamiseksi.

[.5.1 Lainsdaadanto

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1768/92 ladkkeiden lisasuojatodistuksen aikaansaamisesta on
saatettu Suomessa voimaan 1.7.1994 ETA:n sekakomitean paatoksen N:o 7/94 nojalla.
Tama asetus on kumottu korvaavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:0 469/2009, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdesséa 16.6.2009 (L 152/1-
10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96 kasvinsuojeluaineiden
lisdsuojatodistuksen kayttdon ottamisesta on tullut voimaan jasenvaltioissa 8.2.1997. Asetus
on julkaistu Euroopan yhteisojen virallisessa lehdessa 8.8.1996 (L 198/30-35).

Asetuksen 1610/96 johdanto-osan kappaleen 17 perusteella tAman asetuksen tietyt kohdat
ovat voimassa myos asetuksen 469/2009 tulkintaa varten.

Saadokset naiden asetusten soveltamisesta Suomessa ovat Patenttilain 9a luvussa ja
Patenttiasetuksen 52d - 52p 8:ss&. Lisaksi asetuksen 469/2009 19.1 artiklan ja asetuksen
1610/96 18.1 artiklan nojalla sovelletaan lisdsuojatodistuksissa vastaavia menettelyja kuin
patenteissa, jos asetuksissa ei erityisesti ole sdadetty tietystd menettelystd. Suomessa
tallaisia menettelyja ovat esimerkiksi hakemuksen jattdminen sillensa ja ottaminen uudelleen
kasiteltavaksi.

Euroopan unionin tuomioistuin antaa ennakkoratkaisuja yhteison toimielinten saadodsten
tulkinnasta. Lisdsuojatodistuksia koskevat ennakkoratkaisut pyritdan ottamaan huomioon jo
asian virastokasittelyssa. Jaljempé&nd naihin ennakkoratkaisuihin viitataan niiden
asianumerolla, joka on muotoa C-nnnlyy.

1.5.2 Todistuksen myodntamisen edellytykset

Lisdsuojatodistus voidaan myontdd la&kkeen tai kasvinsuojeluaineen vaikuttavaan
aineeseen tai vaikuttavien aineiden yhdistelmdan ("tuote”), jota koskee markkinoille
saattamista edeltavd lupamenettely. Talla tarkoitetaan my6s EU:n keskitettyd la&kkeiden
hyvaksymismenettelya.

Vaikuttavaksi aineeksi voidaan katsoa kasvinsuojeluaineessa kaytettdvd suoja-aine
(safener) (C-11/13), mutta ei ladkkeeseen sisallytettyd tehosteainetta (adjuvantti) (C-210/13)
tai ainetta, joka mahdollistaa vaikuttavan aineen tietyn antotavan (C-431/04).
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Tuotteeseen, joka on saatettu yhteison alueella markkinoille ihmiselle tarkoitettuna
ladkkeenad ennen kuin sen turvallisuutta ja tehoa on arvioitu, ei voida myontaa todistusta (C-
195/09 ja C-427/09).

Edellytyksena todistuksen myéntamiselle on, ettd hakemuksen tekemispaivana:

¢ tuotetta suojaa Suomessa voimassa oleva patentti ("peruspatentti),

e tuotteeseen on myodnnetty lupa saattaa se Suomessa markkinoille ladkkeena tai
kasvinsuojeluaineena ("myyntilupa"). Todistus mydnnetdan vain ensimmaisen téllaisen
luvan perusteella,

e tuotteeseen ei aikaisemmin ole myodnnetty todistusta Suomessa (ennen hakemuksen
tekemispaivaa samaan tuotteeseen myonnetty todistus ei kuitenkaan esta todistuksen
myontamista toiselle, eri peruspatentin haltijalle: C-482/07).

Vaikuttava(t) aine(et) on oltava mainittu peruspatentin patenttivaatimuksissa, jotta
peruspatentin voitaisiin katsoa suojaavan tuotetta. Vaikuttavan aineen rakenteen maarittelya
patenttivaatimuksissa ei edellytetdq, vaan myos toiminnallinen méaarittely voi olla riittava (C-
493/12).

Jos tuotetta ei ole hakemusasiakirjoissa kuvattu siten, ettd vastaavuus peruspatentin
patenttivaatimuksiin  on selva, tutkijainsinbéri yleensad pyytaa hakijalta lisaselvityksen.
Vaihtoehtoisesti voidaan vastaavuus selvittda kayttaen luotettavia lahdejulkaisuja, jos tama
katsotaan tarkoituksenmukaisemmaksi.

Jos myyntiluvan mukaisessa ladkkeessd on useita vaikuttavia aineita, voidaan tahan
myyntilupaan perustuen tuotteena esittdd jokin ndista vaikuttavista aineista tai niiden
yhdistelma (C-322/10 ja C-422/10).

PRH ei hakemusta kéasitellessdan tutki, onko hakemuksessa ilmoitettu Suomea koskeva
myyntilupa ensimmainen (PatA 52 | 8).

Samalle haltijalle ei mydnnetd useampia todistuksia tiettyyn tuotteeseen. Useamman samaa
tuotetta koskevan patentin haltijalla on oikeus ja velvollisuus valita, minka patentin ilmoittaa
peruspatentiksi todistuksen myontamiseksi. Tallaisella haltijalla voi my6s olla perusteltu syy,
esimerkiksi epaily yhden patentin patevyydesta, jattda useampia samaa tuotetta tarkoittavia
hakemuksia, joissa on eri peruspatentti. Naméa hakemukset Kkasitelladn toisistaan
riippuvaisina niin, etta paatds todistuksen mydntamisestd tehd&dén vasta, kun hakija on
sitovasti valinnut peruspatentin. Hakijan paatoksenteon perustaksi virasto voi tutkia
hakemuksista todistuksen mydntamisen edellytysten tayttymisen muilta osin ja ilmoittaa
kantansa valipaatoksissa.

[.5.3 Todistuksen hakeminen

Hakemus lisasuojatodistuksen myontadmiseksi Suomessa tehdéaén Patentti- ja rekisterihal-
litukselle. Hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella
asuva asiamies. Jos asiamies on jo valtuutettu hoitamaan peruspatenttiin liittyviéa asioita, ei
erillista valtakirjaa tarvita.

Hakemus tulee tehda kuuden kuukauden kuluessa siitd paivasta, jolloin tuotteeseen on
myodnnetty ensimmainen Suomea koskeva myyntilupa. Jos peruspatentti mydnnetaan
myyntiluvan saamisen jalkeen, méaardaika lasketaan peruspatentin myéntamisesta.

Hakemuslomake on saatavilla PRH:n kotisivuilla. Lomakkeessa on ohjeita hakemuksen laati-
misesta ja hakemuksen liitteend vaadittavista asiakirjoista.

Todistushakemuksesta on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu.

Hakemus lisdsuojatodistuksen myontamiseksi saa vuosittain juoksevan numeron muotoa
Cyyyynnnn.
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Hakemusasiakirjat ovat julkisia (PatA 52 g 8§).

[.5.4 Todistuksen voimassaolo

Todistus tulee voimaan peruspatentin laillisen voimassaoloajan (20 vuotta) paattyessa.
Esimerkiksi peruspatentin, jonka hakemus on tehty 10.10.2000, laillisen voimassaoloajan
viimeinen péaiva on 10.10.2020 (Laki maaraaikojen laskemisesta). Tahan patenttiin liittyvan
lisdsuojatodistuksen voimassaolo alkaa 11.10.2020.

Todistuksen voimassaoloaika on peruspatentin hakemuksen tekemispéaivan ja yhteison
alueella ensimmaisen myyntiluvan myontamispéaivan valinen aika véhennettyna viidella
vuodella, kuitenkin enintaan 5 vuotta (asetus 469/2009 tai 1610/96, 13 artiklan kohdat 1 ja
2).

Lisdsuojatodistuksella on siis enimmaisvoimassaoloaika 5 vuotta, jos patentin hakemisen ja
myyntiluvan myodntamisen valinen aika on vahintddn kymmenen vuotta. Esimerkkipatenttiin
ja 17.10.2011 myonnettyyn ensimmaiseen myyntilupaan perustuvan lisasuojatodistuksen
viimeinen voimassaolopéaiva olisi 10.10.2025.

Esimerkkipatenttiin ja 18.10.2005 myoénnettyyn ensimmaiseen myyntilupaan perustuvan
lisdsuojatodistuksen voimassaoloaika olisi kahdeksan péivaa ja viimeinen voimassaolopaiva
18.10.2020.

Jos peruspatentin hakemuksen tekemispéaivan ja yhteison alueella ensimmaisen myyntiluvan
myontamispaivan valinen aika on viisi vuotta tai vdhemmaén, todistuksen laskettu
voimassaoloaika olisi nolla tai negatiivinen. Tassakin tapauksessa todistus voidaan myontaa,
jotta sen haltijalla olisi mahdollisuus hyddyntdd voimassaolon jatkamista (C-125/10).

Kysymysta siitd, mika katsotaan ensimmaiseksi myyntiluvaksi yhteison alueella, on kasitelty
ennakkoratkaisuissa C-127/00, C-31/03 ja C-130/11.

Jos voimassaolon laskemiseen kaytetyn myyntiluvan paivamaard on hakemuksessa
ilmoitettu vaarin, todistuksen voimassaoloaika voidaan todistuksen haltijan suostumuksella
oikaista.

Todistuksesta tulee jokaiselta voimassaoloajan alkavalta vuodelta suorittaa vuosimaksu,
joka on samansuuruinen kuin patentin 20. vuosimaksu. Jos lisdsuojahakemus on viela
vireilla peruspatentin laillisen voimassaoloajan paatyttya, tulee vuosimaksu maksaa myos
hakemuksesta.

Mydnnetty lisdsuojatodistus raukeaa, paitsi voimassaoloajan paattyessa, jos:
e vuosimaksua ei makseta saadetyssa maaraajassa
e tuotetta ei saa endd markkinoida myyntilupatilanteen muututtua
e haltija luopuu todistuksesta
Mydnnetty lisdsuojatodistus on mitaton, jos:
e se on myodnnetty saadosten vastaisesti,
e peruspatentti on rauennut ennen laillisen voimassaoloaikansa paattymista,
e peruspatentti julistetaan mitattémaksi tai rajoitetaan tuotteen osalta

Kuka tahansa voi nostaa kanteen markkinaoikeudessa lisasuojatodistuksen julistamiseksi
mitattomaksi. Vaitettd vastaavaa menettelyd ei ole lisdsuojatodistuksissa. PRH ottaa
kuitenkin hakemusta tutkiessaan huomioon todistuksen myodntamiseen vaikuttavat seikat,
jotka sen tietoon on kirjallisesti saatettu.

Paatokseen, jonka patenttiviranomainen on tehnyt lisdsuojatodistusta koskevassa asiassa,
voidaan hakea muutosta kuten vastaavissa patenttia koskevissa asioissa.
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1.5.5 Todistuksen voimassaolon jatkaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1901/2006 (’Lastenladkeasetus”)
on saadetty ladkkeiden lisdsuojatodistuksen voimassaolon jatkamisesta.
Lastenlaakeasetuksen kaikki lisdsuojatodistuksia koskevat sdadokset sisaltyvat lagkkeiden
lisdsuojatodistuksista annetun asetuksen kodifioituun toisintoon (EY) N:o 469/2009.

Liséasuojatodistuksen voimassaoloaikaa jatketaan hakemuksesta kuudella kuukaudella, jos
ladke on erikseen hyvéksytyn ohjelman (Paediatric Investigation Plan, PIP) mukaisesti
tutkittu lapsilla. Voimassaoloaikaa ei kuitenkaan jatketa, jos ladkkeeseen on myonnetty
muita kannustimia harvinaisladkkeena tai uuden merkittdvan terapeuttisen kayton
perusteella.

Voimassaoloajan jatkamista haetaan Kkirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta. Jos
hakemus tehd&én osana hakemusta ladkkeiden lisdsuojatodistuksen myodntamiseksi, tdmé
ilmoitetaan merkitsemalla kyseinen valintaruutu hakemuslomakkeen 1. sivun ylalaidassa.

Hakemuksesta voimassaolon jatkamiseksi on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu.

Hakemus jo my6nnetyn todistuksen voimassaoloajan jatkamiseksi on jatettava viimeistaén
kaksi vuotta ennen todistuksen voimassaolon paattymista.

Hakemusta koskevat edellytykset:

1) Tehtdessa hakemus osana hakemusta ladkkeiden lisasuojatodistuksen myontamiseksi,
jaljennds lastenldékeasetuksen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta lausumasta seké
tarvittaessa osoitus siitd, ettd valmisteella on myyntilupa kaikissa muissa jasenvaltioissa.

2) Jos hakemus lisdsuojatodistuksen myontamiseksi on jo vireilla Patentti- ja
rekisterihallituksessa, kohdassa 1) mainittujen asiakirjojen liséksi viittaus vireilla olevaan
hakemukseen.

3) Haettaessa jo myodnnetyn lisdsuojatodistuksen voimassaolon jatkamista, kohdassa 1)
mainittujen asiakirjojen liséksi jaljennds myonnetysta todistuksesta.

Lastenladkeasetuksen 36 artiklan 1 kohdassa ei mainita "lausumaa”, vaan maaritellaan
voimassaolon jatkamisen edellytyksena lastenlddketta koskevan tutkimusohjelman tulosten
sisdllyttaminen  myyntilupahakemukseen.  Tallaisen  hakemuksen asiakirjat ovat
paasaantoisesti ei-julkisia, joten edellytyksen tayttyminen voidaan kaytdnndssa todeta
myyntiluvan jaljennokseen siséltyvasta lausumasta (lastenlddkeasetuksen 36 artiklan 2
kohta).

Jos hakemuksessa ei ole ilmoitettu keskitetyssa menettelyssd myodnnettya (EU-)
myyntilupaa, johon siséltyy em. lausuma, on hakemusasiakirjoissa siis erikseen osoitettava,
ettd valmisteella on myyntilupa kaikissa jasenvaltioissa. Osoitukseksi voidaan hyvaksya
ainakin jaljennokset myyntiluvista tai, asetuksen 469/2009 artiklan 8.1 c) alakohtaa vastaten,
jaljennokset lupien myéntamista koskevista ilmoituksista.

Hakemusta todistuksen voimassaolon jatkamiseksi voidaan tekemispaivansa jalkeen
taydentdd edellda kohdassa 1) mainituilla asiakirjoilla, jos hakemuksen tekemispéaivana
edellytykset voimassaolon jatkamiseksi tayttyvat, mutta hakemukseen vaadittavat asiakirjat
eivat viela ole hakijan kaytettavissa.

Jos voimassaoloajan jatkaminen aiheuttaa todistuksen viimeisen voimassaolopdivan
siirtymisen seuraavalle vuosimaksun maksuvuodelle, on téalta alkavalta maksuvuodelta
maksettava vuosimaksu normaalisti.

1.5.6 Todistuksen antama suoja

Lisasuojatodistus erillisena asiakirjana ei maéarittele suojan laajuutta. Asetuksen 469/2009 tai
1610/96 artiklan 4 mukaisesti todistuksen antama suoja ulottuu peruspatentin antaman
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suojan rajoissa vain tuotteeseen, jonka myyntilupa kattaa. Peruspatentin suojaa tulkitaan
kansallisen lainsaddanntn mukaisesti (C-392/97, C-442/11).

Asetuksen 1610/96 johdanto-osan 13. ja 17. kappaleiden mukaisesti suoja ulottuu kuitenkin
johdannaisiin, kuten suolat tai esterit, jos peruspatentti suojaa myds ne. Taméan
esilletuomiseksi lisdsuojatodistukseen voidaan hyvaksya hakijan esittdma tuotteen
maarittely, joka kattaa myyntiluvan mukaisen vaikuttavan aineen lisdksi tallaisia
johdannaisia.

1.5.7 Tietokannat ja muut tiedonlahteet

PRH pitdd péaivakirjaa tehdyista hakemuksista ja rekisteria myonnetyistd todistuksista.
Kaytannossa péaivakirja ja rekisteri on toteutettu viraston tietojarjestelmassé yllapidettavina
tietokantoina. Tiedot lisdsuojatodistuksista ovat peruspatentista riippuen joko kansallisten
patenttien tai Suomessa voimaansaatettujen EP-patenttien tietokannassa. Yleensa kayttajan
ei tarvitse erityisesti huomioida tata jaottelua, koska séhkdisten tyopoytien sovellukset ja
asiakassovellus Patinfo hakevat tietoja molemmista tietokannoista.

Hakemusnumerolla haettaessa on huomattava, ettd ennen vuotta 2008 tehdyt hakemukset
ovat saaneet vuosittain juoksevan numeron muotoa Lyyyynnnn (l&a&keaineet) tai Kyyyynnnn
(kasvinsuojeluaineet).

Ennen lokakuuta 2010 tehdyt lisdsuojatodistuksia koskevat paivakirja- ja rekisterimerkinnat
ovat tietokannoissa myds peruspatentin tiedoissa, joita ei talté osin enaa paiviteta.

Lisdsuojatodistusasiat kuulutetaan Patenttilehden osassa D.

1.5.8 Yhteis6jen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja
C-110/95 (Yamanouchi v. Comptroller-General)

Art. 19; art.3 b); voimassa oleva myyntilupa siind jasenvaltiossa, jossa
lisdsuojatodistusta haetaan

C-181/95 (Biogen v. SmithKline Beecham)

Art. 1 ¢), art. 3 ¢), art.6; jokaisen peruspatentin haltijan oikeus saada
lisdsuojatodistus; art. 8.1 b), jalienndksen esittaminen markkinoille
saattamista koskevasta luvasta

C-392/97 (Farmitalia Carlo Erba)

Art. 3 b); todistuksen antaman suojan laajuus; art. 3 a), tuote, jota suojaa
voimassa oleva peruspatentti

C-258/99 (BASF AG v. Bureau Voor de Industriéle Eigendom)

Asetus N:o 1610/96, art. 3; tuotteen ensimmainen markkinoille saattamista
koskeva lupa kasvinsuojeluaineena

C-127/00 (Hassle v. Ratiopharm)

Art.19.1; "yhteis6ssa annettu ensimmainen lupa”; art. 15, lisdsuojatodistuksen
mitattémyys

C-31/03 (Pharmacia & Upjohn S.P.A.)

Art. 19.1; ensimmainen lupa eldinladkkeena ja toinen lupa ihmisille
tarkoitettuna ladkkeena

C-207/03 ja C-252/03 (Novartis AG ym., Millennium Pharmaceuticals)

Art. 13; Sveitsissa myonnetyn markkinoille saattamista koskevan luvan
automaattinen tunnustaminen Euroopan talousalueen valtiossa; huomioon
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ottaminen ensimmaisena yhteiséssda myonnettyna markkinoille saattamista
koskevana lupana (huomattava: CH ja LI ovat 1.6.2005 muuttaneet
kahdenkeskista sopimustaan niin, etta uutta vaikuttavaa ainetta koskeva CH
myyntilupa tulee voimaan Liechtensteinissa vasta, kun se on poistettu
"negatiivilistalta”)

C-202/05 (Yissum Research)

Art. 1b; "tuotteen” kasite; "vaikuttavien aineiden yhdistelman” kasite

C-229/09 (Hogan Lovells v. Bayer CropScience)
Asetus N:0 1610/96, art. 3(1)(b); kasvinsuojeluaineen valiaikainen myyntilupa
C-322/10, C-422/10, C-518/10, C-630/10 ja C-6/11 (Medeva BV ym. v. Comptroller General)
Art. 3; "tuote, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti”
C-210/12 (Sumitomo Chemical vs. DPMA)

Asetus N:0 1610/96, art. 3(1)(b); kasvinsuojeluaineen kiireellinen myyntilupa

1.5.9 Hakemuslomakkeen ohjeet hakijalle
(Numerot viittaavat vastaaviin kohtiin hakemuksen etusivulla)

1. Lisésuojatodistus voidaan myontdd vain peruspatentin haltijalle tai hanen oikeuden-
omistajalleen. Haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi sellaisena merkitty patenttirekisteriin.
Hakijan tulee huolehtia siita, etté rekisterin tiedot ovat télta osin ajan tasalla.

Jos peruspatentin haltijoita on useampia, tulee heidat kaikki ilmoittaa hakijoina. Tiedot
muista hakijoista ilmoitetaan hakemuslomakkeen 2. sivulla. Liséksi tulee ilmoittaa, onko joku
hakijoista oikeutettu kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset.

2. Jos yhdellakaan hakijoista ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee hakijan kayttaa Euroopan
talousalueella asuvaa asiamiesta.

3. Peruspatentin tulee suojata se tuote (Iadkkeen tai kasvinsuojeluaineen vaikuttava aine tai
aineiden yhdistelmd), johon lisdsuojatodistusta haetaan.

Hakemuksessa ilmoitettua peruspatenttia ei voida kasittelyn kuluessa korvata toisella.

4. Tama myyntilupa méaarittelee tuotteen, jolle lisasuojatodistusta haetaan. Hakemusta ei
voida kasittelyn kuluessa muuttaa tarkoittamaan toista tuotetta.

Lisatietona tuotteesta tulisi ilmoittaa tuotteen rakenne tai koostumus samalla tavalla kuin
peruspatentissa (systemaattinen nimi, rakennekaava tms.).

Hakemukseen liitetddn jaljenndés myyntiluvasta siind laajuudessa, ettd siitd kayvat ilmi
ainakin luvan numero ja paivamaara seka tuoteyhteenveto.

5. Hakemukseen liitetdan jaliennds myyntiluvan myontamisiimoituksesta virallisessa
julkaisussa. Jos téallaista ilmoitusta ei ole julkaistu, liitetdan hakemukseen muu asiakirja, joka
osoittaa luvan mydntamisen, numeron ja paivamaaran seka tuotteen tunnistetiedot.

6. Hakemus ja sen liitteet jatetaan yhtena kappaleena.

7. Hakemuksen tulee olla hakijan tai hanen asiamiehensa allekirjoittama.
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J. Hyddyllisyysmalli

J.1 Yleista

Hyddyllisyysmalli on keksinndn haltijalle hakemuksesta rekisteroéity yksinoikeus keksinnén
ammattimaiseen hyvaksikayttéon. Keksinnon tulee olla uusi ja sen tulee erota selvasti
aikaisemmin tunnetusta seka sita tulee voida kayttdd teollisesti. Keksinndn uutuutta ja
keksinndllisyytta ei tutkita kuin pyynnosta. Hakemusasiakirjojen ulkoasun tulee tayttaa samat
muodolliset vaatimukset kuin patenttihakemuksen (ks. A.2), mutta hyddyllisyysmalli-
hakemuksessa ei tarvita tiivistelmaa ja patenttivaatimusten tilalla ovat suojavaatimukset.
Hyddyllisyysmallin suoja-aika on pisimmillaan 10 vuotta.

Hyddyllisyysmalli on tarkoitettu erityisesti sellaisille keksinndille, joilla ei ole patentoinnin
edellyttdmaa olennaista eroa aikaisemmin tunnettuun tekniikan tasoon néhden, mutta jotka
eivat kuitenkaan ole aivan ilmeisia keskitason alan ammattimiehelle. My6s patentoinnin
edellytykset tayttavia keksintdja voidaan suojata hyodyllisyysmallilla. Erityisesti silloin, kun
keksinndn elinikd on Iyhyt tai keksinnélla saavutettava taloudellinen hyoty ei kata
patentoinnin kustannuksia, hyodyllisyysmalli on varteenotettava vaihtoehto patentoinnille.

Samalle keksinndlle on mahdollista hakea ja saada sekad patentti ettéd hyddyllisyysmalli.
Tama kannattaa erityisesti silloin, kun oikeuksien puolustamiseksi tarvitaan nopeasti suoja,
esim. loukkaustilanteissa. Talldin hakemukset tulee jattda samana paivana tai vuoden
kuluessa etuoikeutta hyvaksi kayttaen. On my6ds mahdollista muuntaa vireilla oleva
patenttihakemus hyddyllisyysmallihakemukseksi.

J.2 Hyddyllisyysmallioikeuden saamisesta

Hyddyllisyysmallioikeuden voi saada keksintddn, joka on uusi ja eroaa selvasti aikaisemmin
tunnetusta. Keksinndlla tarkoitetaan teknista ratkaisua, jota voidaan kayttaa teollisesti. (HmL
lja2s8)

Keksinnoksi ei katsota pelkastaan
1) 16yto4, tieteellista teoriaa tai matemaattista menetelmaa
2) taiteellista luomusta

3) suunnitelmaa, sdantba tai menetelmaa alyllista toimintaa, pelid tai liiketoimintaa varten
taikka tietokoneohjelmaa eika

4) tietojen esittamista

Hyddyllisyysmallioikeutta ei voi saada:

1) keksintoon, jonka hyvaksikayttd on siveellisyyden tai yleisen jarjestyksen vastaista
2) kasvilajikkeisiin tai elainrotuihin eika

3) menetelmiin (HmL 1 §)

Kayttd rinnastetaan menetelmaan, joten mydskaan kaytoélle ei voi saada hyodyllisyysmalli-
oikeutta. Suojavaatimus, joka kohdistuu kaytt66n, ei siis ole hyvaksyttavissa.

Vaikka menetelmééan ei voi saada hyoddyllisyysmallioikeutta, hyddyllisyysmallimaaraysten 11
8:n mukaan kuitenkin tuote, erityisesti kemiallinen tuote voidaan, jos sen maarittely muutoin
on huomattavan vaikeaa, méaaritellda myos ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-
process) yhdesséa muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa.
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Kun suojavaatimus kohdistuu tuotteeseen, jota kaytetddn ihmisiin tai eldimiin kohdistuvassa
kirurgiassa, terapiassa tai taudinmaarityksessa, tuote voidaan maaritella kuten vastaava
tuote maaritellaén patenttivaatimuksessa (1.1.5.1). Tunnetun tekniikan estevaikutuksen
suhteen on huomattava, etté laki hyddyllisyysmallioikeudesta ei sisalla patenttilain 2 8:n 4 ja
5 momentteja vastaavia saadoksia ladketieteellisesta kaytosta.

J.3 Hakemuksen kasittely

J.3.1 Tekemispaiva

Hyddyllisyysmallihakemukselle annetaan tekemispaivd HmL 7 a 8:n ja 7 b 8:n mukaisesti.
Tama vastaa asiasisalloltaan patenttihnakemuksen tekemispéaivan antamista (ks. B.1.2 ja
B.1.3).

J.3.2 Patenttihakemuksen muuntaminen
hyodyllisyysmallihakemukseksi

Hyddyllisyysmallihakemus voidaan tehda myds muuntamalla samaa keksintda koskeva
vireilla oleva patenttihakemus tai vireilla oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus
hyodyllisyysmallihakemukseksi (HmL 8 §). Talléin hyodyllisyysmallihakemus katsotaan
tehdyksi samana pdaivana kuin alkuperainen hakemus. Muuntamista ei kuitenkaan voida
tehda enda sen jalkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut siitd paivasta, jona patentti-
hakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus katsotaan tehdyksi. Muuntamisen
yhteydessa hakemukseen ei saa tuoda patentin perusasiakirjaan ndhden uutta asiaa tai
uusia kuvia. On my6s huomattava, ettd muuntamisen yhteydessa keksinndn suojapiiri ei saa
laajentua.

Korkeimman hallinto-oikeuden 21.12.2008 antaman paatdksen (Taltionumero 3553,
diaarinumero 3747/3/06) mukaan patenttihakemus voidaan muuntaa vain yhdeksi
hyodyllisyysmallihakemukseksi. Perusteluissa KHO esittaa, ettei patenttihakemuksen
useaksi hyodyllisyysmallihakemukseksi muuntamisen sallimista voida pitdd kolmansien
henkildiden oikeussuojan turvaamisen kannalta kohtuullisena tai muutenkaan lainsaatajan
tarkoituksen mukaisena.

Patenttihakemus jaa vireille, kun se muunnetaan hyodyllisyysmallihakemukseksi, ellei hakija
erikseen peruuta patenttihakemusta (HmL 8 § 2 mom). Jos muunnettava patenttihakemus ei
ole viela julkinen, hyodyllisyysmallihakemukseen liitetdan muunnettavan patenttihakemuksen
A-kappale. Tulee huomata, ettd jos muunnettava patenttihakemus jaa tulematta julkiseksi,
sen perusasiakirja tulee kuitenkin julkiseksi muuntamalla tehdyn hyodyllisyysmalli-
hakemuksen tullessa julkiseksi.

Jos jakamalla erotettu patenttihakemus muunnetaan hyddyllisyysmallihakemukseksi, taytyy
patenttihakemuksen jakamisen olla hyvaksytty ennen kuin muuntaminen voidaan hyvaksya.

Hyddyllisyysmallihakemusta ei voi muuntaa patenttihakemukseksi, mutta siitd voidaan
pyytéaéa etuoikeutta patenttihakemukseen.

J.3.3 PCT-hakemuksen jatkaminen hyddyllisyysmallina

Hyddyllisyysmallihakemus voidaan tehdd myos jatkamalla kansainvélista hakemusta (PCT-
hakemus) Suomen osalta hyodyllisyysmallihakemuksena (HmL 45 d §8).

Talléin hakijan on 31 kuukauden kuluessa kansainvélisestd tekemispaivasta tai siita
paivasta, josta etuoikeutta on pyydetty, annettava rekisteriviranomaiselle kansainvélisen
hakemuksen suomen- tai ruotsinkielinen kaannds tai, jos hakemus on laadittu suomen- tai
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ruotsinkielisend, jaliennds hakemuksesta. Hakijan on saman ajan kuluessa suoritettava
vahvistettu rekisterdintimaksu rekisteriviranomaiselle.

Jos hakija on suorittanut vahvistetun rekisterdintimaksun maaréajassa, han voi antaa
vaadittavan kaannoksen tai jaljenntksen kahden kuukauden lisdajan kuluessa edellyttaen,
ettd vahvistettu lisamaksu suoritetaan kyseisen lisaajan kuluessa.

Jollei hakemus 31 kuukauden méadrdajassa taytd lain mukaisia edellytyksid, hakija voi
kahden kuukauden kuluessa edella mainitusta maaraajasta lukien saattaa hakemuksensa
patenttiyhteistydsopimuksen sovellutussaantdjen hakemuksen muotoa ja sisaltéa koskevia
maarayksid vastaavaksi. Jollei hakija noudata taman pykalan saannoksia, hakemus
katsotaan peruutetuksi Suomen osalta.

J.3.4 Luokittelu

Hyodyllisyysmallihakemus luokitellaan patenttihakemuksen tavoin voimassa olevan IPC-
luokituksen mukaisesti (HmMA 7 §, ks. C.5)

J.3.5 Muodollinen tarkastus

Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikk® tekee hakemusasiakirjoihin liittyvan muodollisen
tarkastuksen, mika vastaa patenttihakemuksen muodollista tarkastusta (ks. B.2).
Muodollinen tarkastus on hakemuksen juridista tarkastusta, eli hakemuksen etuoikeuden,
mahdollisten valta- ja siirtokirjojen sekd hakemukseen liittyvien maksujen tarkastamista.
Tarvittaessa annetaan muodollinen valipaatos, jonka vastausaika on 2 kK.

J.3.6  Rekisterditavyystarkastus

Rekisteroitavyystarkastuksessa tutkijainsindori tarkastaa, ettéd hyddyllisyysmallihakemuksen
selitysosa, suojavaatimukset ja kuvat on laadittu muodollisesti oikein (HmL 12 §).
Hakemuksen sisaltdméan keksinndn uutuuteen ja eroon aikaisemmin tunnettuun nahden ei
oteta kantaa. Hakemuksesta tarkastetaan, ett4 suojavaatimuksissa esitetyt keksinnot ovat
yhtendiset ja keksintd on esitetty suojavaatimuksissa hyvaksyttavasti ja riittdvan tasmalli-
sesti. Samoin tarkastetaan, ettd suojavaatimuksissa ja kuvissa esitetyt viitenumerot ovat
yksikasitteisia ja hyvaksyttavasti merkittyja. Lisaksi tarkastetaan, ettd selitys ja suojavaati-
mukset vastaavat olennaisesti toisiaan, mahdolliset kuvat ovat asianmukaisia ja etta
suojavaatimukset ovat seka suomen etté ruotsin kielella. Tarvittaessa annetaan valipaatos.
Hakijalle on tarvittaessa huomautettava mahdollisuudesta kayttdd asiantuntijan apua
hyodyllisyysmallihakemuksen laatimisessa ja hakemusasian hoidossa. Muodollisten
vaatimusten taytyttya hakemus rekisterdidaan.

J.3.7 Valipaatokset

Mikali hyddyllisyysmallihakemus ei tayta lainsdadannodn sille asettamia vaatimuksia tai
havaitaan muita rekister6innin esteitd, erityisesti suojavaatimuksiin liittyen, annetaan
valipaatos, jonka vastausaika on 2 kk. Valipaatoksessa ilmoitetaan havaitut puutteet hakijalle
ja kehotetaan korjaamaan ne maaraajassa.

Mikali hakemuksessa on hakijan vastauksen jalkeen viela huomautettavaa, annetaan viela
toinen valipdatds. Jos hakemus ei taman jalkeen taytd lainsdadannodn sille asettamia
vaatimuksia, tulee harkita hakemuksen hylkaamistd, mikali ei ole erityistd aihetta antaa
hakijalle uutta valipaatosta.

Jos hakija ei m&éardajan puitteissa anna lausumaa tai ryhdy toimenpiteisiin huomautetun
puutteellisuuden korjaamiseksi, hakemus jatetddn sillensa (HmL 13 §8). Sillensa jatetty
hakemus otetaan uudelleen Kkasiteltavéksi, mikali hakija kahden kuukauden kuluessa
valipdatoksessad maaratyn ajan paattymisesta sita pyytdd sekd antaa lausumansa tai ryhtyy
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toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja maksaa uudelleenkasittelymaksun. Toisin
kuin  patenttihakemuksen kohdalla, hydédyllisyysmallihakemus otetaan uudelleen
kasiteltavaksi vain kerran.

J.3.8 Hakemuksen hylkays

Hyodyllisyysmallihakemus on hylattava, jos hakijan antaman lausuman jalkeen viela on
olemassa rekisterdinnin este ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteesta, jollei
ole aihetta antaa uutta valipdatosta (HmL 14 8). Yleensa jos hakemus ei korjauskehotusten
jalkeen taytad lainsdddannon sille asettamia vaatimuksia toisen valipgatoksen jalkeen,
hakemus hylatd&n. Hakemusta hylattdessa tutkijainsindori esittelee hylkayspaatoksen
vanhemmalle tutkijainsinddrille ja paatdkseen tulee molempien allekirjoitukset. Hylkayksesta
voi valittaa markkinaoikeuteen (katso kohta J.5).

J.3.9 Rekisterointi ja sen uudistaminen

Jos hakemus tayttaa sille asetetut muodolliset vaatimukset, se merkitddn hyodyllisyysmalli-
rekisteriin. Rekisterdinnistd kuulutetaan sahkdisessa muodossa olevassa Hyddyllisyysmalli-
lehdessa ja hakijalle annetaan rekisterointitodistus (HmL 17 §, HmA 38 §).

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia rekisterdintipdivasta lukien tai viimeistaan 15
kuukauden kuluttua hakemuksen tekemispdivasta tai etuoikeuspdaivasta. Hakijan pyynndsta
rekisterdintid voidaan lykatd enintdan 15 kuukautta paivasta, jolloin hakemus on tehty tai
katsotaan tehdyksi. Lykkayspyyntd voidaan tehda hakemuskirjaan tehtavalla merkinnalla tai
kirjallisesti viimeistaan kahden kuukauden kuluessa tekemispaivasta (HmMA 5 8).
Rekisteroinnin lykkays on maksullinen. Hakijan pyynndsta asiakirjat tulevat julkisiksi ennen
rekisteréintia (HmL 18 §).

Rekisterdinti on voimassa nelja vuotta hyo6dyllisyysmallihakemuksen tekemispdaivasta.
Rekisterdinti voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti, ensin neljaksi ja sitten kahdeksi
vuodeksi. Suoja-aika on siten enintddn 10 vuotta. Rekisterdinnin uudistaminen on
maksullinen.

J.3.10 Uutuustutkimus

Hakija tai, sen jalkeen kun hyodyllisyysmalli on merkitty rekisteriin tai tullut julkiseksi, kuka
tahansa voi kirjallisesti pyytaa tutkimusta, jonka perusteella tutkimuksen pyytdja voi itse
arvioida, tayttdadko hyodyllisyysmalli tai hakemuksen kohteena oleva keksintd
hyodyllisyysmallioikeudesta saadetyn lain 2 8n 1 momentin vaatimukset (HmL 12 8).
Uutuustutkimus voidaan tehdd myds hyodyllisyysmallille, jonka rekisteréinti ei ole enda
voimassa. Tutkimus on maksullinen ja tutkimuksen pyytdjan on suoritettava vahvistettu
maksu. Tutkimus suoritetaan siind laajuudessa kuin on maaritelty hyddyllisyysmalliasetuksen
24a §:ssa. Tutkimuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin patenttihakemusta
tutkittaessa ja tutkimus perustuu kaytdossa olevaan julkiseksi tulleeseen aineistoon.
Tutkimuksessa tutkitaan kaikki suojavaatimukset. Tutkimustulos esitetdédn tutkimusra-
porttina, josta kayvat ilmi tutkitut patenttiluokat ja l6ytyneet julkaisut. Toisin kuin
patenttihakemusten tutkimusraportissa, julkaisuista ei ilmoiteta niiden kategoriaa.

Tutkimustuloksesta annetaan pyydettdessa erillinen lausunto, joka on maksullinen.
Lausunnossa verrataan keksintda tutkimuksessa esille tulleisiin laitteisiin tai tuotteisiin
mainiten, mika niissa on tunnettua. TAma on tarkeda erityisesti silloin, kun kyseessa on
yksityinen henkil®, jonka kielitaito ei valttamatta riita julkaisujen tutkimukseen.
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J.4 Rekisterdinnin mitatdéintivaatimus

Kuka tahansa voi tehda vaatimuksen rekisterdinnin mitatdimiseksi kokonaan tai osittain HmL
19 8:ssa ilmenevin perustein:

1) rekisterdinti tarkoittaa keksintdd, joka ei tdytd HmL 1 8:n 2-4 momentissa ja HmL 2 8:ssa
saadettyja vaatimuksia,

2) rekisterointi tarkoittaa keksintda, jota ei ole niin selvasti esitetty, etta alan ammattimies
voi sen perusteella kayttaa keksintoa,

3) hyodyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikd ei kaynyt selville alkuperaisesta
hakemuksesta,

4) patenttihakemusta hyodyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu HmL
8 tai 8 a §:ssé saadettyja vaatimuksia, tai

5) suojavaatimuksia on laajennettu hyddyllisyysmallioikeuden rekisteréinnin jalkeen.

Mitatdintivaatimus voidaan tehda hyoédyllisyysmallin rekisterdinnin voimassaoloaikana ja sen
jalkeenkin, toisin sanoen milloin tahansa rekisterdinnin jalkeen. Mitatointivaatimus tulee
tehda rekisteriviranomaiselle Kirjallisesti ja siind tulee esiintuoda ne seikat, esim. julkaisut,
joihin vaatimus perustuu. Mitatointivaatimus on maksullinen, maksamatonta mitatdinti-
vaatimusta ei kasitell&.

Virasto lahettaa tiedon tehdysta mitatdintivaatimuksesta hyodyllisyysmallioikeuden haltijalle,
jolle toimitetaan myds kappaleet kaikista mitatdintivaatimuksen tekijan antamista kirjelmista
(HmM 38 8). Hyddyllisyysmallioikeuden haltijalla on 3 kk aikaa antaa lausumansa asiasta.
Jos hyddyllisyysmallioikeuden haltija antaa lausumansa, se annetaan tiedoksi mitatointi-
vaatimuksen tekijalle, jolla on 2 kk aikaa antaa lausumansa. Jos mitatdintivaatimuksen tekija
antaa lausumansa, se annetaan tiedoksi hyddyllisyysmallioikeuden haltijalle, jolla on jalleen
2 kk aikaa antaa lausumansa asiasta. Jos hyodyllisyysmallioikeuden haltija antaa taman
toisen lausumansa, se annetaan tiedoksi mitatdintivaatimuksen tekijalle ilman maaraaikaa.

Jos hyddyllisyysmallioikeuden haltija vastustaa mitatointivaatimusta, viraston on tutkittava
esitetty vaatimus osapuolten mahdollisesti antamien lausuntojen jalkeen. Jos jompikumpi
osapuolista jattaa kayttdmattd lausumanantomahdollisuutensa, tai viimeistaan hyodyllisyys-
mallioikeuden haltijjan toisen lausuman jalkeen tutkijainsin66ri ratkaisee asian siihen
mennessa toimitettujen asiakirjojen perusteella. Mikali hyodyllisyysmallioikeuden haltija on
pyytanyt hyodyllisyysmallin osittaista mitatointia toimittamalla rekisteriviranomaiselle uuden
suojavaatimuksen, jossa hyodyllisyysmallin suojapiiria on supistettu, mitatdintivaatimus
tutkitaan taman uuden vaatimuksen pohjalta.

Mitatdintivaatimuksen kasittelyssa ei ole mahdollista pitéaa suullista kuulemista.

Tutkijainsindori ei asiaa kasitellessaan ota huomioon mitdan muita seikkoja kuin mitatéinti-
vaatimuksentekijan esittdméan materiaalin, joka on tullut julkiseksi ennen hyodyllisyysmalli-
hakemuksen tekemispaivaa. Keksinnon tulee olla uusi ja lisdksi selvasti erota aiemmin
tunnetuksi tulleesta. Toisin sanoen rekisterdinnin mitatéiminen vaatii joko sellaisen esteen
(esimerkiksi julkaisun), johon verrattuna keksintd ei ole uusi, tai sitten sellaisen esteen
(esimerkiksi julkaisun), johon verrattuna keksintd ei muodosta selvda eroa. Hyddyllisyys-
mallilla suojattava keksintd ei kuitenkaan saa olla alan ammattimiehelle aivan ilmeinen, vaan
silla on oltava riittava keksinndollisyys (vrt. patentoitavuuden este).

Jos hyddyllisyysmallioikeuden haltija ei annetun ajan kuluessa vastusta mitatdintivaatimusta,
annetaan paatds hyddyllisyysmallin rekisteréinnin mitatdinnista.

Jos hyodyllisyysmallin rekisteréinti pidetd&n voimassa muuttumattomana, annetaan paatos
hyddyllisyysmallin rekisteréinnin mitatdintivaatimuksen hylkédamisesta.
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Jos hyddyllisyysmallin  rekisteréinti  pysytetdan voimassa uuden suojavaatimuksen
mukaisena, annetaan paatts hyodyllisyysmallin rekisterdinnin osittaisesta mitatéinnista.

Jos mitatdintivaatimus katsotaan aiheelliseksi rekisterdidyn suojavaatimuksen tai
hyodyllisyysmallioikeuden haltijan esittaman uuden suojavaatimuksen osalta, annetaan
paatds hyodyllisyysmallin rekisterdinnin mitatéinnista.

J.5 Muutoksenhaku

Hyddyllisyysmallirekisterointia tai mitatdintivaatimusta koskevaan lopulliseen paatbkseen
(rekisterointi tai hylkays) voi mitatdintivaatimuksen tekija tai hyddyllisyysmallioikeuden haltija
hakea muutosta asianosaiselle kielteiseen paatbkseen (HmL 22 8). Osittaisen mitatdinnin
kohdalla sekd mitatdintivaatimuksen tekija ettd hyoddyllisyysmallioikeuden haltija voivat hakea
muutosta lopulliseen paatokseen, koska tassa tapauksessa paatoksen katsotaan olevan
molemmille kielteinen: Mitatdintivaatimuksen tekija ei ole saanut vaatimustaan lapi kuin
osittain ja hyddyllisyysmallioikeuden haltija puolestaan on joutunut supistamaan
hyodyllisyysmallioikeutensa suojapiiria. Muutosta paatokseen haetaan valittamalla
markkinaoikeuteen (HmL 23 8) 60 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaamisesta. Mikali
markkinaoikeuden paatds on kielteinen, voi siihen hakea muutosta korkeimmalta hallinto-
oikeudelta (KHO), mikali KHO myoéntaa valitusluvan.
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K. Kansainvalinen uutuustutkimus

K.1 Tutkimuskopion vastaanottaminen

K.1.1 Tutkimuskopio vastaanottavalta viranomaiselta

Kun hakija on maksanut tutkimusmaksun, vastaanottava viranomainen |dhettaa
tutkimuskopion kansainvdliselle uutuustutkimusviranomaiselle (lomake PCT/R0O/118).
Yhdesséa tutkimuskopion kanssa lahetetadan myos, mikali ne sisaltyvat kansainvaliseen
hakemukseen, sekvenssiluettelot koneellisesti luettavassa tai painetussa muodossa ja/tai
sekvenssiluetteloihin liittyvat taulukot (joko koneellisesti luettavassa tai paperimuodossa),
biologisen materiaalin talletustodistukset, aikaisempia tutkimuksia koskevat asiakirjat ja
kopiot tarvittavista asiamiesvaltakirjoista.

K.1.2 Lomakkeen PCT/ISA/202 |ahettaminen
PCT, saanto 25.1

Kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen on viipymatta ilmoitettava kansainvaliselle
toimistolle, hakijalle ja, jos vastaanottava viranomainen on muu kuin Suomi, vastaanottavalle
viranomaiselle tutkimuskopion vastaanottamisesta lomakkeella PCT/ISA/202. PCT-yksikko
tayttaa ja lahettad taman lomakkeen.

K.2 Toimenpiteet ennen tutkimuksen aloittamista

K.2.1 Alustava luokitus ja hakemusten jakaminen tutkijoille

Toimistopaallikdt luokittelevat hakemukset alustavasti ja jakavat ne kyseista tekniikan alaa
tunteville pateville tutkijoille. PCT-hakemusten luokittelu on ensi sijalla ja taméan vaiheen tulisi
kestdd korkeintaan 1 — 2 paivaéd. Jos tutkijainsindorin mielestda hakemus ei kuulu hénen
tutkimusalueeseensa, palauttaa h&dn mahdollisimman pian hakemuksen toimistopaallikolle
uudelleen luokiteltavaksi.

PRH:ssa kansainvélisen uutuustutkimuksen suorittaa toimistopaallikon tehtdvaan maaraama
tutkijainsindori ja uutuustutkimuksessa hantd avustaa ja tehdyn tyon tarkastaa tehtavaan
maaratty hyvaksyva tutkijainsindori.

K.2.2 Yhtenaisyys
PCT, artikla 17(3)(a), saanté 13.1, GL 10

Jos hakemus sisaltdd useita keksintoja, jotka eivat perustu samaan keksinnolliseen
ajatukseen ja joiden tutkimisesta aiheutuu huomattavaa lisaty6td, kansainvélisen
uutuustutkimusviranomaisen on kehotettava hakijaa suorittamaan lisamaksuja muiden kuin
ensimmaiseksi mainitun keksinnon tutkimiseksi. Lisamaksua pyydetddn lomakkeella
PCT/ISA/206, jossa epayhtenaisyys perustellaan ja jossa hakijalle mahdollisesti samalla
ilmoitetaan  tutkimustulokset  ensiksi  tutkitun keksinnbn  osalta  ("osittainen
uutuustutkimusraportti”). Lisdmaksupyyntd esitellddn vanhemmalle tutkijainsindorille.
Lisamaksun suuruus maaraytyy kansainvalisena tekemispaivana voimassa olleen hinnaston
mukaan.
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Jos epayhtendisyydesta aiheutuva lisatyd on vahaistd, ei lisamaksupyyntbéa ole
valttamatonta lahettdaa. Talldinkin - epayhtendisyys on mainittava kansainvélisessa
uutuustutkimusraportissa (PCT/ISA/210) ja syy siihen perusteltava kansainvélisen
uutuustutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa (PCT/ISA/237).

GL 10.66-10.68

Hakijan maksettua lisamaksun tutkitaan ne lisdkeksinnot valittémasti, joista lisémaksu on
suoritettu. Jos lisdimaksu on maksettu vastalauseen kera, jatketaan tutkimusta niiden keksin-
toéjen osalta, joista maksu on suoritettu, ja viedddn asia ratkaistavaksi kansainvalisen
uutuustutkimusviranomaisen kolmijaseniseen lautakuntaan.

K.2.3 Tiivistelma ja nimitys
PCT, saannot 37.1, 38.1; GL 15.34

Tutkijainsin6orin on tarkastettava tiivistelméa seka keksinnon nimitys ja yhdessa tiivistelmén
kanssa julkaistavan piirustuksen kuvio ja valmisteltava ne julkaisukuntoon viimeistdén
uutuustutkimusraportin valmistumisen yhteydessa. Nimitys tarkastetaan anomus (Request)-
lomakkeen kohdasta Box I. Sen tulee sanatarkasti vastata selityksen alussa olevaa nimi-
tysta. Jos selitys on suomen- tai ruotsinkielinen, voi apuna kayttaa hakijan antamaa englan-
ninkielistd kaannostd, mikali se on kaytettavissa tutkimusraporttia laadittaessa.

PCT, saannot 37.2, 38.2; GL 16.30-16.42

Ellei kansainvalisessa hakemuksessa ole nimitysta tai tiivistelmaa eikd kansainvalinen
uutuustutkimusviranomainen ole saanut vastaanottavalta viranomaiselta ilmoitusta siita, etta
hakijaa on kehotettu antamaan niitd, tai jos kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen
arvioi, etteivat ne vastaa saannon 4.3 tai 8 maarayksia, on tutkijainsindorin laadittava ne itse.

Jos hakijan antamaa nimitysta tai tiivistelmaa korjataan, ne liitetddn tutkimusraporttiin
julkaisukielella (englanniksi). Samoin menetelldén, jos nimitys tai tiivistelma puuttuu. Jos ne
ovat hyvaksyttdvissa ilman muutoksia hakijan esittdmassa muodossa, tehd&dén vain
merkinnat kansainvalisen uutuustutkimusraportin ensimmaiselle lehdelle rastittamalla
asianomaiset kohdat (ks. K.4.3.1), mutta ei liitetd niiden teksteja tutkimusraporttiin. Suomen-
tai ruotsinkielista tiivistelm&a ei kaannetd englanniksi, ellei tutkijainsintori tee siihen mitaan
korjauksia. Jos tiivistelman englanninkielinen kaannds on kaytettavissa, voi sitd kayttaa
apuna tiivistelmaa korjattaessa.

PCT, saant6 38.3

Hakija voi siihen asti, kunnes on kulunut kuukausi tutkimusraportin lahettamisesta, ehdottaa
muutoksia tiivistelmaan tai antaa lausuntonsa tutkijainsinddrin laatimasta tiivistelmasta.
Tutkijainsinbérin  tulee p&aattdd, muutetaanko tiivistelmaa tutkimusraportin lahettamisen
jalkeen hakijan antamien muutosehdotusten tai kommenttien johdosta, ja ilmoittaa tasta
paatoksesta hakijalle ja kansainvéliselle toimistolle lomakkeella PCT/ISA/205.

K.2.4 Hakemukset, joita kansainvalinen uutuustutkimus-
viranomainen ei ole velvollinen tutkimaan
PCT, artikla 17(2)(a)(i), saanto 39.1, GL 9
Saannon 39.1. mukaan kansainvélinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen

suorittamaan kansainvalisen hakemuksen uutuustutkimusta, jos ja siltd osin kuin hakemus
koskee
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1) tieteellisia ja matemaattisia teorioita

2) kasvilajikkeita tai eldinrotuja tai olennaisesti biologisia menetelmia kasvien tai eldinten
jalostamiseksi, ellei kysymys ole mikrobiologisista menetelmista eikd sellaisilla
menetelmill& aikaansaaduista tuotteista

3) suunnitelmia, saantdja tai menetelmia liiketoimintaa, puhtaasti alyllista toimintaa tai
peleja varten

4) Kkirurgisia tai terapeuttisia kasittelymenetelmia taikka diagnoosia tarkoittavia menetelmia,
jotka kohdistetaan ihmisiin tai elaimiin

5) pelkastaan tietojen esittamista
6) tietokoneohjelmia

WIPOnN ja PRH:n vélisen sopimuksen mukaan téllaisten hakemusten osalta noudatetaan
kansallisen patenttilain mukaista menettelya.

Jos vain jotkut hakemuksen patenttivaatimuksista kohdistuvat ylla mainittuihin seikkoihin,
suoritetaan uutuustutkimus muiden patenttivaatimusten osalta ja tutkimatta jaaneet
patenttivaatimukset mainitaan uutuustutkimusraportin PCT/ISA/210 kohdassa Box No.ll ja
kirjallisen lausunnon PCT/ISA237 kohdassa Box No. .

PCT, saanto 42.1

Jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat seikkoihin, joita saanntn 39.1 ja sen
soveltamisesta annettujen ohjeiden mukaan ei voida tutkia, ilmoitetaan siitd hakijalle
lomakkeella PCT/ISA/203. Tamén ilmoituksen antamisen maardaaika on sama kuin
uutuustutkimusraportin - antamisen maaraaika. llmoitus siita, ettd kansainvalista
uutuustutkimusraporttia ei ole annettu, esitelladn vanhemmalle tutkijainsinddrille.

Yll& mainittuja kohtia 3) ja 6) koskevien hakemusten kasittelystd on lisdohjeita Kansain-
valisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen ohjeissa PCT/GL/ISPE/1
kappaleissa 9.07 ja A9.07[2] seka 9.15 ja A9.15[2].

K.2.5 Epaselvat hakemukset ja kompleksihakemukset
PCT, artiklat 5, 6

Sellaisten hakemusten osalta, joiden keksinndn selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset
ovat niin epaselvat, ettd tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa,
noudatetaan samanlaista menettelya kuin yll&a olevassa luvussa K.2.4.

Esimerkkeja tutkimuksen rajoittamisesta téllaisten hakemusten osalta on annettu Kansain-
valisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen ohjeissa PCT/GL/ISPE/1
kappaleissa 9.19 — 9.38.

GL kappaleet 9.34, 15.10

Jos tutkijainsindori katsoo aiheelliseksi, h&n voi pyytaa hakijaa epavirallisesti selventamaéan
jotain hakemuksen kohtaa, jotta uutuustutkimus voitaisiin suorittaa. Selvennysté voi pyytaa
lomakkeella PCT/ISA/207, johon kirjataan myds yhteydenpidon tulokset. Hakemukseen ei
kuitenkaan ole mahdollista tehda muutoksia ennen uutuustutkimusraportin ja kansainvalisen
uutuustutkimusviranomaisen Kkirjallisen lausunnon antamista paitsi ilmeisten virheiden
korjauksia.
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K.2.6 Illmeiset virheet asiakirjoissa
PCT, saanté 91.1, GL 8

Kansainvalisessa hakemuksessa tai muussa hakijan antamassa asiakirjassa olevat ilmeiset
virheet voidaan korjata sdanndn 91 mukaisesti. Oikaisu voidaan suorittaa hakijan pyynnosta.
Kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen voi myods kehottaa hakijaa tekemé&an
oikaisupyynnon lomakkeella PCT/ISA/216, mutta tdam& ei yleensa ole tarpeen, silla
tamanlaatuinen virhe ei esta uutuustutkimusraportin laatimista.

Jos hakija pyytdd oikaisua virheeseen, joka on muussa asiakirjassa kuin anomuksessa
(Request), PCT-yksikkd toimittaa oikaisupyynnon tutkittavaksi tutkijainsintorille. Tutkijainsi-
noori paattaa vipymattéa, voidaanko virhe oikaista sdannon 91 kappaleen 1 mukaisesti, ja
esittelee paatoksen vanhemmalle tutkijainsinodrille. P&&tos lahetetadn hakijalle, vastaanotta-
valle viranomaiselle ja kansainvéliselle toimistolle lomakkeella PCT/ISA/217.

K.2.7 Sekvenssiluettelot
GL 9.39

Jos kansainvélisessa hakemuksessa on esitetty yksi tai useampia nukleotidi- ja/tai amino-
happosekvensseja, mutta hakemus ei siséalla hallinnollisissa maarayksissa annetun standar-
din mukaista sekvenssiluetteloa, pyydetdaan sitd mahdollisimman pian lomakkeella
PCT/ISA/225. Mikali tallaista luetteloa ei saada, uutuustutkimusviranomainen tekee uutuus-
tutkimuksen silté osin kuin se on mahdollista tai antaa ilmoituksen lomakkeella PCT/ISA/203,
ettd uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa. Tallaisen ilmoituksen antaminen esitellaan
vanhemmalle tutkijainsindorille.

K.2.8 Kopion pyytaminen hakemuksessa viitatusta julkaisusta
GL 15.33

Jos kansainvélisessa hakemuksessa viitataan julkaisuun, joka ei ole yleisesti saatavilla ja
joka on oleellinen keksinndn ymmartamisen kannalta, jotta mielekds uutuustutkimus voitai-
siin suorittaa, voi kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen pyytda hakijaa toimittamaan
kopion téllaisesta julkaisusta, mikali se on mahdollista uutuustutkimusraportin tekemisen
aikarajoissa. Jos kopiota julkaisusta ei saada, toimitaan kuten edella luvussa K.2.7.

K.2.9 Palautus uutuustutkimusmaksusta
PCT, saannot 16.3, 41.1

Jos hakija on anomuksessa (Request Box No.VI tai VII) viitannut sellaiseen aikaisempaan
uutuustutkimukseen, jonka tutkimustuloksia voidaan kayttda hyvaksi, palautetaan osa
uutuustutkimusmaksusta.

Jos etuoikeutta pyydetdaan hakemuksesta, jolle PRH, jokin  pohjoismainen
patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai
kansainvalisen uutuustutkimuksen tai tdydentdvan kansainvalisen uutuustutkimuksen (SIS)
tai kansainvélisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja PRH:lle on ollut hyétya
tastd aiemmin  suoritetusta  tutkimuksesta, palautetaan uutuustutkimusmaksusta
uutuustutkimusraportin - valmistumisajankohtana voimassa olevan hinnaston mukainen
maara.

Palautettava summa ilmoitetaan hakijalle lomakkeella PCT/ISA/213, joka ldhetetaan
yhdessa uutuustutkimusraportin kanssa.
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Jos palautusta ei anneta, ilmoitetaan tastd hakijalle lomakkeella PCT/ISA/224, joka
lahetetddn yhdessa uutuustutkimusraportin kanssa. Tama lomake esitelladn vanhemmalle
tutkijainsindorille.

PCT-yksikkd hoitaa maksun palauttamisen hakijalle tai timén asiamiehelle.

K.2.10 Yleisen jarjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset ilmaisut
hakemuksessa
PCT, saanto 9.1, GL 4.29-4.32, 15.31

Jos kansainvalinen hakemus siséltaa sddnnon 9 kappaleessa 1 mainittuja yleisen jarjestyk-
sen tai hyvan tavan vastaisia taikka muutoin asiaan kuulumattomia ilmaisuja, voi vastaan-
ottava viranomainen tai kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen huomauttaa, etta hake-
mus ei ole séanndn 9 kappaleen 1 mukainen, ja ehdottaa hakijaa korjaamaan hakemustaan.

Huomautus tehdddn kansainvalisessa uutuustutkimusviranomaisessa lomakkeella
PCT/ISA/218. Tama lomake esitellddn vanhemmalle tutkijainsintérille. Huomautuksesta
iimoitetaan myds vastaanottavalle viranomaiselle ja PCT-yksikdn toimesta kansainvaliselle
toimistolle (WIPO).

PCT, artikla 21(6)

Jos hakija ei kehotuksesta huolimatta korjaa hakemustaan, voi kansainvélinen toimisto
poistaa sddnndn 9 kappaleen 1 vastaiset ilmaisut hakemusjulkaisusta.

K.3 Uutuustutkimus

K.3.1 Tutkimuksen tarkoitus
PCT, saantd 34, GL 15

Uutuustutkimuksen tarkoitus on ldytaa hakemuksessa kuvatun keksinndn kannalta sellaiset
merkitykselliset tekniikan tasoon kuuluvat julkaisut, joiden avulla voidaan paatella onko
keksintd uusi ja keksinndllinen. Uutuustutkimusraporttia laadittaessa tulisi viitata lisaksi
sellaisiin julkaisuihin, jotka voivat olla avuksi arvioitaessa, tayttyvatkd muut patentoitavuuden
edellytykset, kuten teollinen kayttdkelpoisuus ja artiklojen 5 ja 6 mukaiset selityksen ja
patenttivaatimusten selvyytta ja riittvyytta koskevat edellytykset.

GL 15.01-15.05

Tekniikan tasoon kuuluvaksi katsotaan kaikki, mik& on tullut tunnetuksi ennen kansainvalista
tekemispaivaa missa pain maailmaa tahansa. Tekniikan tasoon katsotaan kuuluvaksi vain
kirjallinen materiaali. Siten ei esim. suullista esitysta, julkista kayttdd, naytteillepanoa tai
muuta ei-kirjallista julkistamistapaa pideta tekniikan tasona, ainoastaan naihin mahdollisesti
liittyvaa kirjallista materiaalia, joka on julkaistu ennen kansainvalista tekemispaivaa. Jos ei-
kirjalliseen julkaisemiseen liittyvd Kkirjallinen materiaali on julkaistu kansainvélisena
tekemispaivana tai sen jalkeen, tulisi tastd kuitenkin mainita tutkimusraportissa. Tallaisella
materiaalilla voi olla merkitysta jatkettaessa hakemusta kansallisessa vaiheessa.

K.3.2 Tutkijainsindori
GL 15.08

Uutuustutkimuksen tekee paasaantoisesti yksi tutkijainsindori, mutta keksinnén kattaessa
my0s yhden tai useamman toisen tutkijainsindorin tutkimusalaa tai —alueita on mahdollista,
ettd uutuustutkimuksen suorittaa ja uutuustutkimusraportin laatii kaksi tai useampikin tutkija-
insinddria yhdessa.
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K.3.3 Tutkimuskopio

Uutuustutkimus tehdaén vastaanottavan viranomaisen lahettaman tutkimuskopion (search
copy) perusteella. Ennen uutuustutkimusta ei hakijan ole mahdollista tehdé& siihen muutoksia
paitsi ilmeisten virheiden korjauksia sdanndn 91 mukaisesti (ks. K.2.6).

GL 15.11-15.12

Kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen voi kuitenkin pyytda hakijaa taydentdmaan
hakemusta puuttuvien sekvenssiluetteloiden osalta lomakkeella PCT/ISA/225, jotta uutuus-
tutkimus voitaisiin suorittaa. Mikéli sekvenssiluetteloa vastaava vapaata tekstid siséltava
osuus puuttuu selityksestd, tulee kansainvélisen uutuustutkimusviranomaisen pyytaa hakijaa
lisdamaan se selitykseen lomakkeella PCT/ISA/233.

K.3.4 Kansainvalisen uutuustutkimuksen tavoite
GL 15.14-15.16

Kansainvalisen uutuustutkimuksen tulisi olla perusteellinen ja korkealaatuinen tutkimus, jos-
sa kaytetaan apuna keksinndn kannalta sopivimpia lahteitd. Uutuustutkimuksen perusteella
laadittavan uutuustutkimusraportin tehtdvana on antaa tietoa tekniikan tasosta hakijalle,
yleisdlle, jos hakemus julkaistaan, nimetyille virastoille ja kansainvdliselle patentoitavuuden
esitutkimusviranomaiselle.

Tutkijainsindorin tulisi huomioida, etta kaikki nimetyt virastot eivat voi kansallisessa vai-
heessa enaa tehda taydentavia tutkimuksia, vaan ne joutuvat perustamaan patentoitavuus-
arvionsa kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen tekemalle tyélle.

K.3.5 Tutkittava aineisto
PCT, artikla 15, saanto 34, GL 15.39-15.47

Kansainvdlisen uutuustutkimusviranomaisen on pyrittdva selvittdmaan tekniikan taso asian-
omaisella alalla niin laajasti, kuin sen mahdollisuudet sallivat, ja sen on joka tapauksessa
tutkittava sddnntn 34 mukainen vahimmaisaineisto. Mitd muuta aineistoa taman lisaksi tut-
kitaan, on tutkijainsindérin arvioitava kussakin tapauksessa erikseen kokemuksensa perus-
teella. On tarkoituksenmukaista kayttaa tutkimuksessa niitd tietokantoja ja tiedon lahteita,
joista kyseisella tekniikan alalla todennakoisyys keksinndn kannalta merkityksellisten
julkaisujen lI6ytymiseen on suurin.

GL 15.63.1

Kansainvélisessa uutuustutkimuksessa tulee ottaa myds huomioon sellainen aineisto, johon
viitataan kansainvalisen toimiston l&hettdméssd muistutuksessa (third party observation),
jonka tutkijainsinddri saa kayttéénsa ajoissa ennen kansainvalisen uutuustutkimusraportin
laatimista edellyttéden, ettd muistutuksessa referoidut julkaisut on toimitettu muistutuksen
mukana tai ne ovat muuten valittémasti tutkijainsindorin saatavilla. Muistutuksessa mainittuja
julkaisuja ei tarvitse sisallyttdd uutuustutkimusraporttiin, ellei tutkijainsinéori katso niilla
olevan merkitystéa raporttia laadittaessa.

K.3.5.1 Patenttikirjallisuus

Saannon 34 mukainen vahimmaisaineisto tutkitaan patenttikirjallisuuden osalta EPOQUE-
jarjestelmén patenttitietokannoista (tiivistelmétietokannoista ja kokotekstitietokannoista).
Taman lisdksi tutkitaan suomalaiset ja pohjoismaiset patenttijulkaisut. Suomalaiset julkaisut
on muiden kuin myénnettyjen patenttien osalta tutkittava toistaiseksi manuaalisesti. Siit&,
ettA suomalaiset ja pohjoismaiset patenttijulkaisut on tutkittu, tehdaan merkinta
uutuustutkimusraportin (second sheet, B. FIELDS SEARCHED) kohtaan "Documentation
searched other than minimum documentation...”.
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K.3.5.2 Muu kirjallisuus
GL 15.50

Uutuustutkimus aloitetaan tavallisesti patenttikirjallisuudesta. Joillakin tekniikan aloilla on
kuitenkin tarpeen tutkia myos ei-patenttikirjallisuutta. Tekniikan alasta riippumatta néin on
laita, mikali patenttikirjallisuudesta |I0ytyy vahan tai ei lainkaan tutkittavaan aiheeseen liittyvia
julkaisuja. Ei-patenttikirjallisuutta siséltavia tietokantoja voidaan tutkia EPOQUE-
jarjestelmalla tai, mikali se tietyilla tekniikan aloilla on perusteltua, kaupallisten tietopankkien
avulla.

K.3.6 Tietokantojen merkitseminen uutuustutkimusraporttiin

Kaytettdessa tutkimuksessa EPOnN yllapitamia tietokantoja (esim. EPODOC, fulltext-
tietokannat, NPL) merkitaan uutuustutkimusraportin tietokantoja koskevaan kohtaan: "EPO-
Internal”. Muista kuin EPOn yllapitamista tietokannoista merkitddn samaan kohtaan
tietokannan nimi (esim. WPI, INSPEC, BIOSIS) tehtiinpd haku EPOQUE-jarjestelman tai
kaupallisten tietopankkien kautta.

K.3.7 Eilainkaan merkityksellisia julkaisuja
GL 15.56

Jos uutuustutkimuksessa ei 16ydy uutuuden ja keksinndllisyyden arvioinnin kannalta erityisen
merkityksellisia julkaisuja, tulisi tutkijainsindérin viitata uutuustutkimuksessa esille tulleisiin,
lAhimpana keksinndn “teknistd taustaa” oleviin julkaisuihin. Vain poikkeustapauksissa
voidaan kansainvalinen uutuustutkimus paattdd ilman, ettd yhtdén tutkittavaan aiheeseen
liittyvaa julkaisua on I6ytynyt.

K.3.8 Tutkimuksen lopettaminen
GL 15.57

On tarkoituksenmukaista lopettaa uutuustutkimus, kun todenndkdisyys loytda lisaa
keksinndn kannalta merkityksellisia julkaisuja tulee hyvin pieneksi suhteessa vaadittaviin
ponnisteluihin. Uutuustutkimus voidaan myo6s lopettaa, kun on |8ytynyt yksi tai useampi
julkaisu, joka selkeasti osoittaa uutuuden puutteen koko siltd asialta, mihin
patenttivaatimukset kohdistuvat tai mihin ne voitaisiin ajatella kohdistuvan lukuun ottamatta
alalla yleisesti ja kiistattomasti tunnettuja ominaispiirteitd. Uutuustutkimusta ei kuitenkaan
tule lopettaa siind tapauksessa, ettd uutuuden puute on osoitettavissa vain osalle
patenttivaatimuksissa méaaériteltyja toteuttamismuotoja.

K.4 Kansainvalinen uutuustutkimusraportti

K.4.1 Kansainvalisen uutuustutkimusraportin laatiminen
PCT, saanto 43, GL 16

Kansainvalinen uutuustutkimusraportti laaditaan englannin kielella lomakkeelle PCT/ISA/210
("INTERNATIONAL SEARCH REPORT”). Tama lahetetddn hakijalle lomakkeen
PCT/ISA/220 ("NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF THE INTERNATIONAL SEARCH
REPORT AND THE WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY, OR THE DECLARATION”) ja kansainvaliselle toimistolle (WIPO) lomakkeen
PCT/ISA/219 ("NOTIFICATION CONCERNING DOCUMENTS TRANSMITTED”) mukana
samanaikaisesti kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen tekeman kirjallisen lausunnon
kanssa.
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PCT, saanto 43.9, GL 16.05

Kansainvdlisessa uutuustutkimusraportissa ei tule esittdd muuta asiaa kuin mitd lomakkees-
sa on edellytetty; erityisesti sen ei tule sisaltdd mielipiteitd, perusteluja, vaitteita tai selityksia.

K.4.2 Kansainvalisen uutuustutkimusraportin tekemisen
maaréaaika
PCT, artikla 18, GL 16.03
Kansainvalisen uutuustutkimuksen valmiiksi saattamiselle on maéaritelty PCT-sopimuksessa

maéraaika, jota on noudatettava. Uutuustutkimusraportti tulee tehda heti uutuustutkimuksen
loppuunsaattamisen jalkeen.

Hakemuskansioon ja tietojarjestelmaan on Kkirjattu paivamé&ara, johon mennessa
kansainvalisen uutuustutkimusraportin on oltava valmis.

PCT, saant6 42.1

Maéardaika kansainvalisen uutuustutkimusraportin valmistumiselle on se, joka seuraavista
viimeisena tayttyy:

3 kk siitd paivasta, jona kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen on vastaanottanut
tutkimuskopion tai

9 kk etuoikeuspaivasta (kansainvalisesta tekemispaivasta, ellei etuoikeutta).
PCT, artiklat 17(3), 18(1); GL 16.03

Jos tatd maardaikaa ei voida saavuttaa sen vuoksi, ettd keksintd ei ole yhten&inen tai
sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu, kansainvalinen uutuustutkimus tehdaan ja uutuustutki-
musraportti laaditaan heti lisimaksujen tai sekvenssiluettelon vastaanottamisen jalkeen tai
jollei lisamaksuja ole suoritettu, maksujen maaraajan jalkeen. Jalkimmaisessa tapauksessa
kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen laatii uutuustutkimusraportin kansainvalisen ha-
kemuksen niista osista, jotka on ensin esitetty patenttivaatimuksissa (ns. paakeksintd). Jos
vaaditut lisamaksut on suoritettu sdédetyssda maaraajassa, tutkimusraportti laaditaan myos
niistd hakemuksen osista, jotka koskevat keksintoja, joista lisamaksut on suoritettu.

K.4.3 Kansainvéalisen uutuustutkimusraportin sisalto
GL 16.20-16.80

Lomakekokonaisuus (PCT/ISA/210), jolle kansainvalinen uutuustutkimusraportti laaditaan,
kasittdad kaksi peruslehted ("First sheet” ja "Second sheet”) ja kuusi valinnaista lehtea.
Kummallekin peruslehdelle on omat lisdlehdet:

”"Continuation of first sheet (1)”, "Continuation of first sheet (2)” ja "Continuation of first sheet
(3)” ja vastaavasti

"Continuation of second sheet” ja “Patent family annex”.

Uutuustutkimusraportissa on vield lisalehti (“Extra sheet”), jota voidaan kayttda aina, kun
tarvitaan lisatilaa muiden sivujen tietojen tdydentamiselle. Naistd lehdistd vain "Second
sheet”, "Continuation of first sheet (2)”, "Extra sheet” (jos jalkimmaisia lehtid on olemassa)

seka “Patent family annex” julkaistaan hakemusjulkaisussa.
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K.4.3.1 Kansainvalisen uutuustutkimusraportin peruslehdet

First sheet — Ensimmainen lehti

Kansainvalisen uutuustutkimusraportin  ensimmaisen lehden yldosaan tulevat tiedot
lomakesovellus tuottaa lomakkeeseen automaattisesti: hakijan tai asiamiehen
kirjeenvaihtoviite, kansainvalisen hakemuksen numero, kansainvélisen hakemuksen
tekemispdaiva, aikaisin etuoikeuspaivda, hakijan tiedot ja kuinka monta lehtea
uutuustutkimusraportti siséltaa. Kohta "It is also accompanied by a copy of each prior art
document cited in this report” on lomakkeessa valmiiksi rastitettu.

GL 16.23

Kohdassa 1. ilmoitetaan raportin perusta. Jos kansainvalinen hakemus on jatetty suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi (ISA/Fl:n hyvaksymat kielet), merkitdén kohdassa 1.a rasti ylempaan
ruutuun. Alempaan ruutuun tulee rasti, jos uutuustutkimus on tehty saannon 23.1(b) mukaan
annettuun kaannokseen perustuen. Hakemuskansiossa mahdollisesti olevaa julkaisemista
varten toimitettua kaannosta ei huomioida tassa kohdassa. Kohtaan 1.b. merkitaan rasti, jos
raporttia laadittaessa on otettu huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka ISA/FI on
hyvaksynyt tai joka on talle viranomaiselle ilmoitettu. Kohtaan 1. c. merkitdédn rasti, jos
hakemus siséaltaa nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin, ja sita koskeva liséselvitys
annetaan lehdella "continuation of first sheet (1)”.

GL 16.25

Kohtaan 2. merkitaan rasti, mikali jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joille ei ole
Voitu suorittaa uutuustutkimusta.

GL 16.29; Al liite B
Kohtaan 3. merkitaan rasti, jos keksinto ei ole yhtenainen.

Mikali kohtiin 2. ja/tai 3. merkitddn rasti, annetaan télle lisaselvitys uutuustutkimusraportin
lehdelld "continuation of first sheet (2)”.

PCT, saannot 8, 44.2

Kohdissa 4.-6. osoitetaan hyvaksytaanké keksinnon nimitys, tiivistelma ja tiivistelmén yhtey-
dessa julkaistava kuvio.

PCT, saannot 4.3, 26.1, 37, 44.2; GL 16.40-16.42

Mikali keksinndn nimitys ei ole hyvaksyttavissa ja uutuustutkimusviranomainen on laatinut
uuden nimityksen, ilmoitetaan tasta merkitsemalla rasti kohdan 4. asianomaiseen ruutuun ja
kirjoitetaan sen alapuolelle varattuun tilaan uusi nimitys.

PCT, saannot 8.1(a), 8.3, 38; GL 16.31-16.39

Mikali tiivistelma ei ole hyvaksyttavissa ja uutuustutkimusviranomainen on laatinut uuden
tilvistelman, ilmoitetaan tasta merkitsemalla rasti kohdan 5. asianomaiseen ruutuun. Uusi
tiivistelma esitetdan lehdelld "Continuation of first sheet (3)”. Hakija voi kuukauden kuluessa
paivasta, jona kansainvalinen uutuustutkimusraportti on postitettu, antaa lausuntonsa uudes-
ta tiivistelmastd. Jos kansainvélinen uutuustutkimusviranomainen muuttaa uutuustutkimus-
raportissa esitettya tiivistelmad, ilmoittaa se muutoksesta kansainvaliselle toimistolle (WIPO)
ja hakijalle lomakkeella PCT/ISA/205 ("NOTIFICATION OF MODIFICATION OF ABSTRACT
APPROVED BY INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY?”).

GL 16.44-16.47

Kohdassa 6.a. ilmoitetaan tiivistelméan yhteydessa julkaistavan kuvion numero sek&a onko
kuvio hakijan vai uutuustutkimusviranomaisen valitsema merkitsemalla rasti asianomaiseen
ruutuun. Jalkimmaisessa tapauksessa ilmoitetaan rastittamalla my6s syy, miksi uutuustutki-
musviranomainen on valinnut kuvion. Kohtaan 6.b. merkitaan rasti, mikali mitadn hakemuk-
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sen sisaltamista kuvioista ei voida pitaa kayttokelpoisena tiivistelman ymmartamisen kannal-
ta ja taten tiivistelman yhteydessa ei julkaista kuviota. Mikéli hakemus ei sisalla kuvioita,
kohta 6. jatetddn kokonaan tayttamatta.

Ei ole suositeltavaa valita enempaa kuin yksi kuvio tiivistelmén yhteydessa julkaistavaksi.

Second sheet — Toinen lehti

Al 503; WIPOn standardi ST.14
Viittaukset julkaisuihin tulee tehda WIPOn standardin ST.14 mukaisesti.
PCT, saanto 43.3; GL 7, 16.48; Al 504; WIPOn standardi ST.10/C

Kansainvalisen uutuustutkimusraportin toisen lehden kohtaan A. tarkoitetut hakemuksen
taydelliset luokitustiedot (pdaryhman tai alaryhman tarkkuudella) kirjautuvat ylimaaraiselle
sivulle (extra sheet) kayttaen kansainvalisen patenttiluokituksen (full IPC) luokitustunnuksia,
jotka ovat voimassa hakemuksen julkaisuajankohtana.

PCT, saanto 43.6; GL 16.49

Kohdan B. ensimmaiseen kenttddn merkitddn uutuustutkimuksessa tutkittujen luokkien
luokitustiedot; luokitusjarjestelma ja luokkatieto alaluokan tarkkuudella (esim. IPC: D21F,
D21G). Jos uutuustutkimuksessa on kaytetty muita luokitusjarjestelmia kuin kansainvalista
patenttiluokitusta, ei niitd merkita tahan kohtaan, vaan ne kirjataan hakuhistoriaan.

GL 16.50, 16.51, 16.51.1

Mikali uutuustutkimuksessa tutkitaan muita kuin sdanndssa 34 maariteltyyn vahimmaisai-
neistoon kuuluvia aineistoja, kuten suomalaisia ja pohjoismaisia aineistoja, merkitdan kayte-
tyt aineistot uutuustutkimusraportin kohdan B. toiseen kenttd&n. T&han kenttddn merkitaan
tutkimuksessa lapikaydyt ei-elektroniset tietokannat, kuten paperi- ja mikrofilmiaineistot. Jos
viitejulkaisuihin sisaltyy kolmannen osapuolen tekemassa muistutuksessa (third party
observation) esitetty julkaisu, joka ei olisi [0ytynyt uutuustutkimuksessa lapikaydysta
aineistosta, se voidaan ilmaista tadssd kohdassa maininnalla "Third party observation
submitted [Date]”.

GL 16.52-16.55

Kohdan B. kolmanteen kenttadn merkitddn uutuustutkimuksessa kaytetyt tietokannat (esim.
EPO-Internal, WPI, MEDLINE). Tahan kohtaan voidaan myds merkita tietokantahauissa
kaytettyja hakusanoja ja — termeja (ks. K.3.6.).

PCT, saannot 33.1, 43.5; Al 505, 507; GL 16.57-16.75

Kansainvalisen uutuustutkimusraportin toisen lehden kohdassa C ilmoitetaan kaikki viitejul-
kaisut. Tama kohta koostuu kolmesta sarakkeesta, joihin merkitddn kategoria, julkaisun
tunnistetiedot ja tiedot julkaisun olennaisista kohdista, sek& niiden patenttivaatimusten
numerot, joita kukin viitejulkaisu tai viitejulkaisun kohta koskee.

GL 16.71; Al 508

On mahdollista, ettd sama julkaisu edustaa eri kategoriaa eri patenttivaatimuksille.

Kateqgoria (Category)

PCT, saanto 43.5; Al 505, 507; GL 16.59-16.70

Jokaiselle julkaisulle ilmoitetaan ainakin yksi seuraavassa luettelossa mainittu kategoria-
koodi, joka kuvaa julkaisun luonnetta. Koodeja O, P ei kayteta yksindan, vaan niiden ohella
kaytetaan jotakin koodeista X, Y ja A.
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&

Julkaisu, jonka perusteella vaatimuksen mukainen Kkeksintd ei ole wuusi tai
keksinndllinen julkaisua yksindan tarkasteltaessa.

Julkaisu, jonka perusteella keksintd ei ole keksinndéllinen, kun otetaan huomioon
tama ja yksi tai useampi samaan kategoriaan kuuluva julkaisu yhdessa, yhdistelman
ollessa ilmeinen alan ammattimiehelle.

Julkaisu, joka edustaa yleistd tekniikan tasoa eika kyseenalaista vaatimuksen
mukaisen keksinnon uutuutta tai keksinnollisyytta.

PCT, sadanto 33.1, GL 15.05

Julkaisu, joka liittyy ei-kirjalliseen julkistamiseen esim. suullisen esityksen, kayton,
naytteillepanon tms. muodossa. Ei-kirjallisesta julkistamisesta on oltava saatavilla
julkistamisajankohdan osoittava kirjallinen asiakirja. Mikali kirjallinen julkistaminen on
tapahtunut kansainvalisen hakemuksen tekemispdivand/aikaisimpana
etuoikeuspaivana tai sen jalkeen, on tadméa paivamaard erikseen mainittava
uutuustutkimusraportissa.

PCT, artikla 2 (xi)(b)

Julkaisu, joka on julkaistu ennen kansainvalisen hakemuksen tekemispaivaa, mutta
ei ennen aikaisinta etuoikeuspdivdd. Tama kategoria annetaan myo6s julkaisuille,
joiden julkaisupdivd on sama kuin kasiteltdvana olevan hakemuksen aikaisin
etuoikeuspaiva.

Julkaisu, joka on julkaistu kansainvalisen hakemuksen tekemispaivan tai etuoikeus-
paivan jalkeen ja valaisee keksinndn periaatetta tai teoreettista taustaa tai osoittaa,
ettd hakemuksessa esitetyt perustelut tai tiedot ovat virheellisia.

Patentti, patenttihakemus, hyoédyllisyysmalli tai hyddyllisyysmallihakemus jolla on
aikaisempi tekemis- tai etuoikeuspdiva kuin hakemuksen tekemispaiva (ei
etuoikeuspaiva), mutta joka on tullut julkiseksi vasta hakemuksen tekemispaivana tai
sen jalkeen.

Julkaisu, joka kyseenalaistaa etuoikeuden, osoittaa toisen julkaisun julkaisupaiva-
maaran tai johon viitataan jostakin muusta syysta. Samalla tulee antaa Iyhyt
perustelu, miksi julkaisuun on viitattu.

Viitejulkaisun kanssa samaan patenttiperheeseen kuuluva julkaisu voidaan mainita
tutkimusraportissa. Julkaisun tunnistetietojen eteen kirjoitetaan talléin merkki &.

Jos julkaisu on mainittu hakemuksessa, julkaisun tunnistetietojen alapuolelle voidaan tehda
merkinta "Cited in the application”.

Julkaisun tunnistetiedot ja tiedot julkaisun olennaisista kohdista (Citation of

document, with indication, where appropriate, of the relevant passages)

Patenttijulkaisusta ilmoitetaan tiedot seuraavassa jarjestyksessa:

maakoodi

e julkaisunumero

¢ julkaisutyyppi (esim. A1, B1, C)

e patentinhakija tai patentinhaltija (US-julkaisuissa = keksija) ISOILLA kirjaimilla kirjoitet-

tuna. Mahdolliset muut patentinhaltijat (tai keksijat) merkitdan sanoilla et al.”.
o julkaisupaiva (esim. 15 March 2004 (15.03.2004))
¢ tiedot olennaisista kohdista (esim. palstat, rivit, kuviot).

Muiden kuin patenttijulkaisujen viittausohjeet 16ytyvat myds WIPOn standardista ST.14.
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Patenttivaatimuksen numero (Relevant to claim No.)

GL 16.73

Tassa kohdassa ilmoitetaan sen patenttivaatimuksen numero, jota kukin viitejulkaisu tai
viitejulkaisun kohta koskee. Kategorian "A” julkaisulle ei ole tarpeellista merkita patentti-
vaatimuksen numeroa, jollei ole hyvaa syyta tehdd nain. Tallainen syy voi olla esim., kun
keksinnodltd puuttuu yhtendisyys ja kategorian "A” julkaisu on merkityksellinen vain
tietylle/tietyille patenttivaatimukselle/patenttivaatimuksille tai kun kategorian "A” julkaisu
edustaa kaikkein 1ahinta tekniikan tasoa (ts. kategorian "X” tai "Y” viitejulkaisuja ei ole
uutuustutkimuksessa l0ytynyt).

GL 16.74, 16.75

Lopuksi merkitdan rasti kohtaan "Further documents are listed in the continuation of Box C.”,
mikali viitejulkaisuja on niin paljon, ettd joudutaan kayttdmaan lehted “Continuation of
second sheet”. Lisaksi merkitdan rasti kohtaan "See patent family annex”, mikali patenttiper-
heluettelo (lehti: "Patent family annex”) sisallytetdan uutuustutkimusraporttiin.

PCT, sdaannot 43.1, 43.2, 43.8, 46.1; GL 16.76-16.78

Toisen lehden alareunassa ilmoitettavat tiedot: kansainvalisen uutuustutkimuksen
valmistumispaiva (= tutkimusraportin laatimispéaivd) (esim. 28 June 2004), kansainvalisen
uutuustutkimusviranomaisen  nimi, postiosoite ja telefaksinumero, kansainvélisen
uutuustutkimusraportin laatineen tutkijainsindérin nimi ja puhelinnumero, lomakesovellus
tuottaa lomakkeeseen automaattisesti. PCT-yksikko tayttda kohdan "lahettamispaiva” (Date
of mailing), kun lomake lahetetaan.

K.4.3.2 Kansainvélisen uutuustutkimusraportin lisalehdet

Ensimmaéaisen lehden lisdlehdet

GL 16.24

Continuation of first sheet (1) — Sekvenssiluetteloita koskeva lehti

Lehted "Continuation of first sheet (1)” kaytetdan, kun hakemus sisaltdd nukleotidi- ja/tai
aminohapposekvenssin. Téassd lehdessd ilmoitetaan, mihin aineistoon uutuustutkimus
perustuu.

Taman lehden kohdassa 1.a. osoitetaan rastilla tutkimuksen perustana olevan aineiston
muoto ja kohdissa 1.b. ja 1l.c. aineiston toimitusajankohta. Lehden kohtaan 2. merkitaan
rasti, jos hakija on esittdnyt vaadittavan vakuutuksen siita, etta sekvenssiluettelosta annetut
lisakappaleet tai myohemmat kappaleet ovat identtisia alkuperéisten kanssa eivatka sisalla
sellaista, mika ei ilmene alkuperaisesta hakemuksesta. Lehden kohdassa 3. voidaan esittaa
muita huomioita sekvenssiluettelosta.

GL 16.25-16.29

Continuation of first sheet (2) — joillekin patenttivaatimuksille ei ole suoritettu
uutuustutkimusta, keksinto ei ole yhtendinen

Uutuustutkimusraportin lehdelld "Continuation of first sheet (2)” ilmoitetaan uutuustutkimuk-
sen rajoittamisesta. Jos uutuustutkimusta on rajoitettu, ilmoitetaan talla lehdella tutkimat-
tomat patenttivaatimukset sekd osoitetaan syyt rajoitukseen. Uutuustutkimuksen
rajoittaminen voi johtua seuraavista syista:

PCT, artikla 17(2)a; GL 9, 10

(a) Kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen tutkimaan patenttivaati-
musten kohdetta,
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(b) patenttivaatimuksille ei voida tehda mielekasta uutuustutkimusta tai, jos
(¢) keksinnolta puuttuu yhtenaisyys.

Lehtea "Continuation of first sheet (2)” kaytetdan, kun ensimmaisen lehden kohdassa 2. on
iimoitettu, ettd joillekin patenttivaatimuksille ei ole voitu tehda uutuustutkimusta ja/tai, kun
ensimmaisen lehden kohdassa 3. on ilmoitettu, ettéd keksinnélta puuttuu yhtendisyys. Syista
iimoitetaan tarkemmin toisen lisdlehden laatikoissa Il ja Il (Box No. Il ja Box No. IlI).

Laatikossa Il ilmoitetaan syyt miksi uutuustutkimusraporttia ei ole laadittu joidenkin
patenttivaatimusten osalta rastittamalla asianomainen kohta 1.-3. Kuhunkin kohtaan
merkitdan niiden patenttivaatimusten numerot, joita rajoitus koskee.

PCT, artikla 17(2)(a)(i); saant6 39.1; GL 9; GL 16.17

Laatikon Il kohta 1. varustetaan rastilla, mikali jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat
saannossa 39 lueteltuihin seikkoihin, joille kansainvélinen uutuustutkimusviranomainen ei ole
velvollinen tekemé&an uutuustutkimusta (tieteelliset teoriat, kasvilajikkeet jne., ks. K.2.4). Asia
perustellaan riittavalla tarkkuudella.

PCT, artikla 17(2)(a)(ii); GL 9; GL 15.11, 16.17

Laatikon Il kohta 2. varustetaan rastilla, mikali jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat hake-
muksen osiin, joita ei ole laadittu saaddsten edellyttamalla tavalla siten, etta
tarkoituksenmukainen uutuustutkimus voitaisiin talta osin suorittaa (ks. K.2.5). Tassakin asia
perustellaan riittavalla tarkkuudella.

Box No. Il taytetddn ja asia perustellaan myos silloin, jos uutuustutkimuksen rajoitus koskee
vain osaa vaatimuksesta.

Laatikon 1l kohta 3. koskee useampaan patenttivaatimukseen viittaavia epaitsenaisia
patenttivaatimuksia. Kohta jatetdan rastittamatta, koska Suomen patenttilaki sallii
poikkeamat saanndn 6.4 (a) toisen ja kolmannen virkkeen osalta.

Jos keksinto ei ole yhtendinen asiasta ilmoitetaan lehden laatikossa Ill. Tassa laatikossa
iimoitetaan ensiksi, mitka toisistaan riippumattomat keksinnét hakemuksesta on havaittu ja
mitka patenttivaatimukset kuuluvat mihinkin  keksintdédn laatikossa |l mainittuja
patenttivaatimuksia lukuun ottamatta.

PCT, saanto 43.7

Laatikossa Ill, ilmoitetaan seuraavaksi, onko kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen
pyytanyt lisamaksua epayhtendisyyden vuoksi ja mihin toimiin hakija on ryhtynyt
lisamaksupyynnoén johdosta.

Laatikon Ill kohta 1. varustetaan rastilla, mikali hakija on suorittanut kaikki lisdmaksut
maaraajassa ja tutkimusraportti kattaa téaten kaikki tutkittavissa olevat patenttivaatimukset.

Laatikon Il kohta 2. varustetaan rastilla, mikali kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen
on katsonut, ettd keksintd ei ole yhtenainen, mutta ei ole katsonut aiheelliseksi lahettaa
hakijalle pyyntoa lisdmaksujen maksamiseksi. Talldinkin tutkimusraportti kattaa kaikki
tutkittavissa olevat patenttivaatimukset.

Laatikon Il kohta 3. varustetaan rastilla, mik&li hakija on suorittanut vain osan lisamaksuista
maaréajassa. Tutkimusraportti kattaa talldin vain ne patenttivaatimukset, joista lisimaksut on
suoritettu. Tutkittujen patenttivaatimusten numerot luetellaan.

Laatikon Il kohta 4. varustetaan rastilla, mikali hakija ei ole suorittanut lisaémaksuja maara-
ajassa. Tutkimusraportti on rajoitettu kattamaan vain patenttivaatimuksissa ensimmaiseksi
esitetyn keksinnon. Tutkittujen patenttivaatimusten numerot luetellaan.

Laatikon 11l lopussa merkitd&dn ensimmaiseen ruutuun rasti, mikali hakija on jattanyt lisa-
maksuja koskevan vastalauseen, ja kolmanteen ruutuun rasti, mikali lisémaksujen yhtey-
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dessa ei ole esitetty vastalausetta. Toiseen ruutuun ei tehda merkintdja, silla Suomessa ei
perita vastalausemaksua.
GL 16.30-16.39

Continuation of first sheet (3) - Tiivistelma

Mikali kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen on laatinut ensimmaisen lehden
kohdassa 5. ilmoitetun korjatun tiivistelman, esitetdan tama tiivistelma lehden “continuation
of first sheet (3)” laatikossa IV (Box No. IV).

Toisen lehden lisdlehdet

Continuation of second sheet (1) — Lisatila viitejulkaisuille

Lehted “continuation of second sheet (1)” kaytetdan, jos toisen lehden kohdassa C. viitejul-
kaisuille varattu tila on riittamaton.

Patent family annex — Patenttiperheeseen kuuluvat julkaisut

Uutuustutkimusraportti julkaistaan ja jaetaan kansainvalisen patenttihakemuksen kanssa
maailmanlaajuisesti. Jotta viitejulkaisuja olisi mahdollista tarkastella sopivimmalla kielella,
uutuustutkimusraportissa esitetyille viitejulkaisuille ilmoitetaan patenttiperhetiedot.

Lehdella “Patent family annex” ilmoitetaan toisen lehden kohdassa C. seka lehdella
“Continuation of second sheet (1) esitettyjen viitejulkaisujen patenttiperheeseen kuuluvat
julkaisut. Lomakesovellus tuottaa tAman sivun automaattisesti.

GL 16.75

Taman lehden ensimmaisessa sarakkeessa ("patent document cited in search report”)
ilmoitetaan viitejulkaisun maakoodi, julkaisunumero ja julkaisutyyppi (esim. Al, B1, C),
toisessa sarakkeessa (“publication date”) viitejulkaisun julkaisupédiva (esim. 15.03.2004),
kolmannessa sarakkeessa ("patent family member(s)’) patenttiperheeseen kuuluvien
julkaisujen maakoodit, julkaisunumerot ja julkaisutyypit ja neljannessa sarakkeessa
("publication date”) patenttiperheeseen kuuluvien julkaisujen julkaisupaivat.

Mikali viitejulkaisulla ei ole patenttiperhetta, ilmaistaan tdma sanalla "NONE”.
Liséatila
Extra sheet - Lisélehti

Lisalehtea "extra sheet” kaytetaan, jos tila muilla lehdilla ei riita.

K.4.4 Viitejulkaisujen kopiot
GL 16.79

Kansainvdalisen uutuustutkimusraporttiin liitetddn kopiot kaikista uutuustutkimusraportissa
iimoitetuista viitejulkaisuista.

GL 16.80

Kansainvdlisen uutuustutkimusviranomaisen taytyy lahettdd pyynnostd kopiot kaikista
uutuustutkimusraportissa esitetyista viitejulkaisuista jokaiselle nimetylle virastolle tai haki-
jalle. Tallaisen pyynnon saa esittaa milloin tahansa seitseméan vuoden kuluessa hakemuksen
tekemispdaivasta saanndssa 44.3 esitettyjen ehtojen mukaisesti. PCT-yksikkd hoitaa
kopioiden toimittamisen lomakkeella PCT/ISA/211 ja laskutuksen lomakkeella PCT/ISA/221.
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K.4.5 Illmoitus kansainvalisen uutuustutkimusraportin
lahettamisesta

K.4.5.1 limoitus hakijalle
GL 16.12-16.19

Uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausunto lahetetddn hakijalle lomakkeen PCT/ISA/220
("NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT AND
THE WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY, OR THE
DECLARATION?”) kanssa.

Tama lomakekokonaisuus koostuu peruslehdesta seka kahdesta ohjelehdesta (“first sheet”
ja "second sheet”).

Peruslenden ylaosaan tulevat tiedot (vastaanottajan tiedot, hakijan tai asiamiehen
kirjeenvaihtoviite, kansainvalisen hakemuksen numero, kansainvélisen hakemuksen
tekemispaiva ja hakijan tiedot) lomakesovellus tuottaa automaattisesti. PCT-yksikko
merkitsee ilmoituksen lahettamispaivan (Date of mailing), kun ilmoitus lahetetaan.

Kohtaan 1. merkitddn rasti, mikali kansainvalinen uutuustutkimusraportti ja Kkirjallinen
lausunto on laadittu ja ne lahetetaan taman ilmoituksen mukana.

Kohtaan 2. merkitdén rasti, mikali uutuustutkimusraporttia ei ole laadittu seké sitd koskeva
ilmoitus ja kirjallinen lausunto l&hetetdén taman ilmoituksen mukana.

Kohtaan 3. merkitddn rasti, mikali hakija on jattanyt lisdmaksuja koskevan vastalauseen.
Kohdan 3. alakohdissa tarkennetaan onko vastalauseeseen annettu paatdsta seka onko
vastalause ja paatos toimitettu eteenpain.

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti lehden alareunassa ilmoitettavat tiedot:
kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero, kirjallisen
lausunnon laatineen tutkijainsinddrin nimi ja puhelinnumero.

Ohjelehdilla “first sheet” ja "second sheet” on annettu hakijalle ohjeet muutoksien tekemista
varten.

K.4.5.2 llmoitus kansainvaliselle toimistolle

Uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausunto lahetetddn kansainvdliselle toimistolle (WIPQO)
lomakkeen PCT/ISA/219 ("NOTIFICATION CONCERNING DOCUMENTS TRANSMITTED?”)
kanssa. PCT-yksikko tayttaa ja lahettaa taman lomakkeen.

K.4.6 Muutokset kansainvéalisessa uutuustutkimusraportissa
GL 15.69

Joskus kansainvélisen uutuustutkimusviranomaisen tietoon saattaa tulla kansainvalisen
uutuustutkimusraportin laatimisen jalkeen uusia merkityksellisid julkaisuja. Tall6in laaditaan
uusi kansainvalinen uutuustutkimusraportti. Muutokset tulisi mieluiten tehda ennen kuin
kansainvélinen toimisto (WIPO) on saattanut tekniset valmistelut julkaisemista varten
paatokseen. Muutoksia voidaan kuitenkin tehda vield kahden vuoden sisalla hakemuksen
etuoikeuspéaivasta (tai kansainvélisen hakemuksen tekemispdivastd, jos etuoikeutta ei ole
pyydetty). Uutuustutkimusraporttiin tulee talldin tehda merkinta lisdyksesta ("amended”).
Korjatusta raportista l&hetetd&n kopio hakijalle ja kansainvéliselle toimistolle.
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K.5 Kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltaisen
tutkimuksen uutuustutkimusraportti
GL 2.20

Kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen voi suorittaa myos kansalliselle hakemukselle
kansainvalisen uutuustutkimuksen Kkaltaisen tutkimuksen. Tama laaditaan lomakkeelle
PCT/ISA/201 ("INTERNATIONAL-TYPE SEARCH REPORT”). Tallaiselle hakemukselle
tehdaan vain uutuustutkimus, kirjallista lausuntoa ei siis anneta.

K.5.1 Kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen
uutuustutkimusraportin sivut

Lomakekokonaisuus (PCT/ISA/201), jolle kansainvélinen uutuustutkimuksen kaltaisen tutki-
muksen uutuustutkimusraportti laaditaan sisaltda kaksi peruslehted (*first sheet” ja "second
sheet”) ja viisi valinnaista lisadlehted. Kummallekin peruslehdelle on omat lisdlehdet:

”

"continuation of first sheet (1), "continuation of first sheet (2)” ja vastaavasti
"continuation of second sheet” ja “patent family annex”.

Uutuustutkimusraportissa on viela lisdlehti (“extra sheet”), jota voidaan kayttdd aina kun
tarvitaan lisatilaa muiden sivujen tietojen taydentamiselle.

K.5.1.1 Kansainvéalisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen
uutuustutkimusraportin peruslehdet

First sheet — Ensimmainen lehti

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti kansainvélisen uutuustutkimuksen kaltaisen
tutkimuksen uutuustutkimusraportin ensimmaisen lehden yldosaan tulevat tiedot: kansallisen
hakemuksen numero, hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite, hakemuksen tekemispaiva,
aikaisin etuoikeuspaivd, hakijan tiedot, kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltaisen
tutkimuksen numero, maa tai virasto, johon hakemus on jatetty seka kuinka monta lehtea
uutuustutkimusraportti siséltda. Kohta "It is also accompanied by a copy of each prior art
document cited in this report” on lomakkeessa valmiiksi rastitettu.

GL 16.23

Kohdassa 1. ilmoitetaan raportin perusta. Kohdan 1. a ylempaan ruutuun merkitaan rasti, jos
uutuustutkimus on tehty perustuen hakemukseen kielelld, jolla hakemus on jatetty. Alem-
paan ruutuun tulee rasti, jos uutuustutkimus perustuu hakemuksen kaannokseen. Kohtaan
1.b. merkitaan rasti, jos raporttia laadittaessa on otettu huomioon ilmeisen virheen korjaus,
jonka ISA/FI on hyvaksynyt tai joka on talle viranomaiselle ilmoitettu. Kohtaan 1.c. merkitdén
rasti, jos hakemus sisdltdd nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin, ja sitd koskeva
liséselvitys annetaan lehdelld Box No. I.

GL 16.25

Kohtaan 2. merkitdan rasti, mikali jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joille ei ole
voitu tehd& uutuustutkimusta.

GL16.29; Al liite B
Kohtaan 3. merkitdan rasti, jos keksinto ei ole yhtenainen.

Mikali kohtiin 2. ja/tai 3. merkitddn rasti, annetaan talle lisdselvitys raportin lehdella
"Continuation of first sheet (2)".
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Second sheet — Toinen lehti

Kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin toisen
peruslehden tayttdmiseen voidaan soveltaa kansainvdliselle uutuustutkimusraportille
kappaleessa K.4.3.1 annettuja ohjeita.

K.5.1.2 Kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen
uutuustutkimusraportin lisdlehdet

Kansainvalisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin siséltamien
lisdlehtien tayttdmiseen voidaan soveltaa kansainvéliselle uutuustutkimusraportille kappa-
leessa K.4.3.2 annettuja ohjeita.

K.6 Kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen
kirjallinen lausunto

K.6.1 Kirjallisen lausunnon laatiminen
PCT, saanto 43bis, GL 17

Kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen laatii kirjallisen lausunnon samanaikaisesti
kansainvélisen uutuustutkimusraportin  kanssa. Tama laaditaan englannin kielella
lomakkeelle PCT/ISA/237 ("WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY”).

Kirjallinen lausunto laaditaan alkuperaisen hakemuksen tai kansainvalistéd uutuustutkimusta
varten toimitetun kddnnoksen perusteella.

Kansainvdalisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa tulee kasitella asiat,
jotka on mainittu sdannodssa 43bis. Sen mukaan kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa
siihen, onko keksintd uusi, keksinnéllinen ja voidaanko sita kayttaa teollisesti seka tayttaako
kansainvédlinen hakemus PCT-sopimuksen ja sen sovellutussdéntéjen vaatimukset.
Kansainvdlisen uutuustutkimusviranomaisen tulee kirjallisessa lausunnossa osoittaa, mitka
osat kansainvalisesta hakemuksesta ovat puutteelliset, sekd ne PCT-sopimuksen kohdat,
joita hakemus ei taytd, joko viittaamalla artikloihin ja s&ant6ihin tai muuten selkeésti
perustellen.

Uutuustutkimusviranomaisen laatimassa kirjallisessa lausunnossa hakijalle ilmoitetaan, etta
kyseista kirjallista lausuntoa pidetddn myos patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen
kirjallisena lausuntona, mikali hakemuksen osalta jatetdédn kansainvalinen patentoitavuuden
esitutkimuspyyntd (ellei hakija valitse kansainvéliseksi patentoitavuuden esitutkimusviran-
omaiseksi eri viranomaista kuin uutuustutkimusviranomainen ja valittu patentoitavuuden
esitutkimusviranomainen ei hyvaksy uutuustutkimusviranomaisen kirjallista lausuntoa).

K.6.2 Kirjallisen lausunnon siséalto

Lomakekokonaisuus (PCT/ISA/237), jolle uutuustutkimusviranomaisen Kkirjallinen lausunto
laaditaan, kasittda kansilehden ("Cover sheet”), kahdeksan erilaista laatikkolehted (Box No. |
— Box No. VIII) seka lisdlehden ("Supplemental Box”), jota voidaan kayttaa tarvittava maara,
jos tila muilla lehdilla ei riita. Laatikkolehdilla k&sitellaén seuraavat asiat:

e Box No. I - lausunnon perusta
e Box No. Il - etuoikeus

e Box No. Il - uutuuteen, keksinnéllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen ei ole otettu
kantaa
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e Box No. IV - keksintd ei ole yhtendinen

e Box No. V - perusteltu kannanotto keksinndn uutuudesta, keksinnéllisyydesta ja teolli-
sesta kayttokelpoisuudesta

o Box No. VI - erityisia viitejulkaisuja
o Box No. VII - erityisia puutteita kansainvalisessa hakemuksessa
¢ Box No. VIII - erityisia huomautuksia kansainvalisen hakemuksen osalta

Kirjalliseen lausuntoon otetaan kansilehden ja lausunnon perustan ilmoittavan lehden (Box
No. I) liséksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

K.6.2.1 Kirjallisen lausunnon kansilehti

Cover sheet - Kansilehti

GL17.11

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti kirjallisen lausunnon kansilehden yldosaan tulevat
tiedot: vastaanottajan tiedot (asiamies tai hakija), hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite,
kansainvalisen hakemuksen numero, kansainvalisen hakemuksen tekemispdaiva, aikaisin
etuoikeus, hakemuksen luokitustiedot ja hakijan tiedot. PCT-yksikké merkitsee kohdan
"lahettdmispaiva” (Date of mailing), kun lomake lahetetaan.

Kohdassa 1. osoitetaan merkitsemalla rastit asianomaisiin ruutuihin (Box No. | — Box No.
VIII), misté asioista lausunto sisaltaa tietoa.

Kansilehden alareunaan tulevat tiedot tuotetaan myés automaattisesti lomakesovelluksella:
kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero, kirjallisen
lausunnon valmistumispéiva ja lausunnon laatineen tutkijainsindorin nimi ja puhelinnumero.

K.6.2.2 Kirjallisen lausunnon laatikkolehdet I-VIII

Box No. | - Lausunnon perusta

Laatikkolehdella | (Box No. 1) ilmoitetaan, mink& asiakirjojen perusteella kirjallinen lausunto
on laadittu.

GL 17.15

Kohdassa 1. on kysymys kielestd, jolla lausunnon perustana olevat hakemusasiakirjat ovat.
Jos kansainvalinen hakemus on jatetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ISA/Fl:n hyvak-
symat kielet), merkitd&n rasti ylempaan ruutuun. Alempaan ruutuun tulee rasti, jos uutuus-
tutkimus on tehty sdannén 23.1(b) mukaan annettuun k&&nndkseen perustuen. Hakemus-
kansiossa mahdollisesti olevaa julkaisemista varten toimitettua kaanndstd ei huomioida
tédssa kohdassa.

Kohtaan 2. merkitaan rasti, jos Kirjallista lausuntoa laadittaessa on otettu huomioon ilmeisen
virheen korjaus, jonka ISA/FI on hyvaksynyt tai joka on talle viranomaiselle ilmoitettu.

GL17.21

Kohta 3. taytetaan, mikali hakemus sisaltdd nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin.
Kohdassa 3.a. osoitetaan rastilla tutkimuksen perustana olevan aineiston muoto ja kohdissa
3.b. ja 3.c. aineiston toimitusajankohta. Laatikkolehden kohtaan 4. merkitdan rasti, jos hakija
on esittdnyt vaadittavan vakuutuksen siitd, etté sekvenssiluettelosta annetut lisdkappaleet tai
my6hemmat kappaleet ovat identtisia alkuperdisten kanssa eivatka sisalla sellaista, mika ei
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iimene alkuperaisesta hakemuksesta. Laatikkolehden kohdassa 5. voidaan esittdd aiempia
kohtia koskevia lisaselvityksia.

Box No. Il - Etuoikeus

GL 17.25-17.28

Laatikkolehti 1l (Box No. Il), on varattu hakemuksen etuoikeutta koskeville huomautuksille.
Tata lehteé ei tarvitse tayttaa ollenkaan, ellei hakemuksessa ole pyydetty etuoikeutta.

GL 6

Vaikka etuoikeutta olisikin pyydetty, ei laatikkolehte& Il tayteta eikd pyynnon patevyytta ole
tarpeen tutkia, jos kaikki kansainvélisessa uutuustutkimusraportissa mainitut viitejulkaisut
ovat tulleet julkiseksi ennen hakemuksen aikaisinta etuoikeuspaivaa.

Jos kansainvalisessé uutuustutkimusraportissa on viitattu yhteenkin julkaisuun, joka on tullut
julkiseksi aikaisimman etuoikeuspaivén jalkeen (P- tai E-kategorian julkaisu), etuoikeuden
patevyys tulee tarkastaa.

Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen kddnnodsta ei ole kaytettavissd, koska hakija ei ole niita
viela toimittanut eiké sita ole saatavilla viraston arkistosta tai hallinnollisten maaraysten
tarkoittamasta digitaalisesta kirjastosta, kirjallinen lausunto laaditaan olettaen etuoikeuden
olevan patevan. Tasta tehddan merkinta kohtaan 1.

Jos etuoikeuspyyntd ei ole patevd, tehddan merkintd kohtaan 2 ja asia perustellaan
kohdassa 3. Kirjallista lausuntoa laadittaessa otetaan P-kategorian julkaisut talléin huomioon
uutuutta ja keksinnollisyytta arvioitaessa.

Jos etuoikeuspyyntd on voitu tarkastaa ja se on todettu patevéksi, ei etuoikeuspaivan ja
kansainvalisen tekemispaivan valissa julkaistua aineistoa katsota tekniikan tasoon kuuluvak-
si kirjallista lausuntoa laadittaessa. Laatikkolehted Il ei tallgin tayteta.

Box No. lll - Uutuuteen, keksinndllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen ei
ole otettu kantaa

PCT, saanto 43bis.1; GL 17.29-17.35

Laatikkolehti Il (Box No. Ill) taytetddn, mikali keksinndn uutuutta, keksinndllisyytta ja teollista
kayttokelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten, vaatimuksen osan tai koko hakemuksen
osalta tutkittu.

Laatikkolehdella Il iimoitetaan ensiksi rastittamalla asianomainen ruutu, onko koko hakemus
vai ainoastaan tietyt patenttivaatimukset jatetty tutkimatta.

Sitten esitetdaan syyt tutkimuksen rajoittamiselle.

Jarjestyksessa kolmas ruutu varustetaan rastilla, mikali koko hakemus tai jotkin
patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joita kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen ei
saannon 43bis ja 67.1 mukaan tarvitse tutkia (tieteelliset ja matemaattiset teoriat jne., ks.
K.2.4). Asia perustellaan riittavalla tarkkuudella.

Neljds ruutu varustetaan rastilla, mikali selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset taikka
tietyt vaatimukset ovat niin epdselvat, ettd uutuutta, keksinndllisyyttd ja teollista
kayttokelpoisuutta ei ole voitu asiallisesti tutkia (ks. K.2.5). Tassakin esitetddn riittavat
perustelut.

Viides ruutu varustetaan rastilla, mikali kaikki tai jotkin patenttivaatimukset on perusteltu
selityksesséa niin  puutteellisesti, ettd uutuuteen, keksinndllisyyteen ja teolliseen
kayttokelpoisuuteen ei voitu asiallisesti ottaa kantaa.

PCT, artikla 17
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Kuudes ruutu varustetaan rastilla, jos tiettyjen patenttivaatimusten osalta ei ole tehty
kansainvalistd uutuustutkimusta tai patenttivaatimukset on tutkittu rajoitetusti. Tassa
luetellaan samat patenttivaatimukset kuin lomakkeen 1SA/210 Box No. ll:ssa ja lisdksi
epayhtenaisyyden vuoksi uutuustutkimuksen ulkopuolelle 1SA/210 Box No. lll:ssa rajatut
patenttivaatimukset.

GL 15

Seitsemads ruutu varustetaan rastilla, jos sekvenssiluetteloiden puuttumisen vuoksi uutuutta,
keksinndllisyytta ja teollista kayttokelpoisuutta ei ole voitu asiallisesti tutkia. Talldin ei
myodskaan tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ole voitu suorittaa. Lisaksi tehdaén
merkinté seuraaviin kohtiin:

¢ hallinnollisten maaraysten (Al) liitteessd C annetun standardin mukaista paperimuotoista
sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu, tai

¢ hallinnollisten maaraysten (Al) liitteessa C annetun standardin mukaista séhkodisessa
muodossa olevaa sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu.

¢ alimpaan kohtaan koskien maksua sekvenssiluetteloiden mydhemmastéa toimittamisesta
ei tehda merkintaa.

Viimeinen ruutu rastitetaan, mikali taman lehden tietoja joudutaan jatkamaan lisélehdelle.

Box No. IV - Keksintd ei ole yhtenainen

GL 17.36-17.39

Laatikkolehdella IV (Box No. IV) ilmoitetaan asioista, jotka koskevat keksinnén
epayhtenaisyytta.

Jos kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen on lahettanyt hakijalle pyynnon lisdimaksun
maksamiseksi, kohdassa 1 ilmoitetaan, mihin toimiin hakija on ryhtynyt pyynnén johdosta.
Hakija on voinut maksaa lisaémaksuja, maksaa lisimaksuja vastalausein tai olla maksamatta
lisdmaksuja. Vastalausemaksun puuttumista koskevaan kohtaan ("paid additional fees under
protest but the applicable protest fee was not paid”) ei tehda merkintdja, sillda Suomessa ei
perita vastalausemaksua.

Jos kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen on katsonut, ettd keksintd ei ole
yhtendinen, mutta ei ole katsonut aiheelliseksi l&hettdd hakijalle pyyntdéa lisamaksujen
maksamiseksi, kohtaan 2. merkitaan rasti.

Kohdassa 3 ilmoitetaan merkitsemalla rasti asianomaiseen ruutuun voidaanko katsoa, etta
keksintd noudattaa yhtenaisyyden suhteen saantéja 13.1, 13.2 ja 13.3. Perustelukohdassa
selostetaan syyt riittavalla tarkkuudella.

Kohtaan 4. merkitdan, miltd osin kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa uutuuteen,
keksinndllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen. Jos kannanotto koskee koko
hakemusta, rastitaan ensimmaéinen ruutu. Jos kannanotto koskee hakemusta vain tiettyjen
patenttivaatimusten osalta, rastitaan toinen ruutu ja luetellaan kyseiset patenttivaatimukset.

Epayhtenéisyyden vuoksi uutuustutkimuksen ulkopuolelle rajatut patenttivaatimukset
luetellaan myods Box No. lll:n kohdassa ”"no international search report has been
established...”.

Box No. V - Perusteltu kannanotto keksinndn uutuudesta, keksinnollisyydesta
ja teollisesta kayttokelpoisuudesta

GL 17.40-17.42; GL 12, 13, 14

Kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen Kirjallisessa lausunnossa on saannén
43.bisl(a)(i) mukaan tarkoitus huomauttaa hakijalle siitd, onko keksintd, jolle haetaan
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suojaa, uusi, keksinnéllinen ja voidaanko sita kayttaa teollisesti seka onko hakemus muutoin
PCT-sopimuksen ja sen sovellutussaantéjen mukainen.

Saannon 43bis.1(a)(i) perusteella tutkijainsindorin tulee kansainvalisen uutuustutkimusviran-
omaisen Kirjallisen lausunnon laatikkolehden V (Box No. V) kohdassa 1. ilmoittaa ne
patenttivaatimukset, jotka tayttavat uutuuden, keksinnéllisyyden tai teollisen kayttékelpoisuu-
den kriteerit (kohdassa YES) seka patenttivaatimukset, jotka eivat tayta naita kriteereja
(kohdassa NO).

Kohdassa 2. mainitaan tunnistetiedot julkaisuista, joihin kannanotto uutuudesta,
keksinndllisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta perustuu. Koska taydelliset tunniste-
tiedot loytyvat kansainvélisestd uutuustutkimusraportista, riittda lyhyt esitystapa (esim.
patenttijulkaisusta maakoodi, julkaisunumero ja julkaisutyyppi), jonka perusteella julkaisu on
tunnistettavissa. Tassa kohdassa selostetaan lisaksi julkaisuihin viitaten, mink& vuoksi
kannanotto uutuudesta, keksinndllisyydesta ja/tai teollisesta kayttokelpoisuudesta on joko
mydnteinen tai kielteinen. Perusteluissa voidaan esim. tarkastella lahinta tekniikan tasoa
edustavia julkaisuja ja selostaa, miltd osin keksintdé poikkeaa tekniikan tasosta.
Tutkijainsindori voi myods ilmoittaa, etta tiettyina paivamaarina tehdyt muistutukset (third party
observations) on otettu huomioon laadittaessa kannanottoa uutuudesta ja
keksinnollisyydesta. Muistutuksessa referoitua julkaisua ei tarvitse mainita eika kasitella, ellei
tutkijainsin6ori pida sita tarpeellisena. Viitejulkaisuista ilmoitetaan arvioinnin kannalta
merkitykselliset kohdat (sivu, palsta, rivit, kuviot). Hallinnollisten maaraysten, Al pykala 604,
mukaan perustelut tulee esittdd ytimekkaasti ja kayttden mieluiten lyhyita virkkeita.

Kannanoton tulee paasaantdisesti kattaa kaikki uutuustutkimuksen kohteena olleet
patenttivaatimukset. Yleensa on tarpeen tarkastella yksityiskohtaisesti vain yksi itsendinen
patenttivaatimus kussakin vaatimuskategoriassa. Muista itsendisista ja epaditsendisista
patenttivaatimuksista riittavat talléin lyhyemmat kommentit.

Box No. VI - Erityisia viitejulkaisuja

GL 17.43-17.46

Laatikkolehdella VI (Box No. VI) hakijan tietoon saatetaan erityisia viitejulkaisuja, jotka eivat
ole tulleet julkiseksi ennen kansainvalisen hakemuksen tekemispéaivaa tai aikaisinta
etuoikeuspéivdd ja joiden ei taman vuoksi katsota kuuluvan saanndn 64.1 mukaiseen
tekniikan tasoon. Tallaiset julkaisut on tutkimusraportissa merkitty "E”, "O” tai "P” -
kategoriaan.

Al 507b

Kohdan 1. alussa ilmoitetaan julkiset patenttihakemukset ja hyddyllisyysmallihakemukset
sekd myonnetyt patentit ja rekisterdidyt hyddyllisyysmallit, jotka ovat tulleet julkiseksi
kansainvalisen hakemuksen tekemispaivanad/aikaisimpana etuoikeuspaivana tai sen jalkeen
mutta joiden tekemispéaiva/etuoikeuspéiva on aikaisempi kuin kansainvalisen hakemuksen
tekemispaivé/aikaisin etuoikeuspéaiva. Liséksi téllaisista julkaisuista ilmoitetaan julkaisupaiva,
asianomaisen hakemuksen tekemispaiva ja etuoikeuspaiva. Kansainvalinen uutuustutkimus-
viranomainen voi myos ilmoittaa tdssa kohdassa, mikali tallaisen julkaisun etuoikeuspaiva ei
sen mielesta ole pateva. Tassa kohdassa luetellaan vain patenttijulkaisut. Mikali luettelo on
pitk&, voi julkaisuluettelon tdssd kohdassa korvata vaihtoehtoisesti viittaamalla tutkimus-
raporttiin ("see form PCT/ISA/210”).

Al 507a

Kohdassa 2. ilmoitetaan, mikali keksinndn kannalta olennaista tietoa on julkistettu muun kuin
kirjoituksen valityksella (esim. esitelmd, julkinen kayttd, nayttely) ennen kansainvélisen
hakemuksen tekemispaivaa/aikaisinta etuoikeuspdaivaa ja tasta julkistamisesta on saatavilla
julkistamisajankohdan osoittava kirjallinen asiakirja, joka on julkaistu vasta kansainvélisen
hakemuksen tekemispaivané/aikaisimpana etuoikeuspaivana tai sen jalkeen (kategoria "O”).
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Tahan kohtaan merkitéaan ei-kirjallisen julkistamisen tapa (mainiten myds kirjallisen asiakirjan
tunnistetiedot), ei-kirjallisen julkistamisen ajankohta ja kirjallisen julkistamisen ajankohta.

Box No. VIl - Erityisia puutteita kansainvalisessd hakemuksessa

Laatikkolehdella VII (Box No. VII) huomautetaan sellaisista hakemuksen siséltdd ja muotoa
koskevista puutteista, joita ei kasitella muilla lehdill&.

GL A4.05[2]

PCT-sopimus ja sen sovellutussd&nnét méaarittelevat hakemukselle erinéisia sisalléllisia ja
muodollisia vaatimuksia, ks. esim. sdanntt 5-7, 9-11. Jos hakemuksessa on Kkirjallista
lausuntoa laadittaessa naihin liittyvid puutteita, niisté ilmoitetaan viitaten samalla asianomai-
siin sdannoksiin. Esim. jos hakemuksen selityksessa ei ole kuvattu tekniikan tasoa riittavan
hyvin, voidaan tastd huomauttaa saannon 5.1(a)(ii) perusteella.

Box No. VIl - Erityisid huomautuksia kansainvdlisen hakemuksen osalta

Laatikkolehdella VIII  huomautetaan patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten
epaselvyyksista ja siitd, ettd patenttivaatimuksia ei ole riittavasti perusteltu selityksessa.
Tutkijainsindorin tulee myos perustella tallaiset huomautukset.

K.6.2.3 Kirjallisen lausunnon lisalehti

Supplemental Box - Lisalehti

Lisdlehted (Supplemental Box) kaytetddn, kun tila muilla lehdilla ei riitd. Lisélehdella
iimoitetaan ensimmaiseksi, mille lehdelle se on jatkoa.

K.7 llmoitus: uutuustutkimusraporttia ei laadita

K.7.1 Uutuustutkimusta ei voida suorittaa
PCT, saantd 39, GL 9

Jos uutuustutkimusta ei suoriteta, tutkijainsintéri tayttda lomakkeen PCT/ISA/203
"DECLARATION ON NON-ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL SEARCH REPORT".
Tassa patevat samat aikarajat kuin tutkimusraportin valmistumisessa. Lomaketta
PCT/ISA/203 kaytetaan, jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat keksintéon,
jolle  kansainvélinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen suorittamaan
uutuustutkimusta (ks. K.2.4), tai keksinnon selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset on
laadittu siten, etta tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa (ks. K.2.5).

Jos vain jotkut patenttivaatimuksista on jatetty tutkimuksen ulkopuolelle, se ilmaistaan
kansainvalisessa uutuustutkimusraportissa PCT/ISA/210.

Yleisena periaatteena kuitenkin on, ettd uutuustutkimus tulee suorittaa aina milloin
mahdollista. Jos  esimerkiksi  patenttivaatimuksissa on  epéaselvasti  ilmaistuja
toteuttamismuotoja, joita kuitenkin voitaisiin ajatella tasmennettdvan selityksen ja
piirustusten sek& kyseiselld tekniikan alalla yleisen tietamyksen perusteella, tulee
uutuustutkimus suorittaa nain maaritellylle keksinnén kohteelle.
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K.7.2 Lomakkeen PCT/ISA/203 tayttdminen
PCT, artikla 17(2)(a), sdanto 13ter.1(c), sdantd 39

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti ilmoituslomakkeen yldosaan hakijan tai asiamiehen
kirjeenvaihtoviitteen, kansainvalisen hakemuksen numeron, kansainvalisen hakemuksen
tekemispaivéan, aikaisimman etuoikeuspaivan, ja hakijan nimen. Tutkijainsind6ri merkitsee
lomakkeeseen kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen maarittamat hakemuksen
luokitustiedot mahdollisimman taydellisina. PCT-yksikko tayttaa ilmoituksen lahettamispéivan
(Date of mailing), kun ilmoitus l&hetetaan.

Jos hakemus esim. koskee tieteellistd tai matemaattista teoriaa ym. saannossa 39.1
mainittua asiaa, valitaan lomakkeessa kohdassa (1) syy (a-m) miksi uutuustutkimusta ei ole
Voitu suorittaa.

Jos hakemuksen selityksessa, vaatimuksissa tai piirustuksissa on sellaisia puutteita, etta
tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa, merkitdan se kohtaan (2).

Kohtaan (3) tehdddn merkintd, jos sekvenssiluetteloiden puuttumisen vuoksi
tarkoituksen-mukaista uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa. Lisaksi tehdadn merkinta
seuraaviin kohtiin:

e Liitteen C/ST.25 muotoista tekstitiedostona olevaa sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu tai
se ei noudata hallinnollisten maaraysten (Al) liitteen C mukaista standardia.

« Hallinnollisten méaaraysten (Al) liitteessd C annetun standardin mukaista paperimuotoista
tai kuvamuodossa olevaa sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu tai se ei noudata tata
standardia.

+ Alimpaan kohtaan koskien maksua sekvenssiluetteloiden mydhemmastéa toimittamisesta
ei tehda merkintaa.

Kohdassa (4) voidaan antaa lisdkommentteja.

K.7.3 Lomakkeen PCT/ISA/203 lahettaminen

Lomake PCT/ISA/203 lahetetdan hakijalle yhdessa kirjallisen lausunnon PCT/ISA/237 ja
lomakkeen PCT/ISA/220 kanssa (ks. K.4.5. "limoitus kansainvalisen uutuustutkimusraportin
lahettamisestd”). Kopiot lomakkeista PCT/ISA/203 ja PCT/ISA/237 l|ahetetdan myos
kansainvaliselle toimistolle (WIPO) lomakkeen PCT/ISA/219 kanssa (ks. kappale K.4.5.2.
"[lmoitus kansainvaliselle toimistolle”).

Tutkijainsinori tayttdd lomakkeet muilta osin, mutta PCT-yksikko tayttaa kansilehtien kohdat
"lahettamispaiva” (Date of mailing), kun lomakkeet lahetetaan.

K.8 Taydentava kansainvalinen uutuustutkimus

K.8.1 Yleista

Taydentava kansainvalinen uutuustutkimus (Supplementary International Search, SIS)
perustuu PCT-sopimuksen sovellutussdantdoon 45bis, joka astui voimaan 1.1.2009. Hakija
Vvoi pyytda taydentdvaa kansainvalistda uutuustutkimusta miltd tahansa naita tutkimuksia
tekevalta PCT-viranomaiselta paitsi siltd, joka on tehnyt hakemukselle ISA-tutkimuksen.

Taydentdva kansainvalinen uutuustutkimus tulee aloittaa heti tarvittavien asiakirjojen
saavuttua WIPOsta (anomuslomake, kansainvalinen hakemus, mahdollisesti tarvittavat
sekvenssiluettelot ja asiakirjojen kaannokset sekéd kansainvalinen uutuustutkimusraportti
(ISR) ja kirjallinen lausunto (WO)) tai viimeistddn 22 kuukauden kuluttua aikaisimmasta
etuoikeuspaivasta. Maardaika taydentavan kansainvalisen uutuustutkimusraportin (SISR)
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valmistumiselle on 28 kk varhaisimmasta etuoikeuspaivasta. SISR-raportti ei sisalla kirjallista
lausuntoa (Written Opinion), mutta se voi sisaltdd selvennyksia (explanations) koskien
relevanteiksi  katsottuja  viitejulkaisuja ja tehdyn taydentavan kansainvélisen
uutuustutkimuksen laajuutta.

K.8.2 Yhtenaisyys
PCT, saanto 45bis.6

SISR-raportti laaditaan koskemaan vain sitd osaa kansainvalista hakemusta, joka koskee
yhtd yhtenaista keksintdd. Tamé& on yleensa keksintd, joka on ensiksi mainittu
patenttivaatimuksissa ("main invention”). Poiketen ISA-vaiheesta tassa ei ole mahdollisuutta
saada muille keksinndille uutuustutkimusta lisdmaksusta. Hakija voi kuitenkin
anomuslomakkeessa (PCT/IB/375, Box No. V) pyytdad taydentdvaa kansainvalista
uutuustukimusta rajoitettavaksi sellaiseen keksintdon, jolle ISA-vaiheessa ei ole tehty
uutuustutkimusta epayhtenaisyyden vuoksi. SIS-viranomainen (SISA) ei kuitenkaan ole
velvollinen tekemaan uutuustutkimusta sille osalle kansainvalistd hakemusta, joka on jaanyt
aiemman ISA-tutkimuksen ulkopuolelle.

Hakija voi saatuaan SISR-raportin, jossa uutuustutkimusta on rajoitettu epayhtendisyyden
vuoksi, pyytaa kuukauden kuluessa SISA:a arvioimaan asiaa uudelleen. Tutkijainsindori vie
talldin asian ratkaistavaksi lautakunnalle, joka tekee vastaavat paatokset myds ISA-
vaiheessa. Jos lautakunta  katsoo epayhtendisyyttd  koskevan  nékemyksen
perusteettomaksi, laaditaan uusi SISR, joka kattaa kansainvdlisen hakemuksen
kokonaisuudessaan.

K.8.3 Taydentavan kansainvalisen uutuustutkimusraportin sisalto

Lomakekokonaisuus (PCT/SISA/501), jolle taydentava kansainvalinen uutuustutkimusraportti
laaditaan, kasittaa kaksi peruslehtea (’First sheet” ja "Second sheet”) ja joukon tarvittaessa
kaytettavia valinnaisia lehtia ja lisalehtia.

K.8.3.1 Peruslehdet

First sheet — Ensimmainen lehti

Ensimmaisen lehden yldosaan tulevat hakijaa ja hakemusta koskevat tiedot lomakesovellus
tuottaa lomakkeeseen automaattisesti. Kohtaan “"This report is a corrected version...”
merkitaan rasti, jos uusi SISR korvaa aikaisemmin l&hetetyn version. Kohta "It is also
accompanied by a copy...” on lomakkeessa valmiiksi rastitettu.

Kohdassa 1a ilmoitetaan, perustuuko raportti samalla kielella laadittuihin asiakirjoihin, jolla
kansainvalinen hakemus on tehty, vai sen k&dannodkseen.

Kohtaan 1b merkitdan rasti, jos raporttia laadittaessa on otettu huomioon ilmeisen virheen
korjaus, joka on talle viranomaiselle ilmoitettu.

Kohtaan 1c merkitdan rasti, jos hakemus siséltéa nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin.
Tatéa koskevaa aineistoa selvitetaédn tarkemmin lisadlehdelld ”continuation of first sheet(1)”.

Kohtaan 1d merkitddn rasti, jos ISA:n laatimat kansainvalinen uutuustutkimusraportti ja
kirjallinen lausunto ovat olleet kaytettavissa uutuustutkimusta tehtéessa.

Kohtaan 2 merkitdén rasti, mikali jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joille ei ole
Voitu suorittaa uutuustutkimusta.

Kohtaan 3 merkitdan rasti, jos keksinto ei ole yhtenainen.
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Mikali kohtiin 2 ja/tai 3 merkitdan rasti, selvitetddn naitd kohtia tarkemmin lisdlehdella
"continuation of first sheet (2)”.

Nimitysta ja tiivistelmaa koskevia kohtia ei sisally SISR-raporttiin.

Second sheet — Toinen lehti

Toinen lehti taytetddn muutoin samalla tavoin kuin lomakkeen PCT/ISA/210 vastaava lehti
(ks. kappale K.4.3.1), mutta siihen ei merkitd kansainvalisen hakemuksen luokitustietoja.

SISR:ssa ei ole tarpeen esittdd niita viitejulkaisuja, jotka on mainittu jo ISR:ssé, ellei niita
esiteta yhdessa jonkin tassa raportissa esitettavan julkaisun kanssa.

K.8.3.2 Lisdlehdet

Ensimmaisen lehden lisdlehdet

Continuation of first sheet (1) — Sekvenssiluetteloita koskeva lehti

Tama lisdlehti taytetdan samalla tavoin kuin lomakkeen PCT/ISA/210 vastaava lehti (ks,.
kappale K.4.3.2).

Continuation of first sheet (2) — Patenttivaatimuksille ei ole suoritettu uutuustutkimusta,
keksintd ei ole yhtenainen

PCT, saanto 45bis.5

Laatikon 1l (Box No. IlI) kohdat 1 — 3 taytetddn samalla tavoin kuin vastaavat kohdat
lomakkeessa PCT/ISA/210 (ks. kappale K.4.3.2).

Laatikon Il kohta 4 taytetaan, jos joillekin patenttivaatimuksille ei tehda uutuustutkimusta siita
syysta, etta ne on rajattu uutuustutkimuksen ulkopuolle myds ISA-vaiheessa.

Laatikon Il kohta 5 taytetdédn, jos uutuustutkimuksen rajoitus on johtunut WIPOnN ja PRH:n
valisessa sopimuksessa mainituista syista (kapasiteettirajoitus).

PCT, saanto 45bis.6

Laatikon Il kohta 1 merkitdan rasti, jos ISA-vaiheessa on huomautettu epayhtenaisyydesta
ja tutkijainsindori yhtyy ISA:n nakemykseen asiassa. Kohtaan 1 merkitddn myos
lomakkeiden PCT/ISA/210 ja PCT/ISA/237 valmistumispaivAmaara.

Laatikon Il kohtaan 2 merkitdén rasti, jos hakija on anomuslomakkeessa (PCT/IB/375, Box
No. IV) pyytényt uutuustutkimusta joillekin patenttivaatimuksille, joille ISA-vaiheessa ei ole
tehty uutuustutkimusta epayhtenaisyyden vuoksi, ja SISR on laadittu koskemaan naita
patenttivaatimuksia.

Laatikon 11l kohta 3 taytetdan, jos kansainvalinen hakemus katsotaan epdayhtenéiseksi.
Tahan kohtaan tehddaan merkintéja silloin, jos kansainvalistda uutuustutkimusraporttia ei ole
kaytettavissd tai tutkijainsin6érin  ndkemys asiassa poikkeaa joltakin osin ISA:n
nakemyksesta. Kohdassa 3(i) ilmoitetaan kuinka monta toisistaan riippumatonta keksintoa
kansainvalisessd hakemuksessa katsotaan olevan ja mitkd patenttivaatimukset kuuluvat
mihinkin keksintddn. Kohdassa 3(ii) esitetaan perustelut epayhtendisyydelle. Tarvittaessa
kaytetdan lisalehted (extra sheet for Box No. IIlI). Kohdan 3(iii) alapuolella olevaa kohtaa ei
rastiteta, silla Suomessa ei perita uudelleenarviointimaksua.

Laatikon Il kohta 4 rastitetaan, mikali uutuustutkimus on rajattu ja SISR laadittu koskemaan
vain patenttivaatimuksissa ensimmaiseksi esitettya keksintdd, ja luetellaan vastaavat
patenttivaatimukset.
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Laatikon Il kohta 5 rastitetaan, jos havaitusta epayhtendisyydestd huolimatta
uutuustutkimus kattaa kaikki tutkittavissa olevat patenttivaatimukset. Nain voi olla
esimerkiksi siind tapauksessa, ettd epayhtendisyys havaitaan vasta uutuustutkimuksen
loppuvaiheessa. Jos myotskaan ISA-vaiheessa ei ole pyydetty lisamaksua ja ISR on laadittu
kaikki patenttivaatimukset kattavaksi, voi olla johdonmukaista laatia myds SISR koskemaan
kaikkia patenttivaatimuksia.

PCT, saantd 45bis.7(e)

Scope Annex — viitejulkaisuja ja/tai uutuustutkimuksen laajuutta koskevia selvennyksia

Talla litelehdella voidaan esittdaa tarkempia yksityiskohtia viitejulkaisuista, jos niiden
katsotaan auttavan hakijaa paremmin ymmartamaéan tunnettua tekniikaa suhteessa esilla
olevaan keksintoon.

Liséksi uutuustutkimuksen laajuutta voi olla tarpeen selventdd varsinkin silloin, jos
kansainvalista uutuustutkimusraporttia ei ole ollut kaytettavissa SISA-tutkimusta tehtdessa ja
on tehty oletuksia aiemman ISA-tutkimuksen laajuudesta.

K.8.4 Illmoitus: taydentavaa kansainvalista
uutuustutkimusraporttia ei laadita
PCT, saanto 45bis.5(c)

K.8.4.1 Taydentavaa uutuustutkimusta ei voida suorittaa

Jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat keksintdéon (keksintdihin), jo(i)lle
kansainvalinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen suorittamaan
uutuustutkimusta, tai keksinndn selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset on laadittu siten,
ettd tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa, taytetddn SISR:n
(PCT/SISA/501) asemasta lomake PCT/SISA/502 ("Declaration”). Tassa noudatetaan
samoja periaatteita kuin vastaavissa tapauksissa ISA-vaiheessa (ks. K.2.4, K.2.5 ja K.2.7).

K.8.4.2 Lomakkeen PCT/SISA/502 tayttaminen

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti ilmoituslomakkeen yldosaan tulevat hakijaa ja
hakemusta koskevat tiedot.

Kohtaan 1 merkitédén rasti, jos ilmoituksen syyné on aiemmin ISA-vaiheessa annettu ilmoitus
(PCT/ISA/203) ja tama ISA:n ilmoitus on ollut kaytettdvissa SISA-tutkimusta aloitettaessa.
Tahan kohtaan merkitddan myos aiemman ilmoituksen antaneen ISA-viranomaisen nimi ja
paivamaara, jolloin ilmoitus on annettu.

Kohtien 2 — 5 tayttdmiseen sovelletaan lomakkeen PCT/ISA/203 vastaavien kohtien
tayttamisesta annettuja ohjeita (ks. K.7.2).

K.8.5 Taydentavan kansainvalisen uutuustutkimusraportin
lahettaminen

Taydentdva kansainvélinen uutuustutkimusraportti (PCT/SISA/501) tai ilmoitus siitd, etta
taydentavdd kansainvalista uutuustutkimusraporttia ei tulla laatimaan (PCT/SISA/502)
lAhetetd&n hakijalle ja kansainvéliselle toimistolle yhdessa ilmoituslomakkeen PC/SISA/505
kanssa.

Lomakkeen PCT/SISA/505 kohtaan 1 merkitaan rasti, mikali tdydentdva kansainvalinen
uutuustutkimusraportti on laadittu ja se lahetetaan tdman ilmoituksen mukana.

Kohtaan 2 merkitdan rasti, mikali tdydentavaa kansainvalista uutuustutkimusraporttia ei ole
laadittu ja sitéd koskeva ilmoitus ("Declaration”) lahetetdan taman ilmoituksen mukana.
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L. Kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimus

L.1 Yleista

PCT, artikla 33

Kansainvéalisen patentoitavuuden esitutkimuksen tarkoituksena on laatia alustava ja ei-sitova
kannanotto siitd, onko keksintd uusi, keksinndllinen ja teollisesti kayttokelpoinen. Tama
kannanotto esitetd&n kansainvalisessa patentoitavuuden esitutkimusraportissa.

Ennen kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen laatimaa patentoitavuuden
esitutkimusraporttia hakija saa yleensa sisalloltddn samantapaisen kirjallisen lausunnon
(WRITTEN OPINION). Ensimmaisen kirjallisen lausunnon antaa kansainvalinen uutuustutki-
musviranomainen. Kun kansainvalisté patentoitavuuden esitutkimusta on pyydetty, kansain-
vdlinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen saattaa myos antaa kirjallisen lausunnon.

PCT, saannét 66.1(e) ja 66.2(a)(vi)

Kansainvélisessa patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa otetaan uutuuden, keksinnéllisyy-
den ja teollisen kayttokelpoisuuden suhteen kantaa ainoastaan keksint6ihin, joiden osalta on
tehty kansainvalinen uutuustutkimus.

PCT, artikla 33(6), sdant6 70.7, GL 17.66

Vaikka kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimus nojautuukin yleensa siihen aineistoon,
joka on tullut esille kansainvalisessa uutuustutkimuksessa, tulee patentoitavuuden esitutki-
muksessa ottaa huomioon kaikki merkityksellinen aineisto siitd riippumatta, onko sita
mainittu uutuustutkimusraportissa vai ei.

PCT, saannot 66.1ter ja 70.2(f), GL 3.15.01, 19.12, 19.12.01-19.12.07

Kansainvélisille patenttihakemuksille, joiden osalta tehdaéan kansainvélinen patentoitavuuden
esitutkimuspyyntd 1.7.2014 tai sen jalkeen, tulee kansainvalisen patentoitavuuden
esitutkimusviranomaisen suorittaa lisGuutuustutkimus (top-up search) sellaisten julkaisujen
[oytamiseksi, jotka on julkaistu tai jotka se saa tietoonsa kansainvélisen
uutuustutkimusraportin -~ laatimispaivan  jalkeen, ellei ko. viranomainen  pida
lisGuutuustutkimusta tarpeettomana. Lisauutuustutkimus on tarpeeton esim. siind
tapauksessa, ettéd koko vaatimusasetelma koskee sellaista asiaa, jonka suhteen arviota
uutuudesta, keksinnéllisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta ei kansainvélisesséa
patentoitavuuden esitutkimuksessa saannén 67.1 perusteella esitetd, ks. L.6.1.
Lisduutuustutkimus on tarpeeton myds, mikali koko vaatimusasetelman osalta paatetaan olla
ottamatta kantaa uutuuteen, keksinnollisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen, koska
hakemus on epéselva tai patenttivaatimuksia ei ole perusteltu riittvasti selityksessa ja
asiallista tutkimusta ei sen vuoksi ole mahdollista tehd&. Lis&uutuustutkimusta ei myodskaan
tehdd, jos kansainvalistd uutuustutkimusta ei ole tehty yhdellekdan patenttivaatimukselle.
Jos kansainvdlinen patentoitavuuden esitutkimus tehdaan jostakin edella mainitusta syysta
(vaatimus koskee sellaista asiaa, jonka suhteen arviota uutuudesta, keksinndllisyydesta ja
teollisesta kayttokelpoisuudesta ei kansainvalisessa patentoitavuuden esitutkimuksessa
esitetd, hakemus on epdaselvd, patenttivaatimusta ei ole perusteltu riittavasti tai
kansainvalistd uutuustutkimusta ei ole tehty jollekin patenttivaatimukselle) tai
epayhtenadisyyden vuoksi vain osalle patenttivaatimuksia, lisGuutuustutkimus rajoitetaan
koskemaan naitd kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena olevia
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patenttivaatimuksia.  Lisduutuustutkimus  tehdddn kansainvédlisen patentoitavuuden
esitutkimuksen alkuvaiheessa.

Al 805, GL 17.66.1

Kansainvdlisessa patentoitavuuden esitutkimuksessa tulee ottaa myds huomioon sellainen
aineisto, johon viitataan kansainvélisen toimiston lahettdmassa muistutuksessa (third party
observation), jonka tutkijainsin6ori saa kayttboénsa ajoissa ennen kansainvélisen
patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimista edellyttden, ettd muistutuksessa referoidut
julkaisut on toimitettu muistutuksen mukana tai ne ovat muuten valittomasti tutkijainsintérin
saatavilla.

GL 3.15

Kun kansainvélisen uutuustutkimuksen ja kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimuksen
suorittaa sama viranomainen, tulisi saman tutkijainsindorin mieluiten tehdd molemmat
tutkimukset.

Patentti- ja rekisterihallituksessa kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittaa
toimistopaallikbn tehtdvaan maardadma tutkijainsinddri. Tutkimuksessa hantd avustaa ja
tehdyn tyon tarkastaa toimistop&allikon maaraama hyvaksyva tutkijainsindori.

L.2 Maaraajat tutkimuksen aloittamiselle ja valmiiksi
saattamiselle

PCT, artikla 35.1, saant6 69

Kansainvdlisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamiselle ja valmiiksi saattamiselle on
maaritelty PCT-sopimuksessa maaraajat, joita on noudatettava.

Hakemus toimitetaan tutkijainsintorille vasta, kun patentoitavuuden esitutkimuspyyntéén
littyvat muodolliset seikat ovat kunnossa. Tutkimuksen saa aloittaa vasta, kun
patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamista koskeva maaraaika on tayttynyt. Paivamaara,
jolloin tutkimuksen saa aloittaa, kay ilmi hakemuskansiosta ja tietojarjestelmasta.

Hakemuskansioon ja tietojarjestelmaédn on kirjattu myds paivamaara, johon mennessa
kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusraportin  tulee olla valmis (kansiossa IPER-
maarapaiva). Patentoitavuuden esitutkimusraportti tulee kuitenkin toimittaa
toimistopaallikolle  tarkastettavaksi ja sielta  edelleen  PCT-yksikkddn  IPEA-
maaraaikaseurannasta ilmeneviin maarapaiviin mennessa.

Tutkijainsinborin ei siis tarvitse ryhtya méaardaikoja laskemaan, mutta todettakoon, etta
maaraaika patentoitavuuden esitutkimusraportin valmistamiselle on se, joka seuraavista
viimeisena tayttyy:

28 kk aikaisimmasta etuoikeuspaivasta (kansainvalisesta tekemispaivasta, ellei etuoikeutta),

6 kk kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamisajankohdasta, joka on
maaritelty sddnndssa 69.1,

6 kk siitd paivasta, jona kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on
vastaanottanut saannon 55.2 mukaan toimitetun kdanndoksen.
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L.3 Asiakirjat, joiden perusteella tutkimus aloitetaan

PCT, saant6 66.1

Tutkijainsinborin tulee tarkastaa kansainvalisestd patentoitavuuden esitutkimuspyynnosta
(PCT Demand, PCT/IPEA/401), mink& asiakirjojen perusteella tutkimus on tarkoitus aloittaa.
Tahan vaikuttaa myds se, minka kielen hakija on merkinnyt esitutkimuspyynnén kohtaan Box
No. IV, Language for the purposes of international preliminary examination. Patentti- ja
rekisterihallitus on ilmoittanut hyvéksyvansa sekéa ISA- ettd IPEA-vaiheessa suomen, ruotsin
ja englannin. Jos PCT-hakemus on tehty suomen tai ruotsin kielella (alkuperainen kieli ISA-
vaiheessa) ja esitutkimuspyynnossa kasittelykieleksi on valittu englanti, IPEA-vaiheessa
kasitelladn hakemuksen englanninkielista kaannosta (WO-julkaisu) tai PCT-artiklan 19
mukaisesti toimitettuja patenttivaatimuksia tai artiklan 34 mukaisesti toimitettuja asiakirjoja
(selitys, patenttivaatimukset, piirustukset). IPEA-vaiheessa voidaan kasitella suomen- tai
ruotsinkielisi&d hakemusasiakirjoa ainoastaan, jos hakija on valinnut kasittelykieleksi suomen
tai ruotsin ja kyseiset asiakirjat ovat hakemuksen alkuperdiset asiakirjat, koska PCT-
sopimuksen sovellutussaantd 66.9 edellyttdd, ettd muutokset asiakirjoihin ja kirjelmat on
jatettava julkaisukielelld (englanti), jos hakemus on alun perin jatetty muulla kuin
julkaisukielella.

Esitutkimuspyynnén kohtaan IV.1. (Box No. IV BASIS FOR THE INTERNATIONAL
PRELIMINARY EXAMINATION) hakija on voinut merkitd, haluaako han tutkimuksen
aloitettavaksi alkuperéisten asiakirjojen, artiklan 19 mukaan muutettujen asiakirjojen vai
artiklan 34 mukaan muutettujen asiakirjojen perusteella.

Kohtaan 1V.2. hakija voi merkitd toivomuksen, ettéd artiklan 19 mukaan tehdyt muutokset
katsotaan peruutetuiksi.

Kohdassa 1V.3. hakija voi esittdd toivomuksen, ettd kansainvalisen patentoitavuuden
esitutkimuksen aloittamista lykataan, kunnes sdénntssa 69.1(d) maaritelty maaraaika on
kulunut umpeen.

Kohdassa IV.4. hakija voi ilmoittaa nimenomaisen toivomuksensa, ettd kansainvalinen
patentoitavuuden esitutkimus aloitetaan ennen kuin saannoéssa 54.bis.1(a) madaritelty
maéraaika on kulunut umpeen.

Ellei hakija ole tehnyt esitutkimuspyynnon kohtaan IV mitaan merkint6ja, tutkimus aloitetaan
kansainvélisen hakemuksen alkuperdisten asiakirjojen perusteella tai artiklan 19 taikka
artiklan 34 mukaan tehtyjen muutosten perusteella, mikali kansainvélinen patentoitavuuden
esitutkimusviranomainen saa kopiot muutoksista, ennen kuin se ehtii aloittaa kirjallisen
lausunnon tai kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimisen.

L.4 Yhtendisyyden tarkastaminen

PCT, artikla 34(3)(a), sdanntt 13 ja 68, GL 19.11

Valittémasti kun tutkimuksen aloittamista koskeva mdaaraaika on tayttynyt, tutkijainsindori
tarkastaa keksinnon yhtenaisyyden (yhtenaisyyden arviointi, ks. GL 10).

Jos hakemus sisaltaa tutkijainsinbérin mielesta kaksi tai useampia toisistaan riippumattomia
keksintoja, tutkijainsinddrin tulee arvioida, aiheuttaako taméa merkittavasti lisatyotd kansain-
valisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimisessa.

Jos toisistaan rippumattomien keksintéjen arviointi uutuuden, keksinnéllisyyden ja teollisen
kayttokelpoisuuden suhteen aiheuttaa selvasti ylimaaraista tyotd, tutkijainsinboéri voi pyytaa
hakijaa rajoittamaan hakemuksen koskemaan yhtd ainoaa keksintod tai maksamaan lisé-
maksun jokaisesta ylimaaraisestd keksinnostda. Pyyntd on nimeltdan “INVITATION TO
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RESTRICT OR PAY ADDITIONAL FEES, AND, WHERE APPLICABLE, PROTEST FEE” ja
siihen kaytetaan lomaketta PCT/IPEA/405. Jos tutkijainsindori ei pida aiheellisena lahettaa
hakijalle tallaista pyynt6d, hanen tulee tehda patentoitavuuden esitutkimus kaikkien kek-
sintdjen osalta edellyttéden, etta niiden osalta on myods tehty kansainvalinen uutuustutkimus.
Jokaisessa kirjallisessa lausunnossa ja patentoitavuuden esitutkimusraportissa tulee tallgin
myds ilmoittaa, etta keksintd ei tutkijainsinborin mielesta ole yhtenainen, ja esittaa perustelut
talle ndkemykselle.

L.4.1 Pyyntd patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisdmaksujen
maksamiseksi

Jos tutkijainsintori paattaé lahettaa hakijalle pyynnon patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai
lisamaksujen maksamiseksi, tutkijainsindori tayttaa lomakkeen PCT/IPEA405. Téllainen asia
esitellaan vanhemmalle tutkijainsinddrille.

Lomakkeessa ilmoitetaan, minka ajan kuluessa hakijan tulee vastata tai maksaa lisdmaksut.
Méaaraaika on 1 kk pyynnon l&hettamispaivasta.

Lomakkeen kohtaan 1. (i) merkitd&én, kuinka monta toisistaan rippumatonta keksintoa
patenttivaatimukset sisdltavat. Liitteessa selostetaan yksityiskohtaisesti, mitkd vaatimukset
koskevat toisistaan riippumattomia keksintdja ja minka vuoksi.

Kohtaan 2. merkitdan, paljonko kustakin ylimaaraisesté keksinndsta on maksettava ja kuinka
monta ylimaaraisia keksint6ja on (maaré on luonnollisesti yhtd pienempi kuin toisistaan
rippumattomien keksint6jen maard). Kohtaan 2. merkitédan myos lisimaksujen kokonais-
maara.

Kuten kohdassa 3. kerrotaan, hakijan on mahdollista maksaa lisémaksut ja esittdd lisaksi
vastalause (protesti) maksujen suhteen. Hakija selostaa vastalauseessa, minka vuoksi kek-
sintd ha&nen mielestddan on yhtendinen tai maksuja on pyydetty liikaa. Vastalause on
kasiteltdava kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen erityisessa kolmijase-
nisessa lautakunnassa, ks. sdanté 68.3. Patentti- ja rekisterihallitus ei peri vastalauseen
kasittelystd mitddn maksua, joten kohdassa 3. vastalausemaksun maarélle varattu kohta
jatetéaan tyhjaksi.

Lomakkeen liitteesséd tulee selvasti ilmoittaa, minkalaiset vaatimusyhdistelmat olisivat
yhtendisia, jotta hakija osaa halutessaan rajoittaa vaatimuksia oikealla tavalla. Liitteesséa
tulee myds ilmoittaa, missa vaatimuksissa maaritellyn keksinndén osalta patentoitavuuden
esitutkimus tehdaéan (paakeksinto), ellei hakija vastaa pyyntéon eika maksa lisamaksuja.

GL 19.09

Jos sddnndssa 69.2 ilmoitettua kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimuksen maaraaikaa
ei pystyta noudattamaan keksinnén epayhtendisyyden vuoksi, patentoitavuuden esitutkimus-
raportti laaditaan valittomasti, kun lisémaksut on maksettu tai maardaika niiden maksa-
miseksi on kulunut umpeen.

L.5 Kansainvalisen patentoitavuuden
esitutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto

PCT, artikla 34.2, sdanto 66.2, GL 19.12-19.24

Kansainvdalisessa uutuustutkimusvaiheessa on yleensa laadittu kansainvélisen uutuustutki-
musraportin ohella kirjallinen lausunto, lomake PCT/ISA/237. Siin& hakijalle iimoitetaan, etta
kyseista kirjallista lausuntoa pidetddn myos patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen
kirjallisena lausuntona, mikali hakemuksen osalta jatetdédn kansainvalinen patentoitavuuden
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esitutkimuspyyntd (ellei hakija valitse kansainvaliseksi patentoitavuuden esitutkimusviran-
omaiseksi eri viranomaista kuin uutuustutkimusviranomainen ja valittu patentoitavuuden
esitutkimusviranomainen ei hyvaksy uutuustutkimusviranomaisen kirjallista lausuntoa). Haki-
jaa pyydetaan taman vuoksi jattdmaan kansainvaliselle patentoitavuuden esitutkimusviran-
omaiselle vastaus ja mahdolliset muutokset kyseisen kirjallisen lausunnon johdosta samassa
ajassa kuin patentoitavuuden esitutkimuspyyntd tulee jattaa.

GL 19.14

Kun kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto hyvaksytaéan patentoita-
vuuden esitutkimusviranomaisen Kkirjallisesti lausunnoksi, patentoitavuuden esitutkimusvai-
heessa ei valttamatta tarvitse laatia kirjallista lausuntoa.

PCT, artikla 34(2)(c)

Kirjallista lausuntoa ei luonnollisestikaan tarvitse antaa, jos hakemuksen osalta on mah-
dollista antaa myonteinen patentoitavuuden esitutkimusraportti. Talldin keksinnén tulee olla
uusi, keksinndllinen ja teollisesti kayttokelpoinen ja hakemuksen tulee tayttdda ne PCT-
sopimuksen ja sovellutussaantdjen vaatimukset, jotka patentoitavuuden esitutkimusviran-
omainen tarkastaa.

GL 19.10 ja 19.13

Kirjallista lausuntoa ei myodskaan tarvitse antaa, jos sama viranomainen toimii kyseiselle
hakemukselle kansainvélisend uutuustutkimusviranomaisena ja patentoitavuuden esitutki-
musviranomaisena ja patentoitavuuden esitutkimuspyyntd on jatetty ennen kuin kansain-
valinen uutuustutkimusviranomainen on laatinut kirjallisen lausunnon ja keksinto ja hakemus
tayttavat tarvittavat ehdot.

GL 19.20

Tavoitteena on, ettd kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusraportti voidaan laatia
siten, ettd selvitaan mahdollisimman pienellda maaralla kirjallisia lausuntoja.

Ellei hakija ole ryhtynyt tosissaan toimiin niiden puutteiden korjaamiseksi, joista on
huomautettu kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa, tai ei ole
esittanyt vasta-argumentteja kirjallisen lausunnon huomautuksille, tutkijainsindéri voi edeta
suoraan patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimiseen antamatta enaa uutta kirjallista
lausuntoa.

Jos hakija on selvastikin pyrkinyt korjaamaan puutteita tai esittamaan perusteluja
kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen Kirjallisen lausunnon johdosta mutta hakemus ei
tutkijainsin6orin mielesta kuitenkaan tayta kaikkia vaatimuksia, tutkijainsindéri voi antaa
uuden kirjallisen lausunnon. Kirjallinen lausunto annetaan silla edellytykselld, etta
tutkijainsindorille j&& tarpeeksi aikaa laatia patentoitavuuden esitutkimusraportti.

GL 3.21, 19.15, 19.20

Jos kansainvdlisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen lisduutuustutkimuksessa on
lBytynyt uusia merkityksellisia julkaisuja, kansainvalisen patentoitavuuden
esitutkimusviranomaisen tulisi antaa kirjallinen lausunto.

Kansainvélisessa patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa voidaan harkinnan mukaan ja
maaraaikojen salliessa antaa useampikin kirjallinen lausunto.

Hakijalle voidaan pyynndsta antaa mahdollisuus lisamuutoksiin ja lisdperusteluihin.
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PCT, saanto 66.6

Tutkijainsin6ori voi milloin tahansa vaihtaa tietoja hakijan tai héanen edustajansa kanssa
epavirallisella yhteydenpidolla kirjallisesti, puhelimitse tai keskindisesséa tapaamisessa.
Ohjeet tallaisesta epéavirallisesta yhteydenpidosta ja siitd hakemusasiakirjoihin tehtavista
merkinnoista, ks. GL 19.31-19.36.

Kirjallisessa lausunnossa ilmoitetaan hakijalle tietty maardaika, jonka kuluessa hakijalta
odotetaan vastausta. Maaraaika on yleensa 2 kk kirjallisen lausunnon postituspéivasta.
Maéardaika ei saa olla lyhyempi kuin 1 kk eikd pitempi kuin 3 kk. Vastausaikaa voidaan
kuitenkin pident&, jos hakija pyytaa sitd ennen maaraajan umpeutumista.

Ellei hakija vastaa Kkirjalliseen lausuntoon méardajassa, tutkijainsindori laatii patentoita-
vuuden esitutkimusraportin kaytettavissa olevien asiakirjojen perusteella. Jos hakijan vas-
taus kirjalliseen lausuntoon tulee maaréajan jalkeen, tutkijainsindoéri voi ottaa siiné esitetyt
tiedot huomioon, ellei patentoitavuuden esitutkimusraporttia ole jo laadittu. SGanndn 66.4bis
mukaan kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen ei kyllakaan tarvitse ottaa
huomioon sellaisia muutoksia tai perusteluja, jotka ovat tulleet sen jalkeen, kun viran-
omainen on ryhtynyt laatimaan kirjallista lausuntoa tai patentoitavuuden esitutkimusraporttia,
ks. tarkemmin GL 19.24 ja 20.05.

L.5.1 Kirjallisen lausunnon laatiminen

GL 17

Kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen Kkirjallinen lausunto laaditaan
lomakkeelle PCT/IPEA/408 englannin kielella. Lausunto kantaa nimed "WRITTEN OPINION
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY”.

Kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen Kkirjallisessa lausunnossa tulee
yleensa kasitella kaikki asiat, jotka on mainittu sdanndssa 66.2. Sen mukaan kirjallisessa
lausunnossa huomautetaan:

1) artiklassa 34(4) maaritellyista puutteista (hakemus koskee keksintdd, josta
kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen ei sdanndén 67 mukaan
tarvitse tehda kansainvalistd patentoitavuuden esitutkimusta, tai asiallista tutkimusta
uutuuden, keksinnollisyyden ja teollisen kayttokelpoisuuden suhteen ei ole mahdollista
tehdd, koska hakemus on niin epaselva tai patenttivaatimuksia ei ole riittavasti perusteltu
selityksessd),

2) puuttuvasta uutuudesta, keksinndllisyydesta tai teollisesta kayttokelpoisuudesta,

3) hakemuksen muodollisista ja sisdltéon liittyvista puutteista, jotka kansainvalinen
patentoitavuuden esitutkimusviranomainen tarkastaa,

4) muutoksista, jotka tuovat hakemukseen sellaista, miké ei ilmene alkuperaisesta
kansainvalisestd hakemuksesta,

5) patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epaselvyyksista ja siitd, ettd patentti-
vaatimuksia ei ole riittavasti perusteltu selityksessa,

6) vaatimuksesta, jonka osalta kansainvalistd uutuustutkimusta ei ole tehty eikd
patentoitavuuden esitutkimusta tdman vuoksi mydskaan tehda, ja

7) jos nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssiluetteloita ei ole toimitettu sellaisessa
muodossa, ettd asiallinen kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimus voitaisiin
suorittaa.

Lomakekokonaisuus (PCT/IPEA/408), jolle kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusvi-
ranomaisen kirjallinen lausunto laaditaan, kasittdaa kansilehden, kahdeksan erilaista laatik-
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kolehtea (Box No. | — Box No. VIII), sekvenssiluetteloita koskevan lisdlehden ja lisdlehden,
jota voidaan kayttaa tarvittava maara, jos tila muilla lehdilla ei riita.

Kirjalliseen lausuntoon otetaan kansilehden ja lausunnon perustan ilmoittavan lehden (Box
No. I) liséksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Kirjallisen lausunnon jokaiselle lehdelle lomakesovellus kirjaa automaattisesti kansainvélisen
hakemuksen numeron.

L.5.1.1 Kirjallisen lausunnon kansilehti

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti seuraavat Kkirjallisen lausunnon kansilehden
ylaosaan tulevat tiedot: vastaanottajan tiedot (asiamies tai hakija), hakijan tai asiamiehen
kirjeenvaihtoviite, kansainvalisen hakemuksen numero, kansainvélisen hakemuksen
tekemispaiva, aikaisin etuoikeus, hakemuksen luokitustiedot (viittaus lisdlehteen, jolle tiedot
kirjautuvat) ja hakijan tiedot. Tutkijainsin6ori merkitsee, mink& ajan kuluessa vastaus
kirjalliseen lausuntoon tulee antaa. PCT-yksikkd merkitsee kohdan "lahettamispaivad” (Date
of mailing), kun lomake lahetetaan.

Kohtaan 1. merkitdan, pidetdankod kansainvalisen uutuustutkimusviranomaisen (viranomai-
nen mainittava: ISA/FI, ISA/SE tai ISA/EP) kirjallista lausuntoa kansainvalisen patentoita-
vuuden esitutkimusviranomaisen lausuntona.

Kohdassa 2. ilmoitetaan ensin, monesko esilla oleva lausunto on (jos kansainvélinen uutuus-
tutkimusviranomainen on antanut Kkirjallisen lausunnon ja sita pidetddn myo6s patentoi-
tavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisena lausuntona, on esilld oleva lausunto jarjestys-
luvultaan toinen tai suurempi). Merkitsemalla rastit asianomaisiin ruutuihin (Box No. | — Box
No. VIII) osoitetaan, mista asioista lausunto sisaltaa tietoa.

Kohtaan 4. lomakesovellus merkitsee hakijalle tiedoksi sen paivamaaran, johon mennessa
kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusraportin tulee olla valmis.

Kansilehden alareunaan tulevat tiedot tuotetaan myés automaattisesti lomakesovelluksella:
kansainvédlisen  patentoitavuuden  esitutkimusviranomaisen  nimi,  postiosoite ja
telefaksinumero ja kirjallisen lausunnon laatineen tutkijainsindorin nimi ja puhelinnumero.

L.5.1.2 Lausunnon perusta (Box No. I)

Laatikkolehdella | (Box No. 1) ilmoitetaan, minka asiakirjojen perusteella kirjallinen lausunto
on laadittu.

Kohdassa 1. on kysymys kielestd, jolla lausunnon perustana olevat hakemusasiakirjat ovat.
Jos kaikki lausunnon perustana olevat asiakirjat (alkuperaisine ja muutettuine osineen) ovat
samalla kielelld, jolla hakemus on jatetty, ensimmaiseen ruutuun merkitaan rasti. Jos
lausunto perustuu muulla kuin alkuperaisten asiakirjojen kielella oleviin asiakirjoihin, toiseen
ruutuun merkitdan rasti ja kyseinen kieli ilmoitetaan samalla rivilla. Edelleen osoitetaan
rastittamalla asianomainen ruutu, mita tarkoitusta varten lausunnon perustana oleva
asiakirjojen k&annds on annettu. Tassa tulee yleensd kysymykseen toinen vaihtoehto:
publication of the international application (under Rule 12.4(a)).

Kohtaan 2. merkitd&n, perustuuko lausunto alkuperaisiin hakemusasiakirjoihin (alkuperaisind
pidetddn myo6s asiakirjoja, jotka on toimitettu vastaanottavan viranomaisen esittdman
korjauspyynnoén, artikla 14, perusteella tai sdéanndén 91 perusteella ilmeisten virheiden
korjaamiseksi) vai joltakin osin muutettuihin asiakirjoihin. Jos lausunto perustuu muutettuihin
asiakirjoihin, tulee tutkimuksen perustana olevat sivut yksildida ja ilmoittaa sivujen
saapumispaivamaara. Kohdassa 2. varustetaan rastilla asianomainen ruutu, jos lausunto on
laadittu  sekvenssiluettelon ja/tai siihen liittyvan taulukon/taulukoiden perusteella.
Sekvenssiluetteloita koskevalla lisalehdella esitetdadn tarkempia tietoja aineistosta, jonka
perusteella lausunto on laadittu, ks. L.5.1.10.
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Kohdassa 3 ilmoitetaan, mitka selityksen sivut, patenttivaatimukset, piirustukset, sekvenssi-
luettelot tai sekvenssiluetteloihin liittyvat taulukot katsotaan hakijan tekemien muutosten
perusteella peruutetuiksi.

Kohtaan 4 merkitdan rasti, mikéali lausunto on laadittu ottamatta huomioon joitakin
muutoksia, koska niiden katsotaan sisaltdvan sellaista, mika ei ilmene alkuperaisesta
hakemuksesta. Kohdassa 4 ilmoitetaan myos, mita selityksen sivuja, patenttivaatimuksia,
piirustuksia, sekvenssiluetteloita tai sekvenssiluetteloihin liittyvia taulukoita ei ole otettu
huomioon. Asianomaiset muutokset selostetaan tarkemmin lisdlehdella. Samalla esitetaan
lyhyt perustelu tutkijainsinddrin nakemykselle asiasta.

Kohdassa 5 ilmoitetaan rastittamalla asianomainen vaihtoehto, onko kirjallista lausuntoa
laadittaessa otettu huomioon vai jatetty ottamatta huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka
IPEA/FI on hyvaksynyt tai joka on télle viranomaiselle ilmoitettu.

Kohtaan 6 merkitdén rasti, jos yhdelta tai useammalta viranomaiselta on saatu taydentava
kansainvalinen uutuustutkimusraportti ja se tai ne on otettu huomioon tata Kirjallista
lausuntoa laadittaessa. Viranomainen tai viranomaiset ilmoitetaan myaos.

L.5.1.3 Etuoikeus (Box No. 1)
Laatikkolehti Il (Box No. 1), on varattu hakemuksen etuoikeutta koskeville huomautuksille.

Tata lehteé ei tarvitse tayttaa ollenkaan, ellei hakemuksessa ole pyydetty etuoikeutta.

Vaikka etuoikeutta olisikin pyydetty, pyynnon patevyytta ei ole tarpeen tutkia, jos kaikki
kansainvalisessa uutuustutkimusraportissa mainitut viitejulkaisut ovat tulleet julkiseksi ennen
hakemuksen aikaisinta etuoikeuspaivaa eikd kansainvélinen patentoitavuuden esitutkimus-
viranomainen aio esittdd kirjallisessa lausunnossa viittauksia muihin julkaisuihin, jotka
edellyttaisivat etuoikeuden patevyyden tarkastamista. Etuoikeutta kasittelee GL luku 6.

Jos kirjallisessa lausunnossa on tarkoitus viitata yhteenkin julkaisuun, joka on tullut julkiseksi
aikaisimman etuoikeuspdivan jalkeen, etuoikeuden patevyys tulee tarkastaa. Ellei hakemus-
kansiossa ole viela etuoikeustodistusta, suomalainen etuoikeusasiakirja voidaan hankkia
viraston arkistosta. Puuttuva ulkomainen etuoikeusasiakirja voidaan pyytdd kansainvélisesta
toimistosta ja sen kaannds tarvittaessa hakijalta. Jos etuoikeusasiakirjaa tai sen kdannosta
ei ole aikaa jaada odottamaan, kirjallinen lausunto voidaan antaa ennen sen saapumista.
Tasta tehdéén asianmukainen merkinta kohtaan 3.

Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen kdanndsta ei ole kaytettavissd, koska hakija ei ole
toimittanut niitd saannodn 17.1. mukaisesti sdadetyssa ajassa eika sita ole saatavilla viraston
arkistosta tai hallinnollisten maaraysten tarkoittamasta digitaalisesta kirjastosta, kirjallinen
lausunto voidaan laatia ikdan kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty. Tastd tehddan merkinta
kohtaan 1.

Jos etuoikeuspyyntd ei ole pateva, kirjallinen lausunto annetaan ikdan kuin etuoikeutta ei
olisi pyydetty ja tasta tehdaan merkinté kohtaan 2.

L.5.1.4 Uutuuteen, keksinndllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen ei ole
otettu kantaa (Box No. IlI)

Laatikkolehti 11l (Box No. Ill) taytetdan, mikali keksinndn uutuutta, keksinndllisyytta ja teollista

kayttokelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten tai koko hakemuksen osalta tutkittu. Jos

jotkin vaatimukset on jatetty tutkimatta keksinndn epayhtendisyyden vuoksi, tasta tehd&én

selkoa laatikkolehdellad IV (Box. No. IV).

Laatikkolehdella Il ilmoitetaan ensiksi rastittamalla asianomainen ruutu, onko koko hakemus
vai ainoastaan tietyt vaatimukset jatetty tutkimatta.

Sitten esitetdan syyt tutkimuksen rajoittamiselle.

Tammikuu 2015



191

Jarjestyksessa kolmas ruutu varustetaan rastilla, mikéali koko hakemus tai jotkin patent-
tivaatimukset kohdistuvat asioihin, joita kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusviran-
omaisen ei sdannon 67.1 mukaan tarvitse tutkia (tieteelliset ja matemaattiset teoriat jne.),
lueteltu kohdassa L.6.1. Asia selvitetdan riittavalla tarkkuudella.

Neljas ruutu varustetaan rastilla, mikali selitys, vaatimukset tai piirustukset taikka tietyt
vaatimukset ovat niin epaselvat, ettd uutuutta, keksinnollisyytta ja teollista kayttokelpoisuutta
ei voitu asiallisesti tutkia. Tassakin esitetaan riittavat perustelut.

Viides ruutu varustetaan rastilla, mikali kaikki tai jotkin vaatimukset on perusteltu seli-
tyksessa niin puutteellisesti, ettd uutuuteen, keksinndllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoi-
suuteen ei voitu asiallisesti ottaa kantaa.

Kuudes ruutu varustetaan rastilla, jos tiettyjen vaatimusten osalta ei ole tehty kansainvalista
uutuustutkimusta.

Seitsemds ruutu varustetaan rastilla, jos uutuutta, keksinnollisyytta ja teollista
kayttokelpoisuutta ei ole voitu tutkia asiallisesti ilman sekvenssiluetteloa. Taman jalkeen on
kolme sisennettya ruutua lisatietoja varten. Ensimmainen sisennetty ruutu varustetaan
rastilla, jos hakija ei ole maaraajassa toimittanut liitteen C/ST.25 mukaista tekstitiedostona
olevaa sekvenssiluetteloa eikd kansainvalisella patentoitavuuden esitutkimusviranomaisella
ollut tata luetteloa kaytettavissaan sellaisessa muodossa, jonka viranomainen voi hyvaksya,
tai tama luettelo ei noudata hallinnollisten maaraysten liitteen C mukaista standardia. Toinen
sisennetty ruutu varustetaan rastilla, jos hakija ei ole maardajassa toimittanut sahkdisessa
muodossa hallinnollisten maaraysten litteen C standardin mukaista paperimuotoista tai
kuvamuodossa olevaa sekvenssiluetteloa eika kansainvdlisella patentoitavuuden
esitutkimusviranomaisella ollut tata luetteloa kaytettavissdén sellaisessa muodossa, jonka
viranomainen voi hyvaksya, tai toimitettu luettelo ei noudata sanottua standardia. Kolmas
sisennetty ruutu on tarkoitettu varustettavaksi rastilla, jos hakija ei ole maaréajassa
maksanut vaadittua sekvenssiluettelon toimittamiseen liittyvaa myohéastysmaksua, kun
luetteloa on pyydetty sdannon 13ter.1(a) tai (b) ja saannon 13ter.2 perusteella. Koska
Patentti- ja rekisterihallitus ei ole maarannyt téllaista mydhastysmaksua, tata ruutua ei ole
tarvetta rastittaa.

Viimeinen ruutu rastitetaan, mikali taman lehden tietoja joudutaan jatkamaan lisélehdelle.

L.5.1.5 Keksinto ei ole yhtenainen (Box No. IV)

Jos keksintd ei ole yhtendinen, kun kirjallista lausuntoa laaditaan, asiasta ilmoitetaan
laatikkolehdella 1V (Box No. 1V).

Jos kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on l|ahettanyt hakijalle
pyynnon patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisamaksujen maksamiseksi, kohdassa 1
ilmoitetaan, mihin toimiin hakija on maaraajassa ryhtynyt pyynnon johdosta tai onko hakija
mahdollisesti jattanyt patenttivaatimukset rajoittamatta ja lisamaksut maksamatta. Hakija on
voinut rajoittaa vaatimuksia, maksaa lisdmaksuja, maksaa lisdmaksuja vastalausein tai olla
rajoittamatta ja maksamatta lisdmaksuja. Tassa on syyta huomata, etta Patentti- ja
rekisterihallitus ei peri vastalauseen kasittelysta mitdan maksua (protest fee), joten kohdan 1
toiseksi viimeista ruutua ei ole koskaan aihetta rastittaa.

Jos kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on katsonut, etté keksintt ei
ole yhtendinen, mutta ei ole katsonut aiheelliseksi lahettad hakijalle pyyntoa patentti-
vaatimusten rajoittamiseksi tai lisdimaksujen maksamiseksi, kohtaan 2. merkitdén rasti ja
perustelukohdassa selostetaan, mink& vuoksi keksinto ei ole yhtenéinen.

Kohtaan 3. merkitddn, miltd osin kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa uutuuteen, keksin-
nollisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen. Jos kannanotto koskee koko hakemusta,
rastitaan ensimmainen ruutu. Jos kannanotto koskee hakemusta vain tiettyjen vaatimusten
osalta, rastitaan toinen ruutu ja mainitaan kyseiset vaatimukset. Jos kansainvalinen
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patentoitavuuden esitutkimusviranomainen ei ole lahettanyt hakijalle pyyntéa patentti-
vaatimusten rajoittamiseksi tai lisamaksun maksamiseksi, vaikka pitdd keksintda epayh-
tendisend, viranomaisen tulee tutkia kaikki patenttivaatimukset edellyttdaen, etta kaikkien
vaatimusten osalta on tehty kansainvalinen uutuustutkimus.

L.5.1.6 Perusteltu kannanotto keksinndn uutuudesta, keksinnéllisyydesta ja
teollisesta kayttokelpoisuudesta (Box No. V)

Kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen Kkirjallisessa lausunnossa on
sadnnon 66.2 mukaan tarkoitus huomauttaa hakijalle mm. siita, ettd kansainvalinen
patentoitavuuden esitutkimusraportti tulisi olemaan kielteinen jonkin patenttivaatimuksen
maarittelemén keksinnén uutuuden, keksinndllisyyden tai teollisen kayttokelpoisuuden
osalta.

Mikali kaikissa patenttivaatimuksissa maaritellyt keksinnét ovat tutkijainsindorin mielesta
uusia, keksinndllisia ja teollisesti kayttokelpoisia, tulee kansainvélinen patentoitavuuden
esitutkimusraportti olemaan em. kriteerien osalta myonteinen. Tassa tapauksessa laatikko-
lehted V (Box No. V) ei tarvitse siséllyttdd kansainvalisen patentoitavuuden esitutki-
musviranomaisen kirjalliseen lausuntoon, vaikka kirjallinen lausunto muiden huomautusten
takia annettaisiinkin.

Saannon 66.2 perusteella (ks. myds GL 17.40) tutkijainsin00ri voi kansainvalisen paten-
toitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa laatikkolehdella V (Box No.
V), kohta 1., rajoittua mainitsemaan ainoastaan ne patenttivaatimukset, jotka eivat tayta
uutuuden, keksinnollisyyden tai teollisen kayttokelpoisuuden kriteeria. Kunkin kriteerin koh-
dalle merkitdan "NO” osoittamaan kielteistd kannanottoa.

Kohdassa 2. mainitaan ensinndkin tunnistetiedot julkaisuista, joihin kannanotto uutuudesta,
keksinndllisyydesta ja teollisesta kayttdkelpoisuudesta perustuu. Vain sellaiset kansainva-
lisessa uutuustutkimusraportissa mainitut tai muutoin tutkijainsinéérin tietoon tulleet julkaisut
esitetaan, joilla on merkitystd tdmanhetkisten patenttivaatimusten kannalta ja tassa kirjal-
lisessa lausunnossa esille tuotavien uutuutta, keksinndllisyyttd ja teollista kayttékelpoisuutta
koskevien nakemysten toteen nayttamiseksi. Jos julkaisu on mainittu jo kansainvélisessa
uutuustutkimusraportissa, riittdd lyhyt esitystapa (patenttijulkaisusta maakoodi, julkaisu-
numero, julkaisutyyppi), kunhan julkaisu on tunnistettavissa. Jos julkaisua ei ole aiemmin
mainittu, siitd esitetaan taydelliset tunnistetiedot WIPOn standardin St. 14 mukaisesti.
Tutkijainsin6éri voi ilmoittaa tdssd kohdassa myds, etta tiettyina paivamaarina tehdyt
muistutukset (third party observation) on otettu huomioon. Muistutuksessa referoitua
julkaisua ei tarvitse mainita eika kasitella, ellei tutkijainsindoéri pida sita tarpeellisena. Tasséa
kohdassa selostetaan lisaksi julkaisuihin viitaten, mink& vuoksi kussakin vaatimuksessa
maaritellyn keksinndn osalta on esitetty kielteinen kannanotto uutuudesta, keksinndl-
lisyydesta tai teollisesta kayttokelpoisuudesta. Viitejulkaisuista ilmoitetaan arvioinnin
kannalta merkitykselliset kohdat (sivu, palsta, rivit, kuviot).

L.5.1.7 Erityisia viitejulkaisuja (Box No. VI)

Laatikkolehdelld VI (Box No. VI) hakijan tietoon saatetaan erityisia viitejulkaisuja, jotka eivat
ole tulleet julkiseksi ennen kansainvédlisen hakemuksen tekemispaivaa tai aikaisinta
etuoikeuspéivdd ja joiden ei taman vuoksi katsota kuuluvan saanndn 64.1 mukaiseen
tekniikan tasoon.

PCT, sdanto 64.3
Kohdassa 1. ilmoitetaan julkiset patenttihakemukset ja hyodyllisyysmallihakemukset sek&
mydnnetyt patentit ja rekisterdidyt hyodyllisyysmallit, jotka ovat tulleet julkiseksi kansain-
valisen hakemuksen tekemispaivané/aikaisimpana etuoikeuspaivéné tai sen jalkeen mutta
joiden tekemispaivd/etuoikeuspaivd on aikaisempi kuin kansainvédlisen hakemuksen
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tekemispaivéa/aikaisin etuoikeuspaiva. Lisdksi tallaisista julkaisuista ilmoitetaan julkaisupaiva,
asianomaisen hakemuksen tekemispdaiva ja etuoikeuspdivd. Kansainvalinen patentoita-
vuuden esitutkimusviranomainen voi myo6s ilmoittaa tdssd kohdassa, mikéli tallaisen
julkaisun etuoikeuspéaiva ei sen mielesta ole pateva.

PCT, saanto 64.2
Kohdassa 2. ilmoitetaan, mikali keksinnén kannalta olennaista tietoa on julkistettu muun kuin
kirjoituksen valityksella (esim. esitelmd, julkinen kayttd, nayttely) ennen kansainvélisen
hakemuksen tekemispaivaa/aikaisinta etuoikeuspaivaa ja tasta julkistamisesta on saatavilla
julkistamisajankohdan osoittava kirjallinen asiakirja, joka on julkaistu vasta kansainvélisen
hakemuksen tekemispaivana/aikaisimpana etuoikeuspaivana tai sen jalkeen. Tahan kohtaan
merkitaan ei-kirjallisen julkistamisen tapa (mainiten myos kirjallisen asiakirjan tunnistetiedot),
ei-kirjallisen julkistamisen ajankohta ja kirjallisen julkistamisen ajankohta.

L.5.1.8 Erityisia puutteita kansainvalisesséd hakemuksessa (Box No. VII)

Laatikkolehdella VII (Box No. VII) huomautetaan sellaisista hakemuksen siséltdéé ja muotoa
koskevista puutteista, joita ei kasitella muilla lehdill&.

PCT-sopimus ja sen sovellutussdannot maarittelevat hakemukselle erinéisia sisallollisia ja
muodollisia vaatimuksia, ks. esim. saannot 5-7, 9-11. Jos hakemuksessa on kirjallista
lausuntoa laadittaessa naihin liittyvid puutteita, niistd ilmoitetaan viitaten samalla asian-
omaisiin saannoksiin. Esim. jos hakemuksen selityksessé ei ole kuvattu tekniikan tasoa
riittdvan hyvin, voidaan tastd huomauttaa sdannon 5.1(a)(ii) perusteella, ks. kuitenkin GL
Appendix to Chapter 4.

L.5.1.9 Erityisia huomautuksia kansainvalisen hakemuksen osalta (Box No.
VI

Laatikkolehdella VIII huomautetaan patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epasel-
vyyksista ja siita, ettd patenttivaatimuksia ei ole riittdvasti perusteltu selityksessa.

Tutkijainsindorin tulee myos perustella tallaiset huomautukset.

L.5.1.10 Sekvenssiluetteloita koskeva lisalehti

Sekvenssiluetteloita koskeva lisélehti (Supplemental Box Relating to Sequence Listing) on
jatkoa lausunnon perustaa koskevan laatikkolehden | kohdassa 2 esitetyille tiedoille.

Taman lisdlehden kohdassa 1.a. osoitetaan rastilla tutkimuksen perustana olevan aineiston
muoto ja kohdissa 1.b. ja 1.c. aineiston toimitusajankohta. Jos on kyse PCT artiklan 34
mukaisista muutoksista, merkitddn kohtaan 1.d., milloin ja missé& muodossa aineisto on
toimitettu. Lisdlehden kohtaan 2. merkitdan rasti, jos hakija on esittanyt vaadittavan
vakuutuksen siitd, ettd sekvenssiluettelosta annetut lisdkappaleet tai myohemmat kappaleet
ovat identtisid alkuperéisten kanssa eivatka sisalla sellaista, mika ei ilmene alkuperéisesta
hakemuksesta. Lisdlenden kohdassa 3. voidaan esittdd muita  huomioita
sekvenssiluetteloista.

L.5.1.11 Lisalehti
Lisélehdella (Supplemental Box) ilmoitetaan ensimmaiseksi, mille lehdelle se on jatkoa.

L.5.2 Viitejulkaisujen kopiot

Jos kirjallisessa lausunnossa on tuotu esille julkaisuja, joita ei ole mainittu kansainvalisessa
uutuustutkimusraportissa eikd ole patentoitavuuden esitutkimusvaiheessakaan aiemmin
kasitelty, toimitetaan hakijalle kopiot kyseisista julkaisuista kirjallisen lausunnon mukana.
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L.6 Kansainvalinen patentoitavuuden
esitutkimusraportti

PCT, artikla 35, saanto 70

Tutkijainsinborin - on toimitettava kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusraportti
toimistopaallikdlle tarkastettavaksi IPEA-maardaikaseurantaan merkittyyn maarapaivaan
mennessa.

PCT, saanto 69.2

Jotta esitutkimusraportin antamista koskevasta maaraajasta pystytdan pitamaan kiinni, on
kunkin kansainvalisen hakemuksen osalta, joka on patentoitavuuden esitutkimuksen
aloittamista varten tutkijainsintorille siirretty, suunniteltava esitutkimusraportin laatimisajan-
kohta hyvissa ajoin.

Kun hakemuksen osalta mahdollisesti annetun kehotuksen patenttivaatimusten rajoitta-
miseksi tai lisamaksun maksamiseksi, ks. L.4.1, ja mahdollisesti annetun Kirjallisen lausun-
non maaraaika on kulunut umpeen, tutkijainsindori voi ryhtya laatimaan patentoitavuuden
esitutkimusraporttia.

PCT, sdannot 66.4bis ja 70.2, GL 19.24, 20.05

Patentoitavuuden esitutkimusraporttia ryhdytdén laatimaan kyseisella hetkella voimassa
olevien asiakirjojen ja kaytettavissa olevien tietojen perusteella. On mahdollista, ettd hakija
toimittaa hakemukseen muutoksia tai esittaa perusteluja kirjallisessa lausunnossa ilmoitetun
maaraajan jalkeenkin. Tama sindnsa ei ole kiellettyd. Jos patentoitavuuden esitutkimus-
raporttia ei ole vield laadittu, tutkijainsin6oéri voi ottaa téllaiset tiedot huomioon. Muutoksia ja
perusteluja, jotka tulevat sen jalkeen, kun tutkijainsinddri on ryhtynyt laatimaan esitutki-
musraporttia, ei kuitenkaan valttamatta tarvitse ottaa huomioon.

Ellei hakija ole ilmoittanut, mihin alkuperdisten asiakirjojen kohtiin selityksen, patentti-
vaatimusten tai piirustusten muutokset perustuvat, kansainvélinen patentoitavuuden
esitutkimusraportti voidaan laatia ottamatta huomioon n&itd muutoksia. Jos nain on tehty,
asiasta tulee ilmoittaa raportissa.

L.6.1 Kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusraportin
laatiminen

GL 17

Kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan lomakkeelle PCT/IPEA/409
englannin kielelld ja se kantaa nimea "INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON
PATENTABILITY (Chapter Il of the Patent Cooperation Treaty)”.

GL 19.38

Kansainvdlisessa patentoitavuuden esitutkimusraportissa ei tule esittda sen enempéa
myonteista kuin kielteista lausuntoa siitd, onko keksintd patentoitavissa mink&an kansallisen
lainsdadannon perusteella. Kansainvélisessa patentoitavuuden esitutkimusraportissa
esitetddn sen sijaan (tietyin edellytyksin) kunkin patenttivaatimuksen osalta arvio, tayttaako
patenttivaatimuksessa maaritelty keksintd uutuuden, keksinnollisyyden ja teollisen
kayttokelpoisuuden kriteerit.
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PCT, artiklat 35(3)(a) ja 34(4)(a), sdaant6 67.1, GL 9

Arviota uutuudesta, keksinndllisyydesté ja teollisesta kayttékelpoisuudesta ei esitetd, mikali
keksinndn kohteena on:

1) tieteellinen tai matemaattinen teoria,

2) kasvilajike tai elainrotu tai olennaisesti biologinen menetelma kasvien tai eldinten
jalostamiseksi lukuun ottamatta mikrobiologisia menetelmia ja niilla aikaan saatuja
tuotteita,

3) suunnitelma, saantd tai menetelmé liikketoimintaa, puhtaasti alyllista toimintaa tai pelia
varten,

4) kirurginen tai terapeuttinen kasittely tai diagnoosia tarkoittava menetelmé, joka
kohdistetaan ihmisiin tai elaimiin,

5) pelkka tiedon esittdminen,

6) tietokoneohjelma ellei kansainvéliselld patentoitavuuden esitutkimusviranomaisella ole
keinoja tutkia tietokoneohjelmia.

PCT, artiklat 35(3)(a) ja 34(4)(a), GL 9

Arviota uutuudesta, keksinndllisyydesta ja teollisesta kayttokelpoisuudesta ei mydskaan
esitetda, mikali asiallista tutkimusta naiden suhteen ei ole mahdollista tehdd, koska hakemus
on niin epaselva tai patenttivaatimuksia ei ole riittdvasti perusteltu selityksessa.

Lomakekokonaisuus (PCT/IPEA/409), jolle kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusra-
portti laaditaan, kasittdd kansilehden, kahdeksan erilaista laatikkolehtea (Box No. | — Box
No. VIII), sekvenssiluetteloita koskevan lisdlehden ja lisédlehden, jota voidaan kayttaa
tarvittava maara, jos tila muilla lehdilla ei riita.

Kansainvéliseen patentoitavuuden esitutkimusraporttiin otetaan kansilehden ja raportin
perustan ilmoittavan lehden (Box No. 1) lisdksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Kansainvdlisen patentoitavuuden esitutkimusraportin jokaiselle lehdelle lomakesovellus
kirjaa automaattisesti kansainvalisen hakemuksen numeron.

L.6.1.1 Kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusraportin kansilehti

Lomakesovellus tuottaa kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusraportin kansilehden
yldosaan automaattisesti seuraavat tiedot: hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite,
kansainvélisen hakemuksen numero, kansainvalisen hakemuksen tekemispaiva, aikaisin
etuoikeus, hakemuksen luokitustiedot (viittaus lisalehteen) ja hakijan tiedot.

GL 7.04, 17.12

Hakemuksen taydelliset luokitustiedot kirjautuvat lisdlehdelle. Luokitustiedot esitetddn siina
kansainvélisen  patenttiluokituksen  mukaisesti.  Luokitustiedot otetaan  yleensa
kansainvalisestd uutuustutkimusraportista. Kansainvélisen hakemuksen luokitus tehd&aéan
alkuperaisten hakemusasiakirjojen perusteella ottamatta huomioon myhemmin tehtavia
muutoksia. Luokitusta ei kansainvalisessa patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa muuteta
kuin siind tapauksessa, etta tutkijainsindéri on kansainvalista patentoitavuuden esitutkimusta
tehdessédédn eri mieltd luokituksesta kuin kansainvalisen uutuustutkimuksen tehnyt
tutkijainsindori tai ettd ISA-vaiheessa annetut luokitustiedot ovat luokitusjarjestelman
muutoksen takia vanhentuneet.

Kohtaan 2. merkitaan, kuinka monta lehtea raportti sisaltaa.

Kohdassa 3. ilmoitetaan, mité liitteita raporttiin mahdollisesti kuuluu. Kohtaan 3.a. merkitaan
rasti, mikali raportin liitteend on hakemussivuja ja hakijan kirjelmi&, ja ilmoitetaan sivumaara.
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Ensimmainen sisennetty ruutu rastitetaan, jos liitteena on muutettuja hakemussivuja ja/tai
taman viranomaisen hyvaksymia korjaussivuja (ei kuitenkaan korvattuja eikd peruutettuja
sivuja) ja niiden mukana tulleita kirjelmid. Toinen sisennetty ruutu rastitetaan, jos liitteend on
korjaussivuja, joita tama viranomainen ei ole ottanut huomioon, koska ne eivat olleet
kaytettavissd, kun viranomainen ryhtyi laatimaan tata raporttia, ja niiden mukana tulleita
kirjelmia. Kolmas sisennetty ruutu rastitetaan, jos liitteena on korvattuja sivuja ja niiden
mukana tulleita kirjelmia ja tdma viranomainen katsoo, ettd korvaavat sivut sisaltavat
sellaista, mika ei kay ilmi kansainvalisestéd hakemuksesta alkuperaisessa muodossaan, tai
korvaavien sivujen mukana ei ollut kirjelméaa, jossa kerrotaan, mihin alkuperdisen
hakemuksen kohtiin muutokset perustuvat. Kohtaan 3.b. merkitdan rasti, mikali raportin
litteend lahetetd&n kansainvaliselle toimistolle sekvenssiluettelo sé&hkoisessd muodossa.
Tallaisten liitteiden laji ja lukumaara ilmoitetaan myaos.

Kohdassa 4. osoitetaan merkitsemalla rastit asianomaisiin ruutuihin (Box No. | — Box No.
VIII), mista asioista raportti sisaltaa tietoa.

Kansilehden alareunaan lomakesovellus Kkirjaa automaattisesti seuraavat tiedot:
kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimuspyynnon tekemispéiva, kansainvélisen
patentoitavuuden esitutkimusraportin  valmistumispaiva, kansainvalisen patentoitavuuden
esitutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero ja kansainvalisen
patentoitavuuden esitutkimusraportin laatineen tutkijainsin66rin nimi ja puhelinnumero.

L.6.1.2 Raportin perusta (Box No. I)

Laatikkolehdella 1 (Box No. I) ilmoitetaan, minka asiakirjojen perusteella kansainvélinen
patentoitavuuden esitutkimusraportti on laadittu.

Kohdassa 1. on kysymys kielestd, jolla raportin perustana olevat hakemusasiakirjat ovat. Jos
kaikki raportin perustana olevat asiakirjat (alkuperdisine ja muutettuine osineen) ovat
samalla kielella, jolla hakemus on jatetty, ensimmaiseen ruutuun merkitaan rasti. Jos raportti
perustuu muulla kuin alkuperaisten asiakirjojen kielelld oleviin asiakirjoihin, toiseen ruutuun
merkitaan rasti ja kyseinen kieli ilmoitetaan samalla rivilla. Edelleen osoitetaan rastittamalla
asianomainen ruutu, mita tarkoitusta varten raportin perustana oleva asiakirjojen kddnnds on
annettu. Tassa tulee yleensa kysymykseen toinen vaihtoehto: publication of the international
application (under Rule 12.4(a)).

Kohtaan 2. merkitddn, perustuuko raportti alkuperaisiin hakemusasiakirjoihin (alkuperaisina
pidetddn myds asiakirjoja, jotka on toimitettu vastaanottavan viraston esittaméan korjaus-
pyynnon, artikla 14, perusteella tai saéannon 91 perusteella ilmeisten virheiden korjaamiseksi)
vai joltakin osin muutettuihin asiakirjoihin. Jos raportti perustuu muutettuihin asiakirjoihin,
tulee tutkimuksen perustana olevat sivut yksilida ja ilmoittaa sivujen saapumispaivamaara.
Kohdassa 2. varustetaan rastilla asianomainen ruutu, jos raportti on laadittu sekvenssi-
luettelon ja/tai siihen liittyvan taulukon/taulukoiden perusteella. Sekvenssiluetteloita koske-
valla lisadlehdella esitetdan tarkempia tietoja aineistosta, jonka perusteella raportti on laadittu,
ks.L.6.1.10.

Kohdassa 3 ilmoitetaan, mitka selityksen sivut, patenttivaatimukset, piirustukset, sekvenssi-
luettelot tai sekvenssiluetteloihin liittyvat taulukot katsotaan hakijan tekemien muutosten
perusteella peruutetuiksi.

Kohtaan 4 merkitdan rasti, mikali raportti on laadittu ottamatta huomioon joitakin muutoksia,
koska niiden katsotaan sisadltavan sellaista, mika ei ilmene alkuperaisestd hakemuksesta.
Kohdassa 4 ilmoitetaan myds, mita selityksen sivuja, patenttivaatimuksia, piirustuksia,
sekvenssiluetteloita tai sekvenssiluetteloihin liittyvia taulukoita ei ole otettu huomioon.
Asianomaiset muutokset selostetaan tarkemmin lisdlehdelld. Samalla esitetdédn Iyhyt
perustelu tutkijainsinddrin nakemykselle asiasta.
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Kohdassa 5 ilmoitetaan rastittamalla asianomainen vaihtoehto, onko kirjallista lausuntoa
laadittaessa otettu huomioon vai jatetty ottamatta huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka
IPEA/FI on hyvaksynyt tai joka on télle viranomaiselle ilmoitettu.

Kohdassa 6 merkitaan ensimmaiseen ruutuun rasti, jos kansainvalinen patentoitavuuden
esitutkimusviranomainen on tehnyt hakemukselle lisduutuustutkimuksen (top-up search).
Lisauutuustutkimuksen tekemispaiva kirjataan samalle riville. Toiseen ruutuun merkitadén
rasti, jos lisauutuustutkimuksessa on loydetty uusia merkityksellisia julkaisuja. Uudet
julkaisut yksildidaan laatikkolehdella Box No. V ja/tai Box No. VI. Kolmanteen ruutuun
merkitadn rasti, jos lisduutuustutkimusta ei ole suoritettu, koska ko. viranomainen on pitanyt
sita tarpeettomana.

Kohtaan 7 merkitdén rasti, jos yhdelta tai useammalta viranomaiselta on saatu taydentava
kansainvalinen uutuustutkimusraportti ja se tai ne on otettu huomioon tata raporttia
laadittaessa. Viranomainen tai viranomaiset ilmoitetaan myos.

L.6.1.3 Etuoikeus (Box No. II)
Laatikkolehti Il (Box No. 1), on varattu hakemuksen etuoikeutta koskeville huomautuksille.

Tata lehteé ei tarvitse tayttaa ollenkaan, ellei hakemuksessa ole pyydetty etuoikeutta.

Vaikka etuoikeutta olisikin pyydetty, pyynnén patevyytta ei ole tarpeen tutkia, jos kaikki kan-
sainvalisessd uutuustutkimusraportissa mainitut viitejulkaisut ovat tulleet julkiseksi ennen
hakemuksen aikaisinta etuoikeuspdivaa eikd& kansainvélinen patentoitavuuden esitutkimus-
viranomainen aio esittdd patentoitavuuden esitutkimusraportissa viittauksia muihin julka-
isuihin, jotka edellyttaisivat etuoikeuden patevyyden tarkastamista. Etuoikeutta kasittelee GL
6.

PCT, saanto 66.7, GL 18.16

Jos patentoitavuuden esitutkimusraportissa on tarkoitus viitata yhteenkin julkaisuun, joka on
tullut julkiseksi aikaisimman etuoikeuspaivan jalkeen, etuoikeuden patevyys tulee tarkastaa.
Ellei hakemuskansiossa ole viela etuoikeustodistusta, suomalainen etuoikeusasiakirja voi-
daan hankkia viraston arkistosta. Puuttuva ulkomainen etuoikeusasiakirja voidaan pyytaa
kansainvélisesta toimistosta ja sen kdannos tarvittaessa hakijalta.

PCT, sadant6 66.7(a), GL 18.16

Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen kaanndsta ei ole kaytettavissd, koska hakija ei ole
toimittanut niitd saannodn 17.1. mukaisesti sdadetyssa ajassa eika sita ole saatavilla viraston
arkistosta tai hallinnollisten maaraysten tarkoittamasta digitaalisesta kirjastosta, kansain-
vdlinen patentoitavuuden esitutkimusraportti voidaan laatia ikaan kuin etuoikeutta ei olisi
pyydetty. Tasta tehdddn merkinta kohtaan 1.

Jos etuoikeuspyyntd ei ole pateva, kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusraportti
laaditaan ikdan kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty ja tasta tehdaan merkinté kohtaan 2.

L.6.1.4 Uutuuteen, keksinnéllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen ei ole
otettu kantaa (Box No. IlI)

Laatikkolehti 11l (Box No. Ill) taytetdan, mikali keksinndn uutuutta, keksinndllisyytta ja teollista

kayttokelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten tai koko hakemuksen osalta tutkittu. Jos

jotkin vaatimukset on jatetty tutkimatta keksinnén epayhtenéisyyden vuoksi, tasta tehdaan

selkoa laatikkolehdellad IV (Box. No. IV).

Laatikkolehdella Il ilmoitetaan ensiksi rastittamalla asianomainen ruutu, onko koko hakemus
vai ainoastaan tietyt vaatimukset jatetty tutkimatta.
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Sitten esitetédan syyt tutkimuksen rajoittamiselle.

Jarjestyksessa kolmas ruutu varustetaan rastilla, mikali koko hakemus tai jotkin patentti-
vaatimukset kohdistuvat asioihin, joita kansainvélisen patentoitavuuden esitutkimusviran-
omaisen ei sdannon 67.1 mukaan tarvitse tutkia (tieteelliset ja matemaattiset teoriat jne.).
Asia selvitetaan riittavalla tarkkuudella.

Neljas ruutu varustetaan rastilla, mikali selitys, vaatimukset tai piirustukset taikka tietyt vaati-
mukset ovat niin epéaselvat, ettd uutuutta, keksinnoéllisyytta ja teollista kayttokelpoisuutta ei
voitu asiallisesti tutkia. Tassakin esitetaan riittavat perustelut.

Viides ruutu varustetaan rastilla, mikali kaikki tai jotkin vaatimukset on perusteltu selityk-
sessé niin puutteellisesti, ettd uutuuteen, keksinnéllisyyteen ja teolliseen kayttokelpoisuuteen
ei voitu asiallisesti ottaa kantaa.

Kuudes ruutu varustetaan rastilla, jos tiettyjen vaatimusten osalta ei ole tehty kansainvalista
uutuustutkimusta.

Seitsemds ruutu varustetaan rastilla, jos uutuutta, keksinnollisyytta ja teollista
kayttokelpoisuutta ei ole voitu tutkia asiallisesti ilman sekvenssiluetteloa. Taman jalkeen on
kolme sisennettya ruutua lisatietoja varten. Ensimmainen sisennetty ruutu varustetaan
rastilla, jos hakija ei ole maaraajassa toimittanut liitteen C/ST.25 mukaista tekstitiedostona
olevaa sekvenssiluetteloa eikd kansainvalisella patentoitavuuden esitutkimusviranomaisella
ollut tata luetteloa kaytettavissaan sellaisessa muodossa, jonka viranomainen voi hyvaksya,
tai tama luettelo ei noudata hallinnollisten maaraysten liitteen C mukaista standardia. Toinen
sisennetty ruutu varustetaan rastilla, jos hakija ei ole maardajassa toimittanut sahkdisessa
muodossa hallinnollisten maardysten litteen C standardin mukaista paperimuotoista tai
kuvamuodossa olevaa sekvenssiluetteloa eikd kansainvéliselld patentoitavuuden
esitutkimusviranomaisella ollut tata luetteloa kaytettavissdén sellaisessa muodossa, jonka
viranomainen voi hyvaksya, tai toimitettu luettelo ei noudata sanottua standardia.

Kolmas sisennetty ruutu on tarkoitettu varustettavaksi rastilla, jos hakija ei ole maéaraajassa
maksanut vaadittua sekvenssiluettelon toimittamiseen liittyvaa myohastysmaksua, kun luet-
teloa on pyydetty saannon 13ter.1(a) tai (b) ja saanndn 13ter.2 perusteella. Koska Patentti-
ja rekisterihallitus ei ole maarannyt tallaista myohastysmaksua, tatd ruutua ei ole tarvetta
rastittaa.

Viimeinen ruutu rastitetaan, mikali taman lehden tietoja joudutaan jatkamaan lisélehdelle.

L.6.1.5 Keksinto ei ole yhtenainen (Box No. IV)

Laatikkolehdellda 1V (Box No. IV) ilmoitetaan asioista, jotka koskevat keksinnon epayhte-
naisyyttd. Tama lehti taytetdan ainoastaan, mikali tutkijainsindori on kansainvalisesséa paten-
toitavuuden esitutkimusvaiheessa pitdnyt keksintda epayhtendisend tai pitda keksintoa
epayhtenéisena viel& patentoitavuuden esitutkimusraporttia laadittaessa.

Jos kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on l&hettanyt hakijalle pyyn-
non patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisdmaksujen maksamiseksi, kohdassa 1
ilmoitetaan, mihin toimiin hakija on maaraajassa ryhtynyt pyynnon johdosta tai onko hakija
mahdollisesti jattanyt patenttivaatimukset rajoittamatta ja lisamaksut maksamatta. Hakija on
voinut rajoittaa vaatimuksia, maksaa lisdmaksuja, maksaa lisdmaksuja vastalausein tai olla
rajoittamatta ja maksamatta lisdmaksuja. Tadssa on syytd huomata, ettd Patentti- ja
rekisterihallitus ei peri vastalauseen kasittelysta mitdan maksua (protest fee), joten kohdan 1
toiseksi viimeista ruutua ei ole koskaan aihetta rastittaa.

Jos kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on katsonut, etta keksintt ei
ole yhtenainen, mutta ei ole katsonut aiheelliseksi l&hettdd hakijalle pyyntd6a patenttivaati-
musten rajoittamiseksi tai lisamaksujen maksamiseksi, kohtaan 2. merkitaan rasti.
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Kohdassa 3. merkitdan rasti ensimmaiseen ruutuun, mikali keksinté on tutkijainsintérin
mielesta tdmanhetkisten patenttivaatimusten maaritteleméassd muodossa yhtendinen. Jos
keksintd ei tutkijainsinborin mielesta ole yhtendinen, merkitdan rasti toiseen ruutuun ja
esitetaan perustelut talle nakemykselle.

Kohtaan 4. merkitdan, miltd osin kansainvalisessa patentoitavuuden esitutkimusraportissa
otetaan kantaa uutuuteen, keksinnéllisyyteen ja teolliseen kayttdkelpoisuuteen. Jos kannan-
otto koskee koko hakemusta, rastitaan ensimmainen ruutu. Jos kannanotto koskee
hakemusta vain tiettyjen vaatimusten osalta, rastitaan toinen ruutu ja mainitaan kyseiset
vaatimukset. Jos kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen ei ole lahettanyt
hakijalle pyyntéa patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisamaksun maksamiseksi, vaikka
pitdd keksintda epayhtendisend, viranomaisen tulee tutkia kaikki patenttivaatimukset
edellyttden, etta kaikkien vaatimusten osalta on tehty kansainvalinen uutuustutkimus.

L.6.1.6 Perusteltu kannanotto keksinndn uutuudesta, keksinndllisyydesta ja
teollisesta kayttokelpoisuudesta (Box No. V)

GL 17.40

Laatikkolehdella V (Box No. V) ilmoitetaan kunkin tutkittavan patenttivaatimuksen osalta,
tayttaako siina maaritelty keksintd uutuuden, keksinnoéllisyyden ja teollisen kayttékelpoisuu-
den kriteerit. Kohtaan 1 merkitaan seka niiden patenttivaatimusten numerot, jotka tayttavat
mainitut kriteerit (riville YES), ettd niiden patenttivaatimusten numerot, jotka eivat tayta
kyseisia kriteereita (rivile NO). Kaikkien kriteerien suhteen tulee esittda kannanotto. Siinakin
tapauksessa, etta keksintéa ei pideta teollisesti kayttokelpoisena, tulisi uutuuteen ja
keksinndllisyyteen ottaa kantaa, jos suinkin mahdollista.

Kohdassa 2. esitetdan perustelut kohdassa 1. esitetyille kannanotoille. Aluksi mainitaan
tunnistetiedot julkaisuista, joihin kannanotot perustuvat. Jos julkaisu on mainittu jo kansain-
valisessa uutuustutkimusraportissa, riittdd lyhyt esitystapa (patenttijulkaisusta maakoodi,
julkaisunumero, julkaisutyyppi), kunhan julkaisu on tunnistettavissa. Jos julkaisua ei ole
mainittu kansainvalisessa uutuustutkimusraportissa, siitd esitetdén taydelliset tunnistetiedot
WIPOn standardin St. 14 mukaisesti. Tutkijainsinddri voi ilmoittaa tassa kohdassa myos, etta
tiettyina paivamaarina tehdyt muistutukset (third party observation) on otettu huomioon.
Muistutuksessa referoitua julkaisua ei tarvitse mainita eika kasitelld, ellei tutkijainsindoéri pida
sitd tarpeellisena. Kielteisen kannanoton perustaksi tulisi aina esittda jokin julkaisu.
Julkaisuun tai julkaisuihin viitaten selostetaan, minkd vuoksi kussakin vaatimuksessa
maaritellyn  keksinnbn osalta on esitetty kielteinen kannanotto  uutuudesta,
keksinnollisyydesta tai teollisesta kayttokelpoisuudesta. Viitejulkaisuista ilmoitetaan arvioin-
nin kannalta merkitykselliset kohdat (sivu, palsta, rivit, kuviot). Myds myonteisten kannan-
ottojen perustaksi voidaan esittaa viitejulkaisuja. Perusteluissa voidaan esim. tarkastella
lahinta tekniikan tasoa edustavia julkaisuja ja selostaa, milta osin keksintd poikkeaa
tekniikan tasosta. Hallinnollisten maaraysten, Al Section 604, mukaan perustelut tulee
esittaa ytimekkaasti ja kayttaen mieluiten lyhyita virkkeita.

L.6.1.7 Erityisia viitejulkaisuja (Box No. VI)

Laatikkolehdella VI (Box No. VI) hakijan tietoon saatetaan erityisia viitejulkaisuja, jotka eivat
ole tulleet julkiseksi ennen kansainvdlisen hakemuksen tekemispéivaa tai aikaisinta
etuoikeuspaivdd ja joiden ei taman vuoksi katsota kuuluvan saannon 64.1 mukaiseen
tekniikan tasoon.

PCT, saant6 64.3

Kohdassa 1. ilmoitetaan julkiset patenttihakemukset ja hyodyllisyysmallihakemukset sek&
mydnnetyt patentit ja rekisterdidyt hyodyllisyysmallit, jotka ovat tulleet julkiseksi kansain-
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valisen hakemuksen tekemispaivanéd/aikaisimpana etuoikeuspaivana tai sen jalkeen mutta
joiden tekemispaiva/etuoikeuspaiva on aikaisempi kuin kansainvalisen hakemuksen tekemis-
paivd/aikaisin etuoikeuspaiva. Lisaksi tallaisista julkaisuista ilmoitetaan julkaisupaiva,
asianomaisen hakemuksen tekemispdaiva ja etuoikeuspdaiva. Kansainvéalinen patentoitavuu-
den esitutkimusviranomainen voi myos ilmoittaa tadssa kohdassa, mikali téllaisen julkaisun
etuoikeuspaiva ei sen mielesta ole pateva.

PCT, saanto 64.2.

Kohdassa 2. ilmoitetaan, mikali keksinndn kannalta olennaista tietoa on julkistettu muun kuin
kirjoituksen valityksella (esim. esitelma, julkinen kayttd, nayttely) ennen kansainvalisen
hakemuksen tekemispaivaa/aikaisinta etuoikeuspéaivaé ja tasta julkistamisesta on saatavilla
julkistamisajankohdan osoittava kirjallinen asiakirja, joka on julkaistu vasta kansainvélisen
hakemuksen tekemispaivana/aikaisimpana etuoikeuspéaivana tai sen jalkeen. Tahan kohtaan
merkitaan ei-kirjallisen julkistamisen tapa (mainiten myds kirjallisen asiakirjan tunnistetiedot),
ei-kirjallisen julkistamisen ajankohta ja kirjallisen julkistamisen ajankohta.

L.6.1.8 Erityisia puutteita kansainvalisessé hakemuksessa (Box No. VII)

Laatikkolehdella VII (Box No. VII) huomautetaan sellaisista hakemuksen sisaltéa ja muotoa
koskevista puutteista, joita ei kasitella muilla lehdill&.

PCT-sopimus ja sen sovellutussddnnét maarittelevat hakemukselle erinéisia sisalldllisia ja
muodollisia vaatimuksia, ks. esim. saannét 5-7, 9-11. Jos hakemuksessa on patentoita-
vuuden esitutkimusraporttia laadittaessa naihin liittyvia puutteita, niista ilmoitetaan viitaten
samalla asianomaisiin saannoksiin. Esim. jos hakemuksen selityksessa ei ole kuvattu
tekniikan tasoa riittdvan hyvin, voidaan tasta huomauttaa sddnnén 5.1(a)(ii) perusteella, ks.
kuitenkin GL Appendix to Chapter 4.

L.6.1.9 Erityisia huomautuksia kansainvalisen hakemuksen osalta (Box No.
VIII)

Laatikkolehdellda VIII huomautetaan patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epasel-
vyyksista ja siita, ettd patenttivaatimuksia ei ole riittavasti perusteltu selityksessa.

Tutkijainsindoérin tulee myos perustella tallaiset huomautukset.

L.6.1.10 Sekvenssiluetteloita koskeva lisalehti

Sekvenssiluetteloita koskeva lisélehti (Supplemental Box Relating to Sequence Listing) on
jatkoa raportin perustaa koskevan laatikkolehden | kohdassa 2 esitetyille tiedoille.

Taman lisdlehden kohdassa 1.a. osoitetaan rastilla tutkimuksen perustana olevan aineiston
muoto ja kohdissa 1.b. ja 1.c. aineiston toimitusajankohta. Jos on kyse PCT artiklan 34
mukaisista muutoksista, merkitddn kohtaan 1.d., milloin ja missa muodossa aineisto on
toimitettu. Lisdlenden kohtaan 2. merkitdan rasti, jos hakija on esittanyt vaadittavan
vakuutuksen siitd, ettd sekvenssiluettelosta annetut lisdkappaleet tai myohemmat kappaleet
ovat identtisid alkuperéisten kanssa eivatka sisélla sellaista, mika ei ilmene alkuperéisesta
hakemuksesta. Lisdlenden kohdassa 3. voidaan esittdéd muita  huomioita
sekvenssiluetteloista.

L.6.1.11 Lisalehti
Lisalehdella (Supplemental Box) ilmoitetaan ensimmaiseksi, mille lehdelle se on jatkoa.
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L.6.2 Kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusraportin
liitteet

PCT, saant6 70.16, GL 17.20, 17.23, Al 602, 607

Jos kansainvélinen patentoitavuuden esitutkimus on suoritettu muiden kuin alkuperaisten
hakemusasiakirjojen perusteella, muutetuista asiakirjasivuista liitetdan kopiot kansainvali-
seen patentoitavuuden esitutkimusraporttiin. Myos sellaisista sivuista liitetdan kopiot raport-
tiin, jotka kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on hyvaksynyt ilmeisten
virheiden korjaamiseksi, ellei naita sivuja ole peruutettu tai korvattu myéhemmin toimitetuilla
sivuilla. Tallaiset ilmeisen virheen korjaussivut varustetaan merkinnalla "RECTIFIED SHEET
(RULE 91)”. Samoin raporttiin liitetdan kopiot ilmeisen virheen korjaussivuista, joita tama
viranomainen ei ole ottanut huomioon, koska ne eivét olleet kaytettavissa, kun viranomainen
ryhtyi laatimaan tatd raporttia. Tallaiset ilmeisen virheen Kkorjaussivut varustetaan
merkinnalla "RECTIFIED SHEET (RULE 91) — NOT CONSIDERED FOR REPORT (RULE
66.4bis)”. Korvattuja muutossivuja ei yleensa liiteta raporttiin. Jos viimeisimpia sivuja ei voida
hyvéksya raportin perustaksi, koska niiden katsotaan sisaltavan sellaista, mika ei ilmene
alkuperaisesta hakemuksesta, tai niiden mukana ei ollut kirjelmaa, jossa kerrotaan, mihin
alkuperaisen hakemuksen kohtiin muutokset perustuvat, raporttiin liitetdan kopiot seka
naista viimeisimmista sivuista etta niilld korvatuista muutossivuista (ei kansainvalisen
uutuustutkimusvaiheen alkuperdisista), joiden perusteella kansainvalinen patentoitavuuden
esitutkimusraportti on laadittu). Viimeksi kuvatussa tilanteessa korvatut sivut varustetaan
merkinnallda "SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b)”. Raporttiin litetaan
my0Os kopiot kaikista kirjelmista, jotka hakija on lahettdnyt raportin litteend olevien sivujen
mukana. Raporttiin ei kuitenkaan liiteta hakijan lahettamia kirjelmia, ellei hakija ole tehnyt
muutoksia hakemukseen (esim. uudet patenttivaatimukset).

Kansainvdliselle toimistolle lahetetddn kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusraportin
litteena séhkdisessa muodossa toimitettu sekvenssiluettelo ja/tai siihen liittyvat taulukot.

Kuten luvussa L.6.1.1 on selostettu, kansainvalisen patentoitavuuden esitutkimusraportin
kansilehdelld osoitetaan, mita liitteita raporttiin kuuluu.

L.6.3 Viitejulkaisujen kopiot

Jos kansainvdlisessa patentoitavuuden esitutkimusraportissa on tuotu esille julkaisuja, joita
ei ole mainittu kansainvalisessa uutuustutkimusraportissa eika ole patentoitavuuden esitutki-
musvaiheessakaan kirjallisessa lausunnossa kasitelty, toimitetaan hakijalle kopiot kyseisista
julkaisuista patentoitavuuden esitutkimusraportin mukana.

L.6.4 Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti

GL 19.25

Kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen voi patentoitavuuden esitutkimus-
raportin antamisen jalkeen poikkeustapauksessa laatia uuden, korjatun patentoitavuuden
esitutkimusraportin. Uutta patentoitavuuden esitutkimusraporttia ei laadita pelkastaan silla
perusteella, ettd hakija on tyytymaton raportin sisaltoon. Uusi patentoitavuuden esitutkimus-
raportti laaditaan, mikali kansainvalinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on tehnyt
hakemuksen kasittelyssa jonkin virheen, esim. laatinut raportin ottamatta huomioon hakijan
maaraajassa toimittamia patenttivaatimusten muutoksia.

Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti varustetaan selkealla merkinnalla, joka
osoittaa, etta kysymyksessa on korjattu versio. Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti
toimitetaan seka hakijalle ettéa kansainvaliselle toimistolle.
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LITTEET

Liite 1 PCT International Search and Preliminary
Examination Guidelines — Divergent

Practices

Patentti- ja rekisterihallitus noudattaa kansainvalisessa uutuustutkimuksessa ja kansain-
valisessa patentoitavuuden esitutkimuksessa seuraavia PCT International Search and

Preliminary Examination Guidelines —julkaisun vaihtoehtoja:

Appendix to Chapter 4
o Background Art

Appendix to Chapter 5
o Multiple Dependent Claims
o Interpretation of Claims
o Product by Process Claims

o Conciseness

Appendix to Chapter 9

o Excluded Subject Matter Regarding Schemes,
Rules or Methods of Doing Business,
Performing Purely Mental Acts or Playing Games

o Excluded Subject Matter Pertaining to Programs
for Computers

Appendix to Chapter 12

o Novelty

Appendix to Chapter 14
o Industrial Applicability

Appendix to Chapter 20

o New Matter

A4.05[2]

A5.16[2]
A5.20[2]
A5.26[1]
A5.42[2]

A9.07[2]

A9.15[2]

A12.02[1]

A14.01[2]1 to A14.01[2]8

A20.21[2]*

* An anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the
person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention, see
decisions G 1/03 and G 2/03 of the Enlarged Board of Appeal of the EPO.
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Liite 2.2 Kansallinen patenttihakemus
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Liite 2.3 Patent Prosecution Highway

Patent Prosecution Highway

Asiakas

Laheta
hakemus

Vilipaatss
Tutkimusraportti

Késittely
Jatkuu

O

Onko patentoitavia .
vaatimuksia? Kylla — — — |

PRH

Kansallinen hakemus

Tekninen
tutkimus

Késittely
Jatkuu

O

PPH -virasto

PPH-pyyntd

Nopeutettu
hakemuskasittely

O

Tammikuu 2015




VI
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