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Tiivistelma

Taman erikoistyon tavoitteena oli selvittdd, minkalaisilla perusteilla hyodyl-
lisyysmalleja yritetddn mitatoida seka minkélaisiin lopputuloksiin eri perus-
teiden kayttd on johtanut. Tarkastelun kohteena olivat vuosina 2010-2014
tehdyt ja/tai kasitellyt hyodyllisyysmallien mitatdintivaatimukset.

Tyon alussa kuvataan lyhyesti, mikd on hyédyllisyysmalli ja mitatdintivaati-
musten tarkoitus. Sen jalkeen esitelld&dn mitatdinti&4 koskeva lainsdadanto.
Seuraavaksi kuvataan hyodyllisyysmallien mitétointiprosessi kolmesta eri
nakokulmasta: mitatdintivaatimuksen tekija, hyddyllisyysmallin haltija ja mi-
tatointivaatimuksia kasittelevé virasto (Patentti- ja rekisterihallitus).

Toinen osa tyostéd keskittyy vuosina 2010-2014 tehtyihin ja/tai ké&siteltyihin
hyodyllisyysmallien mitatdintivaatimuksiin. Vaatimuksia tehtiin tana ajan-
jaksona 52 ja kasiteltiin 51 kappaletta. Yhteensa tarkastelun kohteena oli 59
tapausta. Osiossa kaydaan ensin lapi mitatdintivaatimuksiin liittyvaa tilastoa,
minké jalkeen késitelld&n tarkemmin esitettyja mitatointiperusteita ja niiden
lopputuloksia. Lopuksi kdydaan vield lapi mitatdintivaatimusten ratkaisuista
PRH:n valituslautakuntaan/markkinaoikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen tehtyja valituksia ja niiden lopputuloksia.
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1 Johdanto

1.1 Erikoistydon kohde

Tassa erikoistyossa tarkastellaan vuosina 2010-2014 Patentti- ja rekisterihal-
litukseen jatettyja ja sielld ratkaistuja hyodyllisyysmallien mitatOintivaati-
muksia. Kyseisena ajanjaksona mitéatdintivaatimuksia on tehty yhteensa 52
kappaletta ja 51 tapausta on ratkaistu. Naista yli puolet on johtanut hyodylli-
syysmallin rekisterdinnin mitatdimiseen kokonaisuudessaan.

Erikoistytssé késitelladn ensin hyodyllisyysmallien mitatdinnin lakisaateisia
perusteita seka mitatdintiprosessia kolmesta eri ndkdkulmasta: mitatdintivaa-
timuksen tekij&, hyodyllisyysmallin haltija ja k&sitteleva virasto. Sen jalkeen
keskitytaan tarkemmin perusteisiin, joiden nojalla hyddyllisyysmallien mita-
tointi& on haettu, perusteisiin jotka ovat johtaneet rekisterdinnin mitatoimi-
seen seké syihin, joiden vuoksi mitatdintivaatimus on hylatty. Rekisteriviran-
omaisella ja virastolla tarkoitetaan téssa tyossa Patentti- ja rekisterihallitusta.

Erikoisty6 perustuu hyddyllisyysmallien mitatointivaatimusten kirjeenvaih-
don analysointiin seka hyodyllisyysmallien toimistonhoitajana toimivan apu-
laistarkastaja Paula Ahosen haastatteluihin. Alun perin oli tarkoitus haasta-
tella myos paria tutkijaa, mutta tutkijoiden paatdkset osoittautuivat niin yksi-
tyiskohtaisesti kirjoitetuiksi, ettei haastatteluille ndhty tarvetta.

Tavoitteena on selvittad, minkalaisilla perusteilla hyédyllisyysmalleja yrite-
tadn mitatoida sek& minkalaisiin lopputuloksiin eri perusteiden kdytt6 on joh-
tanut.

1.2 Hyo6dyllisyysmalli

Hyddyllisyysmalli on teollisoikeudellinen suojamuoto, jonka voi saada kek-
sinnblle. Se antaa oikeuden keksinndn ammattimaiseen hyvaksikayttoon.



Suojan laajuus maaraytyy rekisteroitavien suojavaatimusten mukaisesti. Re-
Kisterdinti on voimassa enintddn kymmenen vuotta. (Patenttiké&sikirja 2015,
s. 151). Hyodyllisyysmallisuoja on ikaan kuin kevyempi versio patenttisuo-
jasta, minka vuoksi sitd kutsutaan toisinaan myos pikkupatentiksi (Haarman.
2014, s. 255.)

Alun perin idea hyddyllisyysmallista on perdisin 1800-luvun Saksasta. Suo-
messa suojamuoto on otettu mukaan lakiin vuonna 1991 ja sen kasitetta on
laajennettu vuonna 1995. Laki maarittelee hyddyllisyysmallilla suojattavaksi
keksinnoksi teknisen ratkaisun, jota voidaan kayttaa teollisesti. Keksinnolla
ei kuitenkaan tarvitse olla esineen muotoa, vaan se voi olla esimerkiksi kemi-
allinen yhdiste tai mikrobiologinen keksintd. (Haarman 2014, s. 255-257).

”Jotta keksinndlle voitaisiin myontad hyddyllisyysmallioikeus, sen tulee olla
uusi ja liséksi erota selvasti siitd, mika on tullut tunnetuksi ennen hyodylli-
syysmallioikeuden hakemispaivaa.” Uutuuden vaatimus on sama kuin patent-
tien kohdalla, mutta keksinnéllisyydessa riittad selva ero olennaisen eron si-
jaan. Myos hyodyllisyysmallihakemuksissa on kéytéssa vuoden etuoikeus-
aika. (Haarman 2014, s. 258-259).

Hyodyllisyysmallioikeuden tarkoituksena on antaa suojaa sellaisille teknisille
ideoille ja ratkaisuille, jotka eivat taytd patentin saamisen edellytyksid, mutta
ovat kuitenkin sen verran keksinnéllisig, etteivat ole itsestdan selvié alan am-
mattimiehelle (Patenttik&sikirja 2015, s. 151.) Suoja on tarkoitettu myos ly-
hytikaisille tai taloudellisesti vahaarvoisille keksinndille ja laiteparannuk-
sille, joille ei ole jarkevad hankkia patenttisuojaa (Haarman 2014, s. 255 &
257.) Hyodyllisyysmallilla ei kuitenkaan voi suojata menetelmaa, toisin kuin
patentilla. Myos kaytto rinnastetaan menetelmaan. (Patenttikésikirja 2015, s.
151).

1.3 Hyddyllisyysmallin mitatéintivaatimus

Hyddyllisyysmallioikeus saadaan rekister6imalld keksintd. Prosessi noudat-
taa ilmoitusmenettelyd, jossa viranomainen selvittaa ainoastaan, etta kyseessa
on hyddyllisyysmallilla suojattavissa oleva keksintd, ja hakemus téyttaa
laissa asetetut vaatimukset. (Haarman 2014, s. 260). Tutkijainsindori tarkas-
taa, ettd keksintd on esitetty suojavaatimuksissa hyvaksyttavasti ja riittdvan
tasméllisesti ja ettd hakemuksen osat on laadittu muodollisesti oikein. Liséksi



tarkastetaan mm. ettd kuvissa esitetyt viitenumerot ovat oikein ja etté suoja-
vaatimukset ovat suomen- ja ruotsinkielelld. Hyodyllisyysmallihakemuksia
ei tutkita uutuuden, keksinnollisyyden tai teollisen kayttokelpoisuuden osalta
ellei hakija sita erikseen pyyda. Suojan rekisterdinnin tai asiakirjojen jul-
kiseksi tulon jalkeen tutkimusta voivat pyytdd myods kolmannet osapuolet.
Tutkimus on maksullinen. (Patenttikasikirja 2015, s. 153-154).

Koska hakemuksille tehdaén ainoastaan rekisteroitavyystutkimus eika uu-
tuutta ja keksinnollisyyttd selvitetd, on mahdollista, ettd vastaavalle keksin-
nolle on jo rekisterdity hyodyllisyysmalli tai haettu/myénnetty patentti. Myos
oman hyodyllisyysmallin rekisteréinnin jalkeen on mahdollista, ettd joku toi-
nen hakee suojaa vastaavalle keksinndlle. (Ahonen 2015).

Teollisoikeuksien, hyddyllisyysmalli mukaan lukien, haltijoilla on velvolli-
suus valvoa itse, ettei heidédn oikeuksiaan loukata (Hyodyllisyysmalliopas
2012, s. 35.) Hyddyllisyysmallien kohdalla on kehitetty mitatdintiprosessi,
jonka avulla oikeuden haltija tai kolmas osapuoli voi puolustaa oikeuksiaan
toisen hyddyllisyysmallia vastaan. Kaytdnndssa uutuuden ja keksinnéllisyy-
den olemassaolon selvittdminen tapahtuu usein vasta mitattémaksi julistamis-
vaatimuksen myo6téa. (Haarman 2014, s. 260).

Mitatdinti tulee kyseeseen erityisesti silla perusteella, ettd keksinto ei ole ha-
kemuksen tekemispdivaan nédhden uusi tai eroa selvasti aikaisemmista kek-
sinngistad. Myos se, ettd keksinndn kohde ei ole hyddyllisyysmallioikeudella
suojattavissa, on selked mitatointiperuste. (Haarman 2014, s. 262).

Mitatdintivaatimus tehdaan rekisteriviranomaiselle ja sen voi tehdd milloin
tahansa rekisterdinnin jalkeen, myos suoja-ajan jo paatyttyd (Haarman 2014,
s. 262.) Vaatimuksen voi tehda kuka tahansa, mukaan lukien hyddyllisyys-
mallin haltija itse. Mitatointivaatimuksen voi tehd& myos asiamiehen nimissa
paljastamatta vaatimuksen todellista tekijaa. Samaa hyodyllisyysmallia vas-
taan voi tehdd useamman mitatointivaatimuksen. Sama henkild tai yritys voi
siis tehda useampia vaatimuksia perékkéin samaa hyodyllisyysmallia vas-
taan. Useita eri henkildiden tekemid mitatdintivaatimuksia samaa hyodylli-
syysmallia vastaan voi myds olla vireilla yhté aikaa. Mitatointiprosessissa ei
ole mahdollisuutta suulliseen kuulemiseen. (Ahonen 2015).



2 Hyodyllisyysmallien mitatointia kos-
keva lainsaadanto

Hyodyllisyysmalliasioita sd&nnellddn Suomen lainsdadéanndssa kolmella eri
tasolla: laki hyddyllisyysmalliasioista, asetus hyodyllisyysmalliasioista ja
hyodyllisyysmalliméaraykset. Naista tarkein on laki, jota asetus ja méarayk-
set tdsmentdvat. Lainsdadantd on perdisin vuodelta 1991 ja viimeisin muutos
siihen on tehty vuonna 2013. Laissa hyodyllisyysmallioikeudesta on oma lu-
kunsa (luku 3) mahdollisuudesta vaatia rekisterdinnin mitattémaksi julista-
mista. My6s muutoksenhakua késittelevéassa neljannessa luvussa on mitétto-
maksijulistamisvaatimusta koskevia pykalia.

Asetus hyodyllisyysmallioikeudesta ottaa kantaa ainoastaan mitattomaksiju-
listamisvaatimuksen ratkaisun merkitsemiseen rekisteriin.

Hyodyllisyysmallimééraysten luvuissa nelja ja viisi puolestaan annetaan mm.
madraajat mitatointikasittelyn eri vaiheille.

2.1 Laki hyodyllisyysmallioikeudesta

Hyodyllisyysmallien mitatointia kasitellaén lain hyddyllisyysmallioikeudesta
kolmannessa ja neljdnnessé luvussa pykalissa 19-23. Lain mukaan kuka ta-
hansa voi tehda rekisterdinnin mitattémaksi julistamista koskevan vaatimuk-
sen, kunhan vaatimus tehd&an rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ja siin& tuo-
daan esille ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Vaatimuksen tekijan on myos
suoritettava mitatointivaatimuksesta vahvistettu maksu, joka on vuoden 2015
alussa 70 euroa. Jollei maksua suoriteta, vaatimusta ei oteta tutkittavaksi.

2.1.1 Hyodyllisyysmallin mitatdintiperusteet (19 8§)

Lain 19 §:ss& s&adetédan, etta hyodyllisyysmallin rekisterdinti tulee julistaa
kokonaan tai osittain mitattomaksi sitd koskevan vaatimuksen johdosta, jos
jokin seuraavista viidesta edellytyksesta tayttyy:



1. Rekisterdinti tarkoittaa keksintdd, joka ei taytd 1 §8:n 2-4 momentissa
ja 2 8:ssé sadadettyjd vaatimuksia. Néiden vaatimusten mukaan kek-
sinndlla tarkoitetaan teollisesti kayttokelpoista ratkaisua. Keksinnoksi
ei katsota pelkastaan

a. loytoa, tieteellista teoriaa tai matemaattista menetelmaa

b. taiteellista luomusta

c. suunnitelmaa, saantda tai menetelmaa alyllistd toimintaa, pe-
lid tai liikketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmaa

d. tietojen esittdmista

Hyodyllisyysmallioikeutta ei my6dskaan voi saada keksintéon, jonka
hyvaksikaytto on siveellisyyden tai yleisen jarjestyksen vastaista, tai
joka koskee kasvilajiketta, eldinrotua tai menetelmaa.

Lain hyodyllisyysmallioikeudesta toisen pykalan mukaan keksinnon
tulee olla uusi verrattuna siihen, mika on tullut tunnetuksi ennen hy6-
dyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispdivad seka
erota siitd selvésti. Tunnetuksi katsotaan kaikki, miké& on tullut jul-
Kiseksi, julkistamistavasta riippumatta. Hyodyllisyysmalli-, patentti-
ja mallioikeushakemusten siséltd katsotaan tunnetuksi, kun hakemus
tulee julkiseksi. S&&nnosté, jonka mukaan keksinndn tulee selvasti
erota siitd, mika on tullut tunnetuksi ennen hakemuksen tekemispéi-
vad, ei talloin sovelleta, vaan keksinnollisyys katsotaan julkiseksitu-
lopéivan mukaan.

Hydodyllisyysmalli voidaan rekisteroidd, vaikka hakemus olisi tullut
julkiseksi kuuden kuukauden aikana ennen hakemuksen tekemispai-
vé4, jos hakijaan tai sille, jolta tdimad johtaa oikeutensa, on kohdistunut
ilmeinen vaarinkaytds, tai hakija itse on asettanut keksinnon naytteille
virallisessa tai virallisesti tunnustetussa kansainvélisessa nayttelyssa.

2. Rekisterointi tarkoittaa keksintdd, jota ei ole esitetty niin selvasti, etta
alan ammattimies voi sen perusteella kayttaa keksintod. Alan ammat-
timiehell4 tarkoitetaan henkild4, jolla on kaytossadn kaikki sen hetki-
nen tieto alalta ja kyvyt sen hyddyntdmiseen loogisella tavalla.



3.

2.1.2

Hyodyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mika ei kaynyt selville al-
kuperéisesta hakemuksesta.

Patenttihakemusta hyodyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei
ole noudatettu 8 tai 8 a §:ssd saddettyja vaatimuksia. N&issé vaatimuk-
sissa saadetdan, ettd muunto voidaan tehda samaa keksintoéd koske-
vasta vireilld olevasta patenttihakemuksesta tai eurooppapatenttia
koskevasta hakemuksesta. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehda
enad sen jalkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut hakemuksen te-
kemispéivastd. Hakijan on myo6s suoritettava muuntamisen yhtey-
dessd eréantyneet uudistamismaksut. Vuoden 2015 alussa uudistamis-
maksu on 250 euroa vuosilta 4-8 ja 200 euroa vuosilta 9-10. Jos uu-
distamismaksuja ei suoriteta madréajassa, hakemus jaa sillensé.

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen voi muuntaa hyodyllisyys-
mallihakemukseksi myds silla perusteella, ettd hakemus on katsottava
peruutetuksi sen johdosta, ettei se ole saapunut méaréajassa hakemuk-
sen vastaanottaneelta kansalliselta rekisteriviranomaiselta Euroopan
patenttivirastoon. Edellytyksend on, ettd pyynto on tehty hakemuksen
vastaanottaneelle rekisteriviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa
siitd, kun Euroopan patenttivirasto on ilmoittanut hakijalle, etta hake-
mus katsotaan peruutetuksi. Pyyntd on tehtdva 20 kuukauden kulu-
essa tekemis- (tai etuoikeus-) paivastd, minka liséksi hakijan on mak-
settava hakemusmaksu ja annettava kddnnds maaraajassa.

Suojavaatimusta on laajennettu hyddyllisyysmallin rekisterdinnin jal-
keen.

Toimenpiteet mitatéintivaatimuksen jattamisen jalkeen (20-21
8)

Mitatointivaatimuksen jattdmisen jalkeisistd toimenpiteista séadetdan lain

hyodyllisyysmallioikeudesta 20 §:ss&. Sen mukaan rekisteriviranomaisen on

tiedotettava hyddyllisyysmallioikeuden haltijaa mitatdintivaatimuksesta ja

annettava hénelle tilaisuus antaa lausuma mééardajan kuluessa. Mé&éardajoista

séadetdan hyodyllisyysmallimaérayksissa ja niita késitellaan jaljempana lu-

vussa 2.2.



Hydodyllisyysmallioikeuden haltijalla on lausumapyynnon saatuaan kolme
toimintavaihtoehtoa. H&n voi vastustaa mitatdintivaatimusta, jolloin rekiste-
riviranomaisen on tutkittava mitatéintivaatimus. Toinen vaihtoehto on toimit-
taa uusi suojavaatimus, jolloin rekisteriviranomainen tutkii mitatdintivaati-
muksen uuden suojavaatimuksen pohjalta. Hyddyllisyysmallioikeuden hal-
tija voi my0s jattad vastustamatta mitatointivaatimusta madraajan kuluessa,
jolloin rekisterdinti julistetaan kokonaan mitattomaksi.

Rekisteriviranomainen julistaa rekisterdinnin mitattdmaksi, jos siihen on 19
8:554 séédetty peruste. Mitatdinti kohdistuu hyddyllisyysmallin uusimpaan
versioon, eli jos rekisterdinti on voimassa muutetussa muodossa, mitatointi
kohdistuu siihen. Sen sijaan, jos oikeuden haltijan toimittaman uuden suoja-
vaatimuksen osalta ei ole olemassa mitatdintiperustetta, rekisterdinti pysyte-
tddn voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena. Téalloin rekisteriviran-
omainen julkaisee uuden suojavaatimusjulkaisun. Jos hyddyllisyysmallin re-
Kisterdinti julistetaan mitattomaksi, siitd kuulutetaan paatoksen saatua lain-
voiman.

2.1.3 Muutoksenhaku mitatointivaatimuspaatokseen (22-23 8)

Hyodyllisyysmallin rekisterdintié tai mitattoméksi julistamisvaatimusta kos-
kevaan lopulliseen paatokseen voi hakea muutosta, jos paatds on haltijalle
Kielteinen. Jos mitatdintivaatimus puolestaan on hylatty, muutosta voi hakea
vaatimuksen esittdnyt osapuoli. Jos hyodyllisyysmalli pysytetddn voimassa
muutetussa muodossa, molemmilla osapuolilla on valitusoikeus. Muutosta
patenttiviranomaisen péatokseen haetaan valittamalla markkinaoikeuteen.

Ennen 1.9.2013 muutosta haettiin valittamalla PRH:n valituslautakuntaan ja
tarvittaessa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Erikoistyon kohteena
olevissa vuosina 2010-2014 PRH:ssa kasitellyista hyddyllisyysmallien mita-
tointivaatimuksista yhdestakaan tapauksesta ei ole olemassa markkinaoikeu-
den paatosta.

2.2 Hyodyllisyysmallimaaraykset

Hyodyllisyysmallimaardaysten luvussa neljd késitelladn hyodyllisyysmallin
rekisterdinnin mitatdintivaatimusta koskevia asioita. Sen mukaan hyodylli-
syysmallin rekisteréintivaatimus liitteineen ja siihen liittyvat my6hemmat



kirjelméat on annettava kahtena kappaleena. Hyodyllisyysmallin haltijalle 13-
hetetddn aina tieto tehdystd mitatdintivaatimuksesta ja annetaan madréaika
lausumaa varten. Toiselle osapuolelle toimitetaan kappaleet toisen osapuolen
antamista kirjelmisté. Viimeinen vastinevuoro on hyodyllisyysmallioikeuden
haltijalla. Jos hyodyllisyysmallin rekisterdinti pysytetddn voimassa muute-
tussa muodossa, siitd kuulutetaan.

Hyodyllisyysmalliméérayksissa saddetaan myos mitatointikasittelyn maaréa-
ajoista. Hyodyllisyysmallioikeuden haltijalla on mitatdintivaatimuksesta tie-
don saatuaan kolme kuukautta aikaa antaa lausuma. Ensimmaéisen lausuman
jalkeisten vastineiden antamiseen on aikaa kaksi kuukautta.



3 Hyodyllisyysmallien mitatéintipro-
sessi

3.1 Mitatointiprosessi mitatdintivaatimuksen tekijan nakokul-
masta

1. Mitatdintivaatimuksen jattaminen

4

2. Haltijan lausunto saapuu tiedoksi

1

3. Oman vastineen toimittaminen
(vastausaika 2 kk)

4, Haltijan vastine tulee tiedoksi, ei
kommentointimahdollisuutta

4

5. Uutuus- ja keksinnollisyystutkimus

1

6. Paatds mitatointivaatimuksen johdosta

Haltija ei anna lausuntoa

!

Vastinetta ei
anneta

!

Haltija ei anna
vastinetta

!

N

7. Mahdollinen valitus markkinaoikeuteen

Kuval Mitétointiprosessi mitatdintivaatimuksen tekijan ndkokulmasta

Mitatointivaatimus tehdaén rekisteriviranomaiselle kirjallisesti kahtena kap-
paleena suomen- tai ruotsin kielelld (kuval, vaihe 1). Vaatimuksen kohde
yksiloidaan hyodyllisyysmallin rekisterdintinumerolla ja nimenomaisesti
pyydetéddn kyseisen hyddyllisyysmallin mitatdintia. (Ahonen 2015). Mita-



tointivaatimuksessa ilmoitetaan ne seikat, joihin vaatimus perustuu, esimer-
kiksi uutuuden ja keksinnollisyyden puute. Vaatimuksen tueksi toimitetaan
estemateriaalia, kuten patenttijulkaisuja. (Patenttikasikirja 2015, s. 155). Es-
temateriaaliksi voidaan ilmoittaa mitd tahansa kirjallista materiaalia, kuten
paivéttyja lehtileikkeitd, messuesitteitd, kutsuja esittelytilaisuuksiin, jne. Jo-
kaisen perusteen tukena on kuitenkin oltava kirjallista materiaalia. Pelkk&
maininta esimerkiksi vastaavan tuotteen esittelystd messuilla tai pelkka Inter-
net-osoite ei riitd. Materiaalin on myos oltava ollut todistettavasti julkista en-
nen hyodyllisyysmallihakemuksen tekemispdivad. Materiaalit toimitetaan
mitatdintivaatimuksen liitteend. Jos mitatdintivaatimuksen tekija kayttaa
asiamiestd, vaatimuksen mukana toimitetaan tehtdvaa varten yksiloity asia-
miesvaltakirja. (Ahonen 2015).

Mitatdintivaatimus on maksullinen ja sen voi tehdd kuka tahansa. Jos maksua
ei suoriteta, rekisteriviranomainen ottaa yhteytta ja pyytdad maksua. Maksulle
el madrata erapaivad, mutta maksamatonta mitatdintivaatimusta ei kasitella.
(Ahonen 2015 & Patenttikasikirja 2015, s. 155).

Mitatointivaatimuksen voi peruuttaa missé vaiheessa tahansa. Suoritettua
maksua ei kuitenkaan palauteta. Virasto voi myos paattaa tutkia mitatointi-
vaatimuksen joka tapauksessa, jos katsoo siihen olevan aihetta. Jos mitatoin-
tivaatimus on peruttu, sen tekijalla ei ole valitusoikeutta viraston paatoksesta.
(Ahonen 2015).

Kun mitétdintivaatimus on muodollisesti kunnossa, sen tekija saa noin neljan
kuukauden kuluessa tiedon hyddyllisyysmallin haltijan antamasta lausun-
nosta mitatdintivaatimuksesta (vaihe 2). Lausunto siséltaa haltijan nakemyk-
sen asiasta ja mahdollisesti my6s uudet suojavaatimukset. Mitatdintivaati-
muksen tekijalla on kaksi kuukautta aikaa vastata lausuntoon. Vastineessa voi
ottaa kantaa haltijan lausuntoon ja siind mahdollisesti esitettyihin uusiin suo-
javaatimuksiin, tai esittdd esimerkiksi uusia estejulkaisuja. Vastine toimite-
taan Patentti- ja rekisterihallitukseen kahtena kappaleena siten, etta se saapuu
perille mé&é&rdajassa (vaihe 3). Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa toisen
kappaleen tiedoksi hyddyllisyysmallin haltijalle, jolla on mahdollisuus kom-
mentoida vastinetta. Jos méérdajasta myohéstyy, vastinetta ei huomioida.
(Ahonen 2015).
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Vastinetta ei ole pakko antaa. Jos sitd ei anna, siirtyy mitatéintivaatimus tut-
kittavaksi siihen mennessa kaydyn kirjeenvaihdon perusteella (vaihe 5). (Pel-
tola 2015).

Jos hyodyllisyysmallin haltija ei toimita lausuntoa mitatdintivaatimukseen,
vaatimuksen tekijé saa noin viiden kuukauden kuluessa vaatimuksen jattami-
sesta tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen péaatoksen hyodyllisyysmallin
rekister6innin mitatdimisesta (vaihe 8). (Ahonen 2015).

vastineensa, vaatimuksen tekija saa seuraavaksi virastolta tiedoksi joko hyo-
dyllisyysmallin haltijan uuden vastineen (vaihe 4) tai viraston mitatdintivaa-
timusta koskevan paatoksen (vaihe 8). Jos haltija antaa uuden lausuman, se
saapuu vaatimuksen tekijélle tiedoksi noin kolmen kuukauden kuluessa oman
vastineen toimittamisesta. Haltijan vastine voi siséltda vastaavia asioita kuin
edellinenkin lausunto. Tah&n vastineeseen mitatdintivaatimuksen tekija ei
kuitenkaan voi endd toimittaa omia kommenttejaan kuin ainoastaan siind ta-
pauksessa, ettd hdnelld on joko esittdé uutta estemateriaalia tai haltija on esit-
tanyt uudet suojavaatimukset. Riippumatta siitd, antaako hyodyllisyysmallin
haltija enda vastinetta vai ei, mitatdintivaatimus siirtyy tutkittavaksi (vaihe 5)
ja siitd tulee paatds noin 3-7 kuukauden kuluessa vaatimuksen tekijan vasti-
neen jattamisesta (vaihe 6). (Ahonen 2015).

Jos péatos on itselle kielteinen, sen mukana tulee valitusosoitus. P&atoksesté
on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 pdivan sisalla paatoksen tie-
doksisaamisesta (7). Markkinaoikeuden kielteisestd paatoksestd puolestaan
voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), mikali valitus-
lupa myonnetéan. (Patenttikésikirja 2015, s. 156).
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3.2 Mitatointiprosessi hyodyllisyysmallin haltijan nakékul-

masta
1. Mitatointivaatimus saapuu tiedoksi - Lausuntoa ei anneta
2. Oman lausunnon toimittaminen Vaatimuksen tekija
(vastausaika 3 kk) - ei anna vastinetta

4

3. Vaatimuksen tekijan vastine saapuu Vastinetta ei
tiedoksi anneta

4, Oman vastineen toimittaminen
(vastausaika 2 kk)

5. Uutuus- ja keksinnollisyystutkimus

l

6. Paatds mitatdintivaatimuksen johdosta

|

N

7. Mahdollinen valitus markkinaoikeuteen

Kuva2 Mitétdintiprosessi hyodyllisyysmallin haltijan ndkokulmasta

Jos haltijan omistamaa hyddyllisyysmallia vastaan tehd&d&n mitatointivaati-
mus, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa sen haltijalle tiedoksi liitteineen
(kuva2, vaihe 1). Mitatdintivaatimuksen mukana tulee viraston lausunto-
pyynto, johon haltijalla on kolme kuukautta aikaa vastata. (Patenttikésikirja
2015, s. 155). Lausunnossa otetaan kantaa mitatointivaatimuksessa esitettyi-
hin vaittdmiin. Samalla on mahdollista toimittaa uudet, muutetussa muodossa
olevat suojavaatimukset, joissa on huomioitu mitatdintivaatimuksen tekijén
esittdmid uutuudenesteitd. (Ahonen 2015). Haltija voi myds toimittaa useita
vaihtoehtoisia suojavaatimusasetelmia. Talloin vaatimusasetelmat laitetaan
numerojérjestykseen sen mukaan, mitkd ovat ensisijaiset vaatimukset ja
mitka toissijaiset. (Peltola 2015). Lausunto toimitetaan Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle kahtena kappaleena siten, ettd se saapuu perille maardajassa
(vaihe 2). Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa toisen kappaleen tiedoksi mi-
tatointivaatimuksen tekijélle, jolla on mahdollisuus antaa vastine lausuntoon.
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Jos haltija kayttaa asiamiestd, tulee lausunnon mukana toimittaa mitatointi-
vaatimusasian hoitamista varten yksiloity asiamiesvaltakirja. (Ahonen 2015).

Lausuntoa ei ole pakko antaa. Jos sitd ei anneta, hyodyllisyysmallin haltija
saa Patentti- ja rekisterihallituksesta noin kahden kuukauden kuluessa lausun-
non maarapaivasta tiedoksi paatoksen hyodyllisyysmallin rekisterdinnin mi-
tatdimisestad (vaihe 6). Mukana tulee valitusosoitus. Paatoksestd on mahdol-
lista valittaa markkinaoikeuteen 60 paivan sisalla paatoksen tiedoksisaami-
sesta (vaihe 7). (Ahonen 2015). Jos lausuntoa ei ehdi antaa méérdajassa pa-
kottavasta syysta ja hyddyllisyysmalli mitatoidaan, hyédyllisyysmallin hal-
tija voi jattaa virastolle hyodyllisyysmallilain 26 a §:n mukaisen esityksen
oikeuden palautuksesta. Edellytyksend on, ettd haltija on toiminut niin huo-
lellisesti kuin olosuhteet vaativat noudattaakseen madrdaikaa.

Jos mitatointivaatimuksen tekija toimittaa lausuntoon vastineen, hyodylli-
syysmallin haltija saa sen tiedoksi noin kolmen kuukauden kuluessa oman
lausuntonsa antamisesta (vaihe 3). Tallgin h&nelld on mahdollisuus vield
kommentoida vastinetta kahden kuukauden kuluessa (vaihe 4). Kommentit
ldhetetd&n Patentti- ja rekisterihallitukseen kahtena kappaleena. Patentti- ja
rekisterihallitus lahettda toisen kappaleen tiedoksi mitatdintivaatimuksen te-
kijalle, mutta tall& ei ole endd mahdollisuutta ottaa kantaa kommentteihin
kuin siind tapauksessa, ettd haltija on joko toimittanut vastineessaan uudet
suojavaatimukset tai mitatointivaatimuksen tekijalla on esittdé uutta estema-
teriaalia. Jos maardajasta myohastyy, kommentteja ei huomioida. (Ahonen
2015).

Riippumatta siitd, antaako haltija uutta vastinetta vai ei, mitatdintivaatimus
siirtyy tutkittavaksi (vaihe 5). Tutkimuksen perusteella tehtéva paatos saapuu
hyodyllisyysmallin haltijalle tiedoksi noin 1-5 kuukauden kuluessa siita, kun
haltija on antanut tai olisi voinut antaa viimeisen lausuntonsa (6). (Ahonen
2015).

Jos haltija on toimittanut uudet suojavaatimukset, jotka hyvéksytaan, hanen
tulee toimittaa niistd kaannods ruotsin (tai suomen, jos alun perin ruotsiksi)
kielella Patentti- ja rekisterihallitukseen. Jos hyddyllisyysmallin haltija on
yksityinen henkild eika kéyta asiamiestd, hanelld on mahdollisuus pyytéé vi-
rastoa kaantdmaan suojavaatimukset toiselle kotimaiselle kielelle kdanndos-
maksua vastaan, joka on vuoden 2015 alussa 70 €/sivu. (Ahonen 2015).
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Jos péétos on itselle Kielteinen, sen mukana tulee valitusosoitus. Paatdksesta
on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 pdivan sisalla paatoksen tie-
doksisaamisesta (7). Markkinaoikeuden Kielteisestd paatoksesta puolestaan
voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), mikali valitus-
lupa myonnetaan. (Patenttikésikirja 2015, s. 156)

3.3 Mitatointiprosessin kulku virastossa

Kun mitatéintivaatimus saapuu Patentti- ja rekisterihallitukseen, se kirjataan
saapuneeksi kyseiseen hyddyllisyysmalliin (kuva3, vaihe 1) ja asiakirjat
skannataan késittelyjarjestelmaan. Sen jalkeen vaatimus siirtyy toimistonhoi-
tajalle, joka tekee sille muodollisen tarkastuksen (vaihe 2). Muodollisessa
tarkastuksessa katsotaan ensin, ettd mitatdintivaatimuksen kaksi kappaletta
ovat taysin toisiaan vastaavat. Puuttuvia sivuja kopioidaan tarvittaessa. Mi-
kali vaatimuksen tekemisessa kaytetdan asiamiestd, tarkastetaan valtakirja.
Mitatdintivaatimuksen hoitaminen vaatii erillisen, tapausta varten yksildidyn
asiamiesvaltakirjan. Jos mitatdintivaatimusta hoitaa asianajotoimisto, valta-
Kirjaa ei tarvita. Jos mitatointivaatimuksessa on muodollisia puutteita, virasto
on yhteydessa vaatimuksen tekijaén. (Ahonen 2015).

Taman liséksi muodollisessa tarkastuksessa tarkastetaan, ettd mitatdintivaati-
muksen tekemisesta saadetty maksu, joka on vuoden 2015 alussa 70 euroa,
on maksettu. Puuttuvasta maksusta ilmoitetaan mitatdintivaatimuksen teki-
jalle, mutta mitadn takarajaa sen maksamiselle ei aseteta. Mitétointivaati-
musta ei kuitenkaan oteta tutkittavaksi ennen kuin maksu on suoritettu. (Aho-
nen 2015).

Kun mitétdintivaatimus on muodollisesti kunnossa, se l&hetetdén liitteineen
hyddyllisyysmallin haltijalle tiedoksi lausuntopyynnon kera (vaihe 3). Halti-
jalla on kolme kuukautta aikaa antaa lausunto. (Ahonen 2015). Mikali lau-
suntoa ei anneta, hyodyllisyysmallin rekisterointitutkimuksen tehnyt tutkija
mitatéi hyodyllisyysmallin (vaihe 8). Mitatointipaatoksen allekirjoittaa ha-
nen lisékseen saman tiimin johtava tutkijainsingori. (Peltola 2015). Paatos la-
hetetdéan tiedoksi molemmille osapuolille. Hy6dyllisyysmallin haltijalle 1&h-
tee paatoksen liitteend valitusosoitus. (Ahonen 2015).
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1. Mitatointivaatimuksen kirjaaminen

i

2. Muodollinen tarkastus

I

3. Vaatimus tiedoksi hyddyllisyysmallin Haltija ei anna lausuntoa
haltijalle (vastausaika 3 kk) -

l

4. Haltijan vastineen kirjaaminen, tiedoksi Vaatimuksen tekija ei
vaatimuksen tekijalle (vastausaika 2 kk) ‘ anna vastinetta

5. Vaatimuksen tekijan vastineen Haltija ei anna
kirjaaminen, tiedoksi haltijalle (vastausaika vastinetta

2 kk)

i

6. Haltijan vastineen kirjaaminen, tiedoksi
vaatimuksen tekijalle (ei
kommentointimahdollisuutta)

g

7. Uutuus- ja keksinnollisyystutkimus

A

8. Paatos mitatodintivaatimuksen johdosta,
tiedoksi molemmille osapuolille

|, |

&

9. Mahdollinen ilmoitus
markkinaoikeuteen tehdysta valituksesta

Kuva3 Mitatointivaatimusprosessi virastossa

Jos hyodyllisyysmallin haltija antaa vastineensa, se Kirjataan ja skannataan
jarjestelmaan (vaihe 4). Tarkastetaan myos, ettd saapuneet kappaleet vastaa-
vat toisiaan, ja toinen niistd lahetetddn mitatdintivaatimuksen tekijélle tie-
doksi vastinepyynnon kera. Vaatimuksen tekijalla on kaksi kuukautta aikaa
vastata haltijan lausuntoon. (Ahonen 2015).

Jos mitatdintivaatimuksen tekijé ei toimita vastinetta hyddyllisyysmallin hal-
tijan antamaan lausuntoon, mitatéintivaatimus siirtyy tutkijainsingorille, joka
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tekee hyodyllisyysmallille uutuus- ja keksinnéllisyystutkimuksen (vaihe 7).
Mitéatointipaatos tehddan itsendisen suojavaatimuksen perusteella. Epaditse-
naisid vaatimuksia ei tutkita. Jos hyodyllisyysmallin haltija on toimittanut
lausunnossaan uudet suojavaatimukset, tutkimus tehdadn niiden perusteella.
Jos suojavaatimusasetelmia on esitetty useampia, tutkitaan toissijaiset vaati-
musasetelmat vain siind tapauksessa, etteivat ensisijaiset suojavaatimukset
ole hyvaksyttavissa. (Peltola 2015). Tutkija huomioi asiaa késitellessaan ai-
noastaan mitatdintivaatimuksen tekijan esittdmén materiaalin, joka on tullut
julkiseksi ennen hyddyllisyysmallinakemuksen tekemispdivaa (Patenttikasi-
Kirja 2015, s. 155). Tutkija maaraytyy hyodyllisyysmallin luokituksen mukai-
sesti siten, ettd aiheen asiantuntija suorittaa tutkimuksen. Tutkijainsindoreilla
on kaytossédan lomakepohjia, jotka he tayttavat. Tutkija tekee asiassa paatok-
sen tutkimustulosten perusteella, kirjoittaa paatokseen perustelut ja esittelee
sen vanhemmalle tutkijainsindorille, joka ratkaisee asian (vaihe 8). Johtava
tutkijainsindori tarkastaa padtoksen ja toimistopaallikko hyvaksyy sen. (Pel-
tola 2015).

Padtos lahetetddn tiedoksi mitatointivaatimuksen molemmille osapuolille.
Sille osapuolelle, jonka vaatimusta ei ole hyvéksytty, lahetetddn p&atoksen
mukana valitusosoitus. Jos hyddyllisyysmalli on pidetty voimassa muute-
tussa muodossa, molemmille osapuolille l&htee valitusosoitus. Jos haltija on
toimittanut uudet suojavaatimukset, jotka hyvaksytaan, hanen tulee toimittaa
niistd ruotsinkielinen kaannods (tai suomenkielinen, jos alkuperdinen on ruot-
siksi). Virasto tarkastaa, ettd kaannds vastaa paatoksessa hyvéksyttyja vaati-
muksia. Haltijan ollessa yksityishenkil0 virasto kadntd4 vaatimukset hanen
pyynndstdan maksua vastaan. Osittain mitatoidysta hyodyllisyysmallista teh-
daén uusi julkaisu ja se kuulutetaan hyddyllisyysmallilendessd. (Ahonen
2015).

Jos mitatointivaatimuksen tekija antaa oman vastineensa hyddyllisyysmallin
haltijan lausuntoon, se kirjataan ja skannataan jarjestelmaén (vaihe 5). Tar-
kastetaan myos, ettd saapuneet kappaleet vastaavat toisiaan, ja toinen niista
lahetetdadn hyodyllisyysmallin haltijalle tiedoksi. Haltijalla on kaksi kuu-
kautta aikaa vastata mitatointivaatimuksen tekijan vastineeseen. (Ahonen
2015).

Jos hyddyllisyysmallin haltija ei toimita en&é vastinetta, mitatdintivaatimus
siirtyy tutkijainsinddrille uutuus- ja keksinnollisyystutkimusta varten (vaihe
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7). Talléin toimitaan kuten siiné tapauksessa, ettei mitatdintivaatimuksen te-
kijé olisi antanut vastinetta hyodyllisyysmallin haltijan lausuntoon. (Peltola
2015).

Jos hyodyllisyysmallin haltija antaa vastineen, se kirjataan ja skannataan jar-
jestelméaan (vaihe 6). Vastine lahetetdadn tiedoksi mitatdintivaatimuksen teki-
jalle, mutta téalla ei ole endd mahdollisuutta antaa omaa vastinettaan kuin
poikkeustapauksissa, vaan Kirjeenvaihto péattyy tahan. Jos haltija on toimit-
tanut vastineessaan uudet suojavaatimukset tai mitatdintivaatimuksen teki-
jalla on esittaa uutta estemateriaalia, kirjeenvaihto voi jatkua vield yhden kier-
roksen. Hyodyllisyysmallin haltijalla on kuitenkin aina viimeinen vastaus-
vuoro. Seuraavaksi mitatdintivaatimus siirtyy tutkijainsindorille, joka tekee
hyodyllisyysmallille uutuus- ja keksinndllisyystutkimuksen (vaihe 7). Pro-
sessin jatko on sama kuin siind tapauksessa, ettei mitatdintivaatimuksen tekija
tai hyodyllisyysmallin haltija olisi toimittanut vastinetta. (Ahonen 2015).

Jos jompikumpi osapuoli tekee mitatGintivaatimuksen ratkaisusta valituksen
markkinaoikeuteen, sielté tulee Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitus va-
lituksesta (vaihe 9). Samalla markkinaoikeus pyytda toimittamaan kaiken ky-
seistd hyodyllisyysmallia koskevan materiaalin, eli hakemuskansion. Myo-
hemmin markkinaoikeudesta tulee viel& lausuntopyynto ja lopulta tiedoksi
markkinaoikeuden paatos asiassa. Markkinaoikeus voi myds palauttaa asian
kasiteltdvaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen. Téallaisessa tapauksessa on
yleensd oikeuskaésittelyn yhteydessa tullut ilmi uutta materiaalia, joka vaikut-
taa paatokseen. (Ahonen 2015).
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4 Hyodyllisyysmallien mitatdintivaati-
mukset vuosina 2010-2014

4.1 Mitatointivaatimukset

Tassa erikoistyossa tarkastellaan vuosina 2010-2014 tehtyja ja/tai kasiteltyja
hyddyllisyysmallien mitatdintivaatimuksia. Kyseisend ajankohtana on tehty
yhteensd 52 mitatdintivaatimusta ja kasitelty 51. Mitatdintivaatimus tehdaan
yleisimmin 30 kuukauden kuluttua hyédyllisyysmallin rekisterginnista (me-
diaani).

Hyodyllisyysmallin mitatdintivaatimusprosessi kestaa Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa 1,5-16 kuukautta (keskimaarin 8,7 kuukautta), joten osa tarkas-
telun kohteena olleista mitatdintivaatimuksista on tehty vuonna 2009. Osan
kohdalla puolestaan késittely on vield kesken joko virastossa tai oikeusas-
teissa. Nopein kasittelyaika 1,5 kuukautta on ollut tapauksessa, jossa hyodyl-
lisyysmallin haltija on itse tehnyt mitatointivaatimuksen omaa hyddyllisyys-
malliaan vastaan. Niissa tapauksissa, joissa haltija ei ole vastannut mitatoin-
tivaatimuksen johdosta annettuun lausumapyyntoon, késittelyaika on ollut
noin 3,5 kuukautta. Mitd enemman Kirjeenvaihtoa on kayty, sitd pidemmaksi
kasittelyaika on venynyt.

Mitatdintivaatimuksia rekisterdityja hyodyllisyysmalleja vastaan tekevat la-
hinnd yritykset. Yritykseksi lasketaan tassa yhteydessa myos saatiot ja yhdis-
tykset. Yksityishenkildiden tekemié oli tarkastelun kohteena olevista hyodyl-
lisyysmallien mitatdintivaatimuksista ainoastaan 5 % (taulukkol). Mitatoin-
tivaatimuksen kohteeksi joutuneiden hyoddyllisyysmallien haltijoista puoles-
taan 28 % on yksityishenkilditd. Huhtikuussa 2015 voimassa olevien hyddyl-
lisyysmallien haltijoista kokonaisuudessaan on 32 % yksityishenkilditd, joten
mitatdintivaatimukset kohdistuvat yritysten ja yksityishenkildiden omista-
miin hyddyllisyysmalleihin suunnilleen samassa suhteessa kuin oikeuksien
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omistaminenkin jakautuu. Taméan perusteella hyodyllisyysmallin mitatéinti-
vaatimuksia tehtdisiin omaan tarpeeseen perustuen haltijasta riijppumatta.

Yh-  Yritys Yksi-  Asia-  Yritys Yksi- Asia-

teensa tyinen  mies tyinen  mies
hen- hen-
kilo kilo

6 83% 17% 33% 50% 50% 33%
12 100% 0% 92 % 67% 33% 83%
13 100% 0% 71 % 7% 23% 46%

8 100% 0% 75 % 5% 25% 88%
7 86 % 14 % 86 % 1% 29% 86%
12 100% 0% 75 % 92 % 8% 83%
58 95 % 5% 72 % 2% 28% 70%

Taulukko 1 Mitatdintivaatimusten tekijoiden ja niiden kohteena olevien hyodylli-
syysmallien haltijoiden jakautuminen yrityksiin ja yksityisiin henkiloihin sek&
asiamiehen kaytto prosessissa.

Tarkastelun kohteena olevista mitatdintivaatimuksista kolme oli tehty samaa

hyddyllisyysmallia vastaan. VVaatimukset oli tehty vajaan vuoden vélein ja ne

kaikki oli tehnyt sama yritys yksityista haltijaa vastaan. Kaksi ensimmaistéa
mitatdintivaatimusta hylattiin. Kolmanteen haltija ei endé vastannut, joten
hyodyllisyysmalli mitatditiin. Tama oli ainoa tapaus, jossa jatkuvilla mita-
tointivaatimuksilla oli tehty kiusaa sen sijaan, ettd hylkayspaatoksesta olisi
valitettu PRH:n valituslautakuntaan ja haettu sielté ratkaisua asiaan. Tapausta
késitellaan tarkemmin luvussa 4.5.

4.1.1 Asiamiehen kaytté mitatdintivaatimuksissa

Asiamiehen palveluita mitatintiprosessin hoidossa kaytti 72 % mitatointi-
vaatimusten tekijoista ja 70 % hyodyllisyysmallien haltijoista (taulukkol).
Asiamieheksi lasketaan tassa erikoistydssd myods asianajotoimistot ja asia-
mieheksi merkityt yksityiset henkilot. Kun mitatdintivaatimuksen tekija ei
kayttanyt asiamiestd, vaatimusta hoiti yrityksen oma tyontekijé, usein toimi-
tusjohtaja. Asianajotoimistoa oli kéytetty apuna kahdessa tapauksessa, joista
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toisessa oli toiminut liséksi patenttiasiamies. Kaikki tarkastelun kohteena ol-
leiden mitatointivaatimusten yksityisista tekijoista (kaksi kappaletta) kéytti-
vét asiamiesta.

Mitatointivaatimusten kohteeksi joutuneiden hyodyllisyysmallien haltijoista
seitsemalle yksityishenkildlle ei ollut merkitty asiamiestd. Néaistd kahdessa
tapauksessa haltija ei ollut antanut lausuntoa mitatdintivaatimuksen johdosta
ja yksi oli tehnyt itse vaatimuksen omaa hyodyllisyysmalliaan vastaan. Asi-
anajotoimistoa olivat yksityishenkil6t kayttaneet kolmessa tapauksessa ja yri-
tykset yhdessa. Yrityksista 74 % oli kayttanyt asiamiesté.

Asiamiehen kaytto kannattaa, silla hyddyllisyysmalliaan itse puolustaneiden
hyddyllisyysmalleista 81 % mitatoitiin kokonaan. Asiamiesta kayttaneiden
kohdalla kokonaan mitatdintiprosentti oli huomattavasti alempi, 53. Lisaksi
néista hyodyllisyysmalleista mitatoitiin osittain 32 %. Mitatointivaatimuksen
ilman asiamiestd tehneiden vaatimuksista hylattiin 36 %. Asiamiesta kaytta-
neiden kohdalla luku oli vain 8 %.

4.1.2 Mitatdintivaatimusten ratkaisut

40 % 33% 17 % 50 % 0%
33% 17 % 25 % 58 % 0%
31% 8 % 15 % 7% 0%

25 % 12,5 % 12,5 % 75 % 0%

86 % 14 % 43 % 43 % 0%

75 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 75 %

48 % 17 % 23 % 60 %

Taulukko 2 Mitatdintivaatimusten johdosta annetut paatokset.

Tarkastelun kohteena olevista hyddyllisyysmallien mitatointivaatimuksista
60 %:ssa hyodyllisyysmalli on paadytty mitatéiméaan kokonaisuudessaan
(taulukko 2). Luvuissa ei ole huomioitu vuonna 2014 jatettyja mitatointivaa-
timuksia, koska niiden osalta kasittely on padosin viela kesken. Hyodyllisyys-

mallin osittainen mitatointi on ollut ratkaisuna 23 % tapauksista. Hyodylli-
syysmallin haltija on esittdnyt uudet suojavaatimukset 48 % tapauksista, joten
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noin puolet uusista suojavaatimuksista on hyvéksytty ja puolet hylatty. Tyy-
pillisimmin uusia suojavaatimuksia on esitetty yhdet, enimmillaan viisi vaih-
toehtoista vaatimusasetelmaa. Mitétdintivaatimus puolestaan on hylatty vain
17 % tapauksista. Valtaosa hyodyllisyysmalleja vastaan tehdyistd mitatointi-
vaatimuksista on siis ollut aiheellisia.

4.2 Esitetyt mitatointiperusteet

Hyodyllisyysmallien mitatointivaatimuksissa on esitetty 1-3 mitatointiperus-
tetta. Ylivoimaisesti yleisin peruste on hyodyllisyysmallilain 2 §:n mukainen
uutuuden ja keksinndllisyyden puute, eli keksintd ei ole uusi verrattuna sii-
hen, mika on tullut tunnetuksi ennen hyddyllisyysmallihakemuksen tekemis-
paivad, eiké eroa siitéd selvasti. Tamén mitatdintiperusteen oli esittdnyt 86 %
kaikista mitatointivaatimuksen tekijoista. Lopuissa kahdeksassa tarkastel-
luista tapauksista viitattiin vain jompaankumpaan, uutuuteen tai keksinnolli-
syyteen. Koska uutuuden puuttuminen johtaa automaattisesti myods keksin-
nollisyyden puuttumiseen, kéytannossé kaikissa tarkastelluissa tapauksissa
kaytettiin mitatdintiperusteena keksinnollisyyden puutetta.

Muita esitettyja perusteita rekisterdidyn hyodyllisyysmallin mitatéimiselle
olivat hyddyllisyysmallin muuntaminen virheellisesti, keksinndn kuvauksen
riittdmattomyys, suojan koskeminen asiaa jolle ei voida myontaa hyodylli-
syysmallia, ja se, etteivat hakemuskasittelyn aikana tehdyt muutokset perustu
perusasiakirjaan. Mikaan naista perusteista ei ollut ainoa esitetty mitatointi-
peruste ja namé kaikki myos hylattiin viraston antamissa paatoksissa. Tosin
yhden riittdmattoman selityksen osalta asian kasittely on viel& kesken.

Mitatointivaatimuksen tueksi esitettiin 1-22 julkaisua keskiarvon ollessa 6,5
julkaisua. Tyypillisin este oli patenttijulkaisu, mutta joukossa oli hyvinkin
kirjavaa materiaalia. Mitatointivaatimusten tekijéat esittivat vaatimustensa tu-
eksi mm. valokuvia, tuote-esitteitd ja muuta markkinointimateriaalia, pidet-
tyja esitelmid, henkilokohtaisia kutsuja esittelytilaisuuksiin, laskuja, otteita
Wikipediasta ja nykysuomen sanakirjasta sekd viranomaisten selvityksia.
Olipa joukossa eduskunnan puhemiehelle tehty kirjallinen kysymyskin. Néi-
den lis&ksi yhdesséa tapauksessa vedottiin myos julkiseen kayttoon. Kyseessa
oli jaahalliin asennettu valodiodinauha, joka oli kaikkien ja&hallissa k&vijoi-
den nahtavilla.
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Suuri osa esitetyista estemateriaaleista katsottiin vireilld olevan mitatointi-
vaatimuksen kannalta epdoleelliseksi. Tutkijoiden mielesta relevantteja es-
teitd oli keskiméarin 3,2. Osassa materiaaleista oli ongelmana se, ettei niiden
julkaisupdivaa pystytty nayttdmaan toteen eika niitd siten voitu ottaa kasitte-
lyssé& huomioon. Pelkat internet-osoitteet ilman mukana toimitettua sisaltéa
jatetd&n myos huomiotta. Osa estemateriaaleista oli k&ytdnndssé toistensa ko-
pioita, jolloin yhden niistd tutkiminen riitti. Loput eivét tuoneet tapaukseen
endd mitaan uutta. Osa materiaaleista puolestaan koski esimerkiksi yleista
tekniikan tasoa eikd suoranaisesti liittynyt ké&sittelyssé olevaan tapaukseen.

4.3 Perusteet joilla hyodyllisyysmalli on mitatoity

Kaikissa hyvaksytyissd mitatointivaatimuksissa oli esitetty mitatointiperus-
teeksi uutuuden ja/tai keksinndllisyyden puute (HmL 2 8 1 mom). Nama oli-
vat ainoita vaatimusten tekijoiden esittdmid syitd, joiden perusteella hyodyl-
lisyysmalleja mitétoitiin tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona. Liséksi
viisi hyddyllisyysmallia mitétditiin silla perusteella, ettei haltija antanut lau-
suntoa mitatdintivaatimuksen johdosta, mika on automaattinen mitatdintipe-
ruste.

Uutuuden ja keksinnollisyyden puutteeseen viitattiin molempiin 40 mitat6in-
tivaatimuksessa. Uutuus hyvéksyttiin mitatdintiperusteeksi 33 % ja keksin-
nollisyys 63 % tapauksista. Tutkimuksen kohteena olleista hyodyllisyysmal-
leista mit&toitiin kokonaan 30 kappaletta. Naista viidessa syyna oli se, ettei
haltija antanut lausuntoa mitatdintivaatimuksesta. Lopuista tapauksista 100
% mitatoinnin syyna oli vahintéan keksinnéllisyyden puute ja 54 % uutuuden
puute keksinnollisyyden puutteen lisaksi. Yhdessa hyvaksytyssa mitatointi-
vaatimuksessa ei ollut mainittu erikseen keksinndllisyytta mitatointiperus-
teena, ainoastaan uutuus. Kuitenkin, jos keksint6 ei ole uusi, ei se voi olla
keksinnollinenkaan.

4.4 Perusteet joita ei ole hyvaksytty hyoddyllisyysmallin mitatoi-
miseksi

4.4.1 Hyddyllisyysmallin virheellinen muuntaminen (HmL 19)

Hyddyllisyysmallin virheelliseen muuntamiseen patenttihnakemuksesta ve-

dottiin kahdessa mitatdintivaatimuksessa (FI 8884 2010 & FI 8885 2010).

Molemmat mitatointivaatimukset olivat saman yrityksen tekemid saman hal-
tijan kahta eri hyodyllisyysmallia vastaan. Niiden mukaan hyodyllisyysmalli
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ei perustunut samaan keksintoon, joka oli esitetty alkuperéisessa hakemuk-
sessa, ja sen sisalto oli laajempi kuin alkuperdinen WO-julkaisu. Vaatimuk-
sen mukaan hyodyllisyysmallissa oli esitetty piirteita ja yhdistelmig, joille ei
I10ydy pohjaa alkuperaisestd hakemuksesta. Hyodyllisyysmallien sanamuotoa
myo6s pidettiin epéselvand ja sellaisena, ettei alan ammattimies ymmarra,
mille oikeastaan haetaan suojaa.

Kyseessa olevat hyodyllisyysmallihakemukset on muunnettu patenttihake-
muksista. Namé puolestaan on jakamalla erotettu toisista patenttihakemuk-
sista, jotka ovat jatkettuja alueellisen vaiheen hakemuksia kansainvalisestéa
patenttihakemuksesta. Molemmilla hyodyllisyysmalleilla oli sama kansain-
valinen kantahakemus. Tutkija totesi paatoksessaan, ettd hyodyllisyysmallin
kaikkien suojavaatimusten kohteet kayvéat ilmi siitd patenttihakemuksesta,
josta hyddyllisyysmalli on muunnettu. Vaatimusten suojapiirin hén totesi
suppeammaksi kuin kyseisen patenttinakemuksen. Nain ollen muuntamisen
katsottiin tapahtuneen hyodyllisyysmallilain 8 8:n mukaisesti. Tutkija myds
esitti padtoksessaan yksityiskohtaisesti, miten hyodyllisyysmallissa esitetyt
piirteet 16ytyvat alkuperdisen kansainvélisen patenttihakemuksen vaatimuk-
sista ja selityksesta. Hyodyllisyysmallin tarkoittama keksinto kavi siis selville
kantahakemuksesta.

Kyseiset hyddyllisyysmallit paadyttiin kuitenkin mitatéimaan keksinnolli-
syyden puutteen vuoksi. Molemmista pé&atoksista valitettiin PRH:n valitus-
lautakuntaan, mutta ilmeisesti osapuolet saivat riidan sovittua, koska valituk-
set vedettiin pois. Valituslautakunta ei siis antanut ratkaisua asiaan vaan Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen péaatokset jaivat voimaan.

4.4.2 Keksinnén kuvauksen riittamattomyys (HmL 19 §)

Seitsemadssa tapauksessa mitatointivaatimuksen tekijé piti rekisterdidyn hyo-
dyllisyysmallin selitysté riittdmattomana. Naista kahteen on viitattu kohdassa
4.4.1 jayhden osalta asian késittely on vield kesken. Tdssé kohtaa keskitytaan
jaljelle jaaviin neljaén tapaukseen.

Yhdessa tapauksessa (FI 9153 2011) vaittdma kohdistettiin lukuarvoihin, va-
lintaan ja erilaisten vaiheiden lopputuloksiin. Vaatimuksen tekijé katsoi, etta
keksinnon toiminta esitetyll tavalla edellyttdisi tdsmentévaé informaatiota,
esimerkiksi raja-arvoja. Tutkija kuitenkin katsoi, ettd selitysosassa esitettiin
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selvasti, millainen rasvahappokoostumus oli tavoitteena seka riittavasti kei-
noja, joilla tarkoitettuun lopputulokseen pééstaan. Tutkijan mukaan selityk-
sessd myods annettiin riittdvasti ohjeistusta sopivien raaka-aineiden valintaan
ja kasittelyyn, jotta alan ammattimies voisi esityksen perusteella kayttaa kek-
sintoa.

Toisessa tapauksessa (FI 8276 2009) mitatdintivaatimuksen tekijé esitti, etta
itsendisen vaatimuksen 1 perusteella jaisi epéselvaksi, tarkoittaako hyddylli-
syysmalli viemdrituuletuksen hajusuodatinta vai viemérituuletuksen ha-
jusuodattimen koteloa. Keksintda ei ollut hdnen mielestadn maaritetty niin,
etta keksintoa olisi mahdollista kayttad. Hyodyllisyysmallin haltija esitti uu-
den tdsmennetyn suojavaatimuksen, jonka perusteella tutkimus tehtiin. Tut-
kija totesi uuden suojavaatimuksen olevan niin selvasti esitetty, ettd alan am-
mattimies voi sitd kayttaa.

Kolmannessa tapauksessa (FI 9683 2012) mitatdintivaatimuksen tekija totesi,
ettei hyodyllisyysmallissa ole esitetty yhtdan vaihtoehtoa vélineen raken-
teesta tydkalun kiinnittdmiseksi. Nain ollen alan ammattimies ei voisi kayttaa
vélinetté tyokalun kiinnittdmiseksi. Tutkija katsoi kuitenkin, ettd alan ammat-
timies kykenee toteuttamaan kyseisissa suojavaatimuksissa maaritellyt seikat
tietdmyksensé perusteella, vaikkei selityksessa olisikaan esitetty yhtaéan esi-
merkKkid.

Viimeisessa tapauksessa (FI 9903 2012) mitatointivaatimuksen tekija huo-
mautti, ettd itsendisen suojavaatimuksen viimeinen kohta ’sekd” on erityisen
epéselva ja sen voidaan tulkita tarkoittavan mité vain. Liséksi han katsoi, etta
suojavaatimuksissa oli kaytetty termeja taivutuspinta ja taivutuspinnat yksi-
I6imattd sen tarkemmin tarkoitettavaa taivutuspintaa. Hyodyllisyysmallin
haltija toimitti uudet, tismennetyt suojavaatimukset.

4.4.3 Suoja koskee asiaa, jolle ei voida myontaa hyodyllisyysmallia
(HmL 18)

Yhdessé tapauksessa (FI 10406 2014) mitatdintivaatimuksen tekijé esitti, etta
rekisteroidyn hyodyllisyysmallin suojavaatimuksissa esitetddn useita mene-
telmid, jotka eivéat taytd hyodyllisyysmallilain 1 8:n mukaisia vaatimuksia.
Lisdksi han piti kuvattuja menetelmia tunnettuina ja esitti, etta useat markki-
noilla olevat jarjestelmat toimivat samoin. Hyodyllisyysmallin haltija ei ole
lausumassaan ottanut kantaa tahé&n vaittdmaan, mutta on kuitenkin esittanyt
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uudet vaihtoehtoiset suojavaatimukset keksinnéllisyyden puutetta vastaan.
Kyseinen mitatdintivaatimus on sen verran tuore tapaus, etta sen késittely on
viela kesken.

4.4.4 Hakemuskasittelyn aikana tehdyt muutokset eivat perustu pe-
rusasiakirjaan (HmL 19 §)

Yhdessa tapauksessa (FI 9446 2011) mitatointivaatimuksen tekijé oli esitta-
nyt mitatointiperusteeksi myos sen, ettd hyodyllisyysmallin haltija oli hake-
muskaésittelyn aikana tehnyt selitykseen muutoksia, jotka eivat perustu perus-
asiakirjaan. Nama muutokset koskivat esitettyja arvoja. Mitatointivaatimuk-
sen tekijan mukaan uudet arvot oli myos esitetty sanomalehdesséa ennen muu-
toksen jattamistd. Tutkija totesi padtoksessaan, etta kasittelyn kuluessa tehdyt
muutokset olivat ilmeisten kirjoitusvirheiden korjauksia. Hakemukseen ei
siis katsottu tehdyn kaésittelyn kuluessa perusasiakirjaan perustumattomia
muutoksia. Kyseinen hyodyllisyysmalli kuitenkin mitatoitiin siksi, ettei kek-
sinndn katsottu olevan uusi ja siten myoskaan selvésti eroavan siitd, mika oli
tullut tunnetuksi ennen hyddyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen te-
kemispaivaa.

4.5 Perusteet, joilla mitatéintivaatimus on hylatty

Vuosina 2010-2014 kasitellyista mitatdintivaatimuksista hyléattiin kahdeksan
kappaletta (17 %). Naista yhdestd valitettiin PRH:n valituslautakuntaan ja sita
on kasitelty jaljempané luvussa 4.6.

Kaksi hylattyd mitatointivaatimusta on tehty samaa hyodyllisyysmallia (FI
7045 2006) vastaan. Myods mitatointivaatimuksen tekija on sama. Vaatimuk-
sista ensimmaisessa on esitetty kolmetoista estemateriaalia, joista kymme-
nessa ei ole julkaisupdivamaarad. Niiden sisaltoa ei siten voitu varmuudella
katsoa tulleen tunnetuksi ennen hyddyllisyysmallihakemuksen tekemispéivaa
eik& niitd voitu ottaa huomioon uutuutta ja keksinnollisyytta arvioitaessa. Lo-
puissa kolmessa julkaisussa lanan tyokulma ja kiinnitystapa olivat erilaisia
tai eivéat kdyneet ilmi kuvista. Mitatdintivaatimus hyléattiin. Toisella yritté-
malla mitatointivaatimuksen tekija esitti seitsemén estettd. Naist4 kahden si-
séltod ei voitu katsoa varmuudella tulleen tunnetuksi ennen hyddyllisyysmal-
lihakemuksen tekemispaivad, kolmesta ei kdynyt ilmi lanojen tarkka tyo-
kulma, kuudes ei liittynyt suojavaatimuksen kuvaamaan lanaan ja seitsemén-
nesta ei k&ynyt ilmi laitteen tarkka kiinnitystapa. T&mékin mitatdintivaatimus
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hylattiin. Mitatdintivaatimusten tekija oli kuitenkin sinnikés ja sai lopulta
hyodyllisyysmallin nurin. Héan teki vield kolmannen mitatdintivaatimuksen,
johon hyddyllisyysmallin haltija ei endé vastannut.

Toisessa tapauksessa (FI 8577 2010) oli esitetty yksi estejulkaisu. Siin te-
raskotelo ei kuitenkaan ole betonilaatan siséalla oleva rakenne, toisin kuin hyo-
dyllisyysmallissa. Mitatointivaatimus hylattiin. My0s tapauksessa FI 8563
(2009) oli esitetty yksi estejulkaisu. Siiné ei kuitenkaan ollut julkaisupéiva-
madrad, joten sitd ei voitu ottaa huomioon hyodyllisyysmallin uutuutta ja kek-
sinndllisyytta arvioitaessa. Tutkija totesi liséksi, ettei julkaisusta myoskaan
ilmene riittavasti yksityiskohtia, jotta sita voitaisiin pitd4 suojavaatimuksen 1
mukaisena laitteena.

Tapauksessa FI 8899 (2010) puolestaan esitettiin kolme estemateriaalia.
Naista mistdan ei kaynyt ilmi kaikkia suojavaatimuksen 1 madritteitd, joten
keksintd todettiin uudeksi. Esteissa esitettiin kylla samaan kayttétarkoituk-
seen soveltuva nostopuomi, mutta tutkija katsoi eron teknisen vaikutuksen
olevan se, ettd suojavaatimuksen 1 mukainen nostopalkisto on yksinkertai-
sempi valmistaa ja kayttad. Hyodyllisyysmallissa esitetty nostopuomisto
erosi siis selvésti esitetyistd julkaisuista, joten mitatointivaatimus hylattiin.
Tutkija huomautti viel& paatoksessaan, ettei estemateriaaleissa ollut julkaisu-
paivad, joten niiden ei voitu edes varmuudella katsoa tulleen tunnetuksi ennen
hyodyllisyysmallihakemuksen tekemispéivaa.

Tapauksessa FI 7425 (2007) on esitetty kolme estejulkaisua, joihin kaikkiin
tutkija on ottanut padtoksesséan kantaa perusteellisesti neljén ja puolen sivun
verran. Tutkija paatyi siihen, ettd suojavaatimuksessa 1 méaaritelty keksinto
eroaa selvésti ennestddn tunnetusta tekniikasta, joten mitatdintivaatimus hy-
lattiin. Mitétointivaatimuksen tekija valitti paatoksestd PRH:n valituslauta-
kuntaan ja esitti, ettei Patentti- ja rekisterihallitus ole ottanut riittavasti huo-
mioon alan tunnettua tekniikkaa ja esiintuotuja dokumentteja. Lisaksi vali-
tuksen tekija esitti todisteita, joiden mukaan hyddyllisyysmallin keksinto ei
olisi uusi. Valitus on siirretty valituslautakunnasta markkinaoikeuteen, jossa
sen kasittely on edelleen kesken.

My®0s viimeisessé tapauksessa (FI 5713 2003) tutkija on ottanut paatokses-
séan perusteellisesti kantaa esitettyihin estejulkaisuihin. Tutkija toteaa, etta
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lahtokohtaisesti on ollut tunnettua tekniikkaa valmistaa 5-onteloisia ontelo-
laattoja, mutta eri mitoilla. Aikaisemmissa keksinngissa ontelolaatan korkeu-
den kasvaessa kéytetaén pienempéa ontelomaaraa ontelolaatassa. Siten viiden
ontelon kayttaminen yli 370 millimetrin katsottiin keksinndlliseksi ja mita-
tointivaatimus hylattiin.

Késitellyn aineiston perusteella mitatointivaatimusten hylkddminen on johtu-
nut paitsi keksinndllisyyden puuttumisesta, paljolti myos sellaisen estemate-
riaalin kdyttdmisestd, josta puuttuu julkaisupaivdmaara. Tallaista materiaalia
ei oteta huomioon uutuutta ja keksinnollisyytta arvioitaessa.

4.6 PRH:n valituslautakuntaan tai markkinaoikeuteen seka kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen viedyt tapaukset ja niiden rat-
kaisut

Paatos Paatos Valitus Paatos Paatos

pysytetty kumottu peruttu  pysytetty kumottu

voimassa voimassa
1 1 2 1 0
2 0 0 2 0
1 0 0 0 0

Taulukko 3 Mitatdintivaatimusten ratkaisuista tehdyt valitukset

Tarkastelun kohteina olleiden mitatointivaatimusten péaatoksista oli vuoden
2015 alkuun mennessa tehty yhdeksan valitusta PRH:n valituslautakuntaan ja
nelja markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuteen vietyjen tapausten kasittely on
viela kesken. Valituslautakunnan késittelyssa olleista valituksista kaksi pe-
ruutettiin ja kaksi siirrettiin markkinaoikeuteen, joten lautakunta kasitteli yh-
teensd viisi tapausta. Naistd kahdessa Patentti- ja rekisterihallitus oli mitétoi-
nyt hyddyllisyysmallin kokonaan, kahdessa osittain ja yhdessa mitatointivaa-
timus oli hylatty (taulukko3). Osittain mitatdityjen hyddyllisyysmallien koh-
dalla valitukset teki mitatdintivaatimuksen tekija. Taulukosta puuttuvat vali-
tukset, jotka on siirretty PRH:n valituslautakunnasta markkinaoikeuden kasi-
teltdvéaksi. Molempien tapausten kasittely on kesken.
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Viidesta paatoksestd nelja pysytettiin voimassa valituslautakunnassa. Yksi
kokonaan mitatointipaatds (FI 6432 2004) muutettiin osittaiseksi mitatoin-
niksi valituslautakunnalle esitettyjen uusien suojavaatimusten perusteella.
Toisessakin tapauksessa (FI1 8359 2009) esitettiin vield uusia supistettuja suo-
javaatimuksia, mutta valituslautakunta ei katsonut niiden olevan hyvaksytta-
vissd. Suojavaatimusten mukainen keksinto ei eronnut selvésti kahdessa jul-
kaisussa esitetyista jarjestelmista eikd toissijaisen suojavaatimuksen 1 joh-
danto-osa ollut tekniikan tasoa vastaava. Hyodyllisyysmallin haltija valitti
paatoksesta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Téssa yhteydessa esi-
tettiin vield tdsmennetyt suojavaatimukset, joissa valituslautakunnan paatok-
sessd esitetyt muodolliset moitteet oli huomioitu. Korkein hallinto-oikeus
kuitenkin hylkéasi valituksen sill& perusteella, ettei selvéa eroa kahdessa jul-
kaisussa esitettyyn tekniikan tasoon edelleenkaan ollut.

Tapauksessa, jossa Patentti- ja rekisterihallitus oli hylannyt mitatdintivaati-
muksen (FI 8577 2010), valituslautakunta piti paatéksen voimassa. Mitatdin-
tivaatimuksen tekijé esitti, ettd keksinnon mukaisia tuotteita olisi esitelty ja
markkinoitu ennen hyddyllisyysmallihakemuksen tekemista. Tuotteesta olisi
my®os ollut ilmoitus alan lehdessa. Esittelyn ja markkinoinnin ajankohdista ei
kuitenkaan ollut mitddn nayttéd ja liitteena toimitettu lehtileikekin oli
erinimisesta lehdesta kuin mité oli mainittu esteeksi. Lehti-ilmoituksesta ei
kaynyt ilmi, mita siind mainittu tilaamalla saatava esittelyaineisto olisi ollut.
Taten jai osoittamatta, ettd keksinto olisi tullut julkiseksi ennen hyodyllisyys-
mallin tekemispaivaa.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli valitettu edelleen kolmesta ratkaisusta.
Néistd kaikissa KHO piti voimassa aiemmat paatokset. Yhdesté tapauksesta
on kerrottu ylla. Kahdessa muussa (FI 7116 2006 & FI 6982 2006) hyodylli-
syysmalli oli alun perin pysytetty voimassa muutetussa muodossa ja valitus-
lautakunta oli pitanyt paatokset voimassa. Korkein hallinto-oikeus pééatyi sa-
maan ratkaisuun. Sen ndkemyksen mukaan asiassa on riidatonta, etta keksin-
t04 taysin vastaavaa ratkaisua ei ole estejulkaisuissa esitetty.

Tutkimusmateriaalin perusteella Patentti- ja rekisterihallituksen hyddylli-
syysmallien mitatointiasioissa tekemét paatokset pysytetddn paasaantoisesti
voimassa my0s valitusasteissa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa valitus-
ké&sittelyn aikana esitetddn uutta materiaalia, esimerkiksi uudet supistetut suo-
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javaatimukset. Aiemmin on mainittu yksi téllainen tapaus valituslautakun-
nasta. Lisdksi tutkimuksen kohteena olleena ajanjaksona tuli KHO:sta aikai-
sempaan valitukseen (FI 6199 2005) tehty paatos, jossa PRH:n valituslauta-
kunnan tekemén paadtoksen vastaisesti hyddyllisyysmalli mitatoitiin osittain.
Alun perin hyédyllisyysmalli oli mitatoity kokonaan.
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5 Yhteenveto

Taman erikoistyon kohteena on hyddyllisyysmallien mitatointi ja erityisesti
vuosina 2010-2014 tehdyt ja/tai kasitellyt mitatointivaatimukset. Tavoitteena
oli selvittdd, minkalaisilla perusteilla hyddyllisyysmalleja yritetddn mitatdida
sekd minkalaisiin lopputuloksiin eri perusteiden kéytté on johtanut.

Kyseisend ajanjaksona tehtiin 52 mitatdintivaatimusta ja kasiteltiin 51. Yh-
teensd tarkastelussa oli 59 tapausta. Mitatéintivaatimusten kohteena olleista
hyodyllisyysmalleista 60 % mitatoitiin kokonaan ja 23 % osittain. Loput 17
% mitatointivaatimuksista hylattiin. 48 % tapauksista hyodyllisyysmallin hal-
tija esitti uudet suojavaatimukset, joista noin puolet hyvaksyttiin.

Mitatointivaatimuksia tekivét paédasiassa yritykset. Suurin osa sekd mitatoin-
tivaatimusten tekijoista etta hyodyllisyysmallien haltijoista kéaytti apunaan
asiamiestd. Asiamiehen kéytt6 myo6s kannatti, silld asiamiestd kéyttaneiden
haltijoiden hyodyllisyysmalleista mitatdintiin kokonaan 53 %, ilman asia-
miesté toimineiden hyodyllisyysmalleista puolestaan 81 %.

Tarkastelun kohteena olleista tapauksista kaikissa esitettiin mitatointiperus-
teeksi keksinndllisyyden puute. Uutuuden puutteeseen vedottiin 93 % mita-
tointivaatimuksista. Selvasti yleisin mitatointiperuste olikin keksinndllisyy-
den puute. Se oli perusteena kaikissa muissa kokonaan mitétdinti tapauksissa,
paitsi niissa viidessa, joissa hyodyllisyysmallin haltija ei antanut lausuntoaan
mitatdintivaatimuksesta. Silloin hyddyllisyysmalli mitétoitiin automaatti-
sesti. Uutuuden puute oli perusteena 54 % kokonaan mitatoidyista hyodylli-
syysmalleista.

Uutuuden ja keksinnéllisyyden puutteen lisdksi mitatdintivaatimusten tekijat
esittivat myods seuraavat mitatdintiperusteet: hyddyllisyysmallin virheellinen
muuntaminen, keksinnén kuvauksen riittdmattomyys, suojan koskeminen
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asiaa jolle ei voida myontééd hyodyllisyysmallia sekd hakemuskasittelyn ai-
kana tehtyjen muutosten perustumattomuus perusasiakirjaan. Mitd&n néista
perusteista ei kuitenkaan hyvéksytty mitatdintikasittelyssa.

Niissé tapauksissa, joissa mitatointivaatimus hylattiin, yleisimmat syyt olivat,
ettei keksinnollisyyden puutetta pystytty osoittamaan ja ettei ilmoitetussa es-
temateriaalissa ollut julkaisupaivdma&rad. Materiaalia, jonka ei voida var-
muudella todeta olleen julkista ennen hakemuksen tekemispaivéé, ei oteta
huomioon mitatointivaatimusten késittelyssa.

Yhteensa 13 mitatointivaatimuksen ratkaisusta valitettiin PRH:n valituslau-
takuntaan tai markkinaoikeuteen. PRH:n valituslautakunta ratkaisi seitseman
tapausta, kaksi siirrettiin markkinaoikeuteen ja nelja tehtiin suoraan markki-
naoikeuteen. Markkinaoikeudesta ei ole vield tullut yhtaén paatosta hyodylli-
syysmallien mitatointia koskevissa asioissa. PRH:n valituslautakunta pysytti
voimassa nelja paatostd, kumosi yhden ja kaksi valitusta peruttiin. Kumotussa
paatoksessd hyodyllisyysmallin haltija esitti uudet suojavaatimukset, joiden
perusteella hyddyllisyysmalli muutettiin mitatditavaksi osittain kokonaan mi-
tatoinnin sijaan. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettiin edelleen kol-
mesta tapauksesta. Niista kaikissa PRH:n ja valituslautakunnan tekemat paa-
tokset pysytettiin voimassa.
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