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Analogiamenetelmépatentin suojapiiri. Osa 1.
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1. Kysymyksenasettelu

Ennen vuotta 1995 Suomessa mydnnettiin patenttisuojaa ainoastaan ladkeaineen
valmistusmenetelmalle. Itse 1ddkemolekyylille ei myonnetty tuotepatenttia, joka
yleensd antaa laajempaa suojaa kuin menetelmipatentti. Riittdvin erilaisella
valmistusmenetelmilld voidaan valmistaa samaa lddkeainetta loukkaamatta me-
netelmipatenttia. Tuotepatentti sitd vastoin antaa suojaa kaikkia valmistustapo-
ja vastaan.

Tuotepatenttikiellon aikana patentoitavia valmistusmenetelmii olivat ensin-
nidkin sindnsd uudet ja keksinnolliset valmistusmenetelmit, mutta my9s niin
sanotut analogiamenetelmét. Analogiamenetelmipatentilla tarkoitetaan patent-
tia, jonka vaatimuksissa kuvataan yksi tai useampi ennestddn tunnettu valmis-
tusmenetelmi, jolla pystytddn valmistamaan tuote, joka on uusi, ja jolla on yl-
littdvid ja arvokkaita ominaisuuksia.! Analogiamenetelmipatentin uutuus ja
keksinnéllisyys ovat menetelmin tuottamassa tuotteessa, ei itse valmistusmene-
telmassa.

Vaikka analogiamenetelmépatentin innovaatio on itse lopputuotteessa, se ei
suoraan ole patenttisuojattu. Tuote saa kuitenkin vilillisesti suojaa patenttisuo-
jattujen menetelmien kautta.? Paitsi, ettd patentoidun menetelmin kédyttiminen
on ilman patentinhaltijan antamaa lupaa kiellettyi, sisidltdd menetelmépatentin
yksinoikeus myos patentoidulla menetelmilld valmistetun tuotteen saattamisen
vaihdantaan ynnd muun kaupallisen kdyton. Vain siind tapauksessa, ettd patent-
tivaatimuksissa on kuvattu kaikki ajateltavissa olevat tai ainakin kdytdnnossa
toteutettavissa olevat valmistusmenetelmit, analogiamenetelmépatentti antaa jo
sanamuotonsa perusteella yhtd vahvaa suojaa kuin tuotepatentti.?

! Ks. Erityismairadykset ravinto- ja lddkeaineita tarkoittavien patenttihakemusten késittele-
miseksi 3 §, jotka ovat Patenttiméérdysten (PatM) liitteessd 2. Ks. myos Nordisk patentlovgiv-
ning, Nordisk utredningsserie (NU) 1963:6, s. 105-106. Domeij, Likemedelspatent (Stock-
holm 1998), s. 92. Stenvik, Patentrett (Oslo 2006), s. 149-150. Godenhielm, Om ekvivalens
och annat gott (Ekends 1990), s. 52 ss.

2 Domeij 1998, s. 92. Ngrgaard, Legemiddelpatenters beskyttelsesomfang, Nordiskt imma-
teriellt rattsskydd (NIR) 1984, s. 8 ss, s. 10. NU 1963:6, s. 106.

3 NU 1963:6, 106. Stenvik 2006, s. 150.



680 Marcus Norrgard — Niklas Bruun

Taman kirjoituksen tavoitteena on analysoida kansallisten (suomalaisten)
ladkeaineita koskevien analogiamenetelmipatenttien suojapiirin laajuutta. Vaik-
ka lddkeaineille on voitu myontdd tuotepatentteja myos Suomessa vuodesta
1995 ldhtien, ovat analogiamenetelmipatentit tirkeitd vield useita vuosia. En-
sinnikin patentti on voimassa 20 vuotta hakemispéivistd. Sen lisdksi lddkeai-
neelle on voitu myontid lisdsuojatodistus, joka on voimassa korkeintaan viisi
vuotta patentin voimassaolon pddttymisestd. Analogiamenetelmipatentit ovat
siten ajankohtaisia joissakin tapauksissa jopa vuoteen 2019 asti. Lisdksi keksin-
non kehittiminen markkinoitavissa olevaksi ladkkeeksi kestdd usein toistakym-
mentéd vuotta keksinnon syntymisestd, minkd johdosta valtaosa markkinoille
tulevista uusista lddkkeistd on edelleen suojattu analogiamenetelmipatenteil-
la.*

Patenttien suojapiirin laajuutta kisittelevdd suomenkielisti kirjallisuutta on
erittdin vihin. Kotimaisessa kirjallisuudessa erityisesti Berndt Godenhielm on
pohtinut analogiamenetelmipatentin suojapiirid. Hdnen tuotantonsa on ldhes
yksinomaan ruotsin kielelld ja tuoreinkin julkaisu on vuodelta 1994. Sen jdlkeen
Suomi on liittynyt Euroopan unioniin, Euroopan patenttisopimukseen ja Maail-
man kauppajdrjeston alaiseen TRIPS-sopimukseen. Suomen talous on vapautu-
nut ja erityisesti lafkeaineiden markkinat ovat muuttuneet ratkaisevasti.’

Patentin suojapiirid koskevia ratkaisuja on varsin niukasti. KKO:n ratkaise-
mia patentin suojapiirid koskevia ratkaisuja on nykyisen patenttilain (550/1967)
aikana tehty viisi kappaletta, joista yksikidin ei koske analogiamenetelmépatent-
tia: kultivaattori (KKO 1970/644), maitoastioiden kiddntolaite (KKO 1971/1341),
tetrasykliini (KKO 1973-11-62), sdhkoldmmitin (KKO 1978-11-46) ja Lokari
(KKO 1981-11-184). Naistikin vain kolme viimeistd on julkaistu KKO:n vuosi-
kirjassa. Koska patenttioikeudelliset loukkaustapaukset ja tekniikan alat vaihte-
levat, ei ndiden ratkaisujen perusteella ole mahdollista 16ytdd yhtendistd kor-
keimman oikeuden linjaa, jota tulisi noudattaa ottaen lisiksi huomioon, etti
ndistd vain tetrasykliiniratkaisu koskee lddkeainetta. Ratkaisujen merkitystd vi-
hentdd myos niiden ikd. Tuorein tapaus (Lokari) on ratkaistu yli 25 vuotta sit-
ten.

Helsingin hovioikeus onkin kdytdnnossé ollut korkein oikeusaste patentti-
jutuissa. Sekién ei kuitenkaan tietdiksemme ole lausunut analogiamenetelma-

4 Lidketeollisuus ry:1td saamamme tiedon mukaan 90 % vuosina 2002-2005 myonnetyistd
myyntiluvista koskivat analogiamenetelmépatentilla suojattuja lddkeaineita.

5 Lidkekustannusten hillitsemiseksi Suomessa siirryttiin vuonna 2003 niin sanottuun ge-
neeriseen substituutioon, jolla tarkoitetaan menettelyi, jossa lddkdrin madraama ladkevalmiste
on mahdollista vaihtaa apteekissa vaihtokelpoiseen ladkevalmisteeseen. Ks. Hallituksen esitys
Eduskunnalle laeiksi lddkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta 165/2002 vp. Liidkevaih-
tojdrjestelméssi apteekki huolehtii valmisteen vaihtamisesta halvempaan vaihtoehtoon, ellei
ladkari lddketieteellisestd syystd tai potilas itsemiddrdamisoikeuden perusteella ole kieltdnyt
ladkevaihtoa.
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patentin suojapiirin laajuudesta.® Helsingin kérdjdoikeuden ratkaisuja ei ole
systemaattisesti pystytty kerddamaiin, mutta se on ainakin kahdessa tapauksessa
ottanut kantaa analogiamenetelmépatentin suojapiiriin.” Alempien oikeuksien
ratkaisujen oikeuslihdearvo on kuitenkin perinteisen lainopillisen oikeusldh-
deopin mukaisesti rajallinen.

Tulkintatilannetta patenttien ja erityisesti analogiamenetelmipatenttien
osalta voidaan mielestimme Suomessa pitdd hyvinkin avoimena. Sen vuoksi
kirjoituksessamme pohditaan paitsi analogiamenetelmépatenttien tulkintaongel-
mia myOs patentteja yleisemminkin luotettavan tulkintakontekstin luomiseksi.
Tulkinnassa on haettava johtoa sekid muista Pohjoismaista ettd kansainvélisesti
materiaalista laajemminkin.

Analogiamenetelmépatenttien tulkinnan ldhtokohtana on pidettidvé patent-
tien yleisid tulkintaperiaatteita. Analogiamenetelmépatenttien erityislaatu on
kuitenkin johtanut siihen, ettd niille on kirjallisuudessa ja oikeuskdytdnnossd
luotu osin omat ratkaisuperiaatteensa. Erityislaatu tarkoittaa myos, ettd mekaa-
nisia patentteja® ja sindnsi keksinnollisid kemiallisia menetelmis® koskevat rat-
kaisuperiaatteet eivit vilttimattd ole suoraan sovellettavissa analogiamenetel-
mipatentteihin.

Tama kirjoitus jakautuu kahteen osaan, jotka julkaistaan erillisind artikke-
leina. Ensimmadisessd kuvailevammassa osassa kisitellddn tamin johdantojak-
son jilkeen vuoteen 1995 asti voimassa ollutta tuotepatenttikieltoa, sen perus-
teluja ja syitd sen pédttymiseen. Sen jidlkeen médritellddn analogiamenetelma-
patentin kisite ja pohditaan sen siséltdd ja erityispiirteitd. Tdmén jalkeen kisi-
telldin ladkeaineille oleellista patenttisuojaa pidentivéi lisdsuojatodistusjérjes-
telmédd, minké jdlkeen esitellddn lyhyesti eri nikemyksid patenttijirjestelmin
tarkoituksesta. Seuraavaksi tarkastellaan patentin tulkinnassa huomioitavaa ai-

¢ Ks. Keijo Heinonen, Patentskyddets vardag (Stockholm 2003), johon on keritty neljéin-

kymmenen vuoden ajalta kaikki pohjoismaiset patenttiratkaisut. Suomalaisista ratkaisuista
yksikédn ei koske analogiamenetelmipatenttia. IPR University Centerin oikeustapaustietokan-
nasta 10ytyy useampi lddkepatenttia koskeva riita, joissa ei kuitenkaan ole otettu kantaa paten-
tin suojapiirin. Moni ratkaisuista koskee viliaikaista kieltoa, eivitkd ne ole viliaikaismédriys-
ten summaarisuuden ja kiireellisyyden vuoksi tidssd yhteydessi kiinnostavia.

7 Helsingin KO:n tuomio 22.9.2006 nro 23357 (04/4418, 05/13999) Hexal/Pfizer, joka kos-
ki Pfizerin analogiamenetelmipatenttia masennuslidikkeenid kiytettdvin sertraliinin valmista-
miseksi sekd Helsingin KO:n tuomio 15.1.2004 nro 968 (02/2025) Merck/Gea, joka koski
muun muassa Merckin analogiamenetelmépatenttia kolesterolia alentavan simvastatiinin val-
mistamiseksi.

8 Mekaanisilla patenteilla tarkoitetaan patentteja, jotka kuuluvat mekaniikan tms. ei-kemial-
liseen alaan. Esimerkkeiné voidaan mainita Lokari-ratkaisu (KKO 1981-11-184), kasvatusken-
nostoratkaisu (Helsingin HO:n tuomio 20.1.1993 nro 302 (S 92/1558)) ja turvapylvésratkaisu
(Helsingin HO:n tuomio 28.12.2000 nro 3704 (S 00/1619)).

®  Kemiallinen valmistusmenetelmé voidaan patentoida, jos se on uusi ja keksinnéllinen,
vaikka se johtaisikin sindnsd tunnettuun tuotteeseen. Télloin kyseessi ei kuitenkaan ole analo-
giamenetelmépatentti. Esimerkiksi korkeimman oikeuden niin sanottu tetrasykliiniratkaisu
(KKO 1973-11-62) koski uutta ja keksinnollistd menetelmid tunnetun antibiootin (tetrasykliini)
valmistamiseksi. Kyseessd ei siis ollut analogiamenetelma.
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neistoa ja tulkinnan yleisid nikokohtia. Tutkimuksen toisessa osassa kisitellddn
ekvivalenssioppia yleiselld tasolla sekd analogiamenetelmépatentin suojapiiriéd
tamin yleisen tarkastelun tulosten valossa. Viimeisessi jaksossa ovat yhteenve-
to ja johtopaitokset.

2. Tuotepatenttikielto

Ennen 1.1.1995 ldédkeaineita sai patentoida ainostaan menetelmipatentilla'®, ei
tuotepatentilla. Patenttilain (PatL, 550/1967) voimaantulo- ja siirtymisadnnos-
ten 1 kohdan mukaan patenttia ei voitu myontéd itse tuotteeseen, vaan ainoas-
taan sen valmistusmenetelméin, mikili keksinto koski ravinto- tai ldikeaineita.!!
Voimaantulosddnnoksessd todettiin tdimin tuotepatenttikiellon olevan voimassa
kunnes asetuksella toisin sdddetdin, eli jo patenttilaki sen alkuperdisessd muo-
dossa ennakoi tuotepatenttikiellon poistumista.

Voimassa olevan patenttilain esitéihin lukeutuvassa yhteispohjoismaisessa
patenttilainsddddntdd suunnitelleen komitean mietinnossd (NU 1963:6) pohdi-
taan kemiallisten yhdisteiden ja ldadkeaineiden tuotepatenttien sallimista. Vuo-
den 1943 patenttilain (387/1943) mukaan myoskéddn kemiallisia yhdisteiti ei
voinut patentoida tuotepatentilla (14.2 § 2 kohta). Oikeustila oli vastaava Nor-
jassa ja Ruotsissa. Myos Tanskassa tilanne oli kdytdnndssi vastaava, koska siel-
14 katsottiin, ettd kemialliset yhdisteet olivat 16ytojd eivitkd keksintoja. '

Yhteispohjoismaisessa lainvalmistelussa erityisesti Tanska nosti esiin ke-
miallisten yhdisteiden osalta kotimaisen teollisuuden suojaamistarpeen. Todet-
tiin, ettd teknisesti kehittyneemmilld yrityksilld on suhteellisesti paremmat mah-
dollisuudet hyodyntéda kemiallisten yhdisteiden tuotepatentoimismahdollisuuk-
sia. Niilld aloilla, joilla pohjoismaiset yritykset eivit ole teknisesti yhtd kehitty-
neitd kuin ulkomaiset samalla alalla toimivat yritykset, pddsevét pohjoismaiset
yritykset ainoastaan vihiisissd méirin hyddyntdméédn tuotepatenttimahdolli-
suutta. Sen sijaan ulkomaiset yritykset pystyvit teknisen etumatkansa johdosta
ja patentoimalla kemiallisia yhdisteitd saamaan kilpailuedun suhteessa pohjois-
maisiin yrityksiin, jotka eivit siten endé kykene kilpailemaan markkinoilla ul-
komaisten yritysten kanssa. Koska jo silloin suurin osa kemian alan patenteista
oli myonnetty ulkomaisille yrityksille, olisi tuotepatentti ennestiénkin lisdnnyt
titd epdtasapainoa. Lisidksi huomautettiin, etté olisi ollut vaarallista poistaa tuo-
tepatenttikielto samaan aikaan kun se oli vield voimassa muissa maissa, koska

10 Timai kattaa sekd analogiamenetelmipatentit ettd sindnsd patentoitavat menetelmiit, eli

sellaiset menetelmit, jotka ovat itsesséidn uusia ja keksinnollisii.

" Valmisteltaessa nykyistd patenttilakia 1960-luvulla Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja
Ruotsissa oli lddkeaineiden tuotepatenttikielto. Ks. NU 1963:6, s. 104.

2 NU 1963:6, s. 104.
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silloin ulkomaisilla keksijoilld olisi ollut vahvempi asema Pohjoismaissa kuin
pohjoismaisilla keksijoilld ulkomailla.

Komitea kuitenkin katsoi, ettéd patenttilainsdadiantod ei tule kdyttidd kotimai-
sen teollisuuden suojaamiseen. Jos halutaan téllaista suojaa, se voidaan toteuttaa
muita keinoja kéyttden. Lisidksi epédtasapaino ulkomaisen teollisuuden hyvéksi
voi vallita muillakin tekniikan aloilla kuin kemianteollisuudessa. Komitea ei
my0Oskain katsonut aiheelliseksi muuttaa lainsdddéntoad sen johdosta, ettd poik-
keukset olivat poistumassa myos ulkomailla.'

Lasdkeaineiden osalta komitea totesi, ettd tuotepatenttikieltoa puoltavat paa-
asialliset syyt eivit liity kotimaisen teollisuuden suojaamiseen.'* Titi voidaan
pitdd ehkd hieman yllédttdvand; siirtymisadnnostd myos ladkeaineiden osalta pe-
rusteltiin muun muassa sillé, ettd oli odotettava kunnes lddkeaineiden tuotepa-
tentti on vahvistanut asemansa suurissa teollisuusmaissa.'> Samoin patenttilakia
koskevassa hallituksen esityksessi (joka pohjautuu edelld mainittuun mietintoon
NU 1963:6) todetaan, ettéd tuotepatenttikiellon kumoaminen riippuu siitd, mil-
loin kielto on kumottu tirkeimmissi teollisuusmaissa.'® Liséksi siini todetaan,
ettd kiellon kumoamisen tulee tapahtua samanaikaisesti kaikissa Pohjoismais-
sa.

Pddasialliset syyt lddkeaineiden tuotepatenttikieltoon liittyivit komitean né-
kemyksen mukaan sosiaalisiin syihin.!"” Kenenkddn ei tulisi saada monopolia,
joka mahdollistaa hintojen kohtuuttoman nostamisen, joka taas estidi sairaita
saamasta heille vilttimattomid ladkkeitd. Komitea totesi sosiaalisten syiden ole-
van painava argumentti, mutta argumentin painoarvo oli jo silloin vihentynyt
huomattavasti muun lainsddadinnén ansiosta. Komitea totesi my®os, ettd ladkeai-
neen patentointi oli edellytys sille, ettd yksittéiset yritykset alkaisivat valmistaa
ladkeaineita suuremmassa mittakaavassa (mikd taas johtaa mittakaavaetujen
johdosta alempiin valmistuskustannuksiin ja alempiin hintoihin).

Tuotepatenttikieltoa vastaan esitettiin my0s, ettd patentteja ja patenttihake-
muksia ei tulisi kiyttdd markkinointitarkoituksiin, koska kuluttajat eivit osaa

3 NU 1963:6, s. 108.

4 NU 1963:6, s. 108.

15 NU 1963:6, s. 112. Poikkeusta perusteltiin my®os sillé, etté silloin valmisteluasteella ollut
ns. Strasbourgin konventio mahdollistaa kymmenen vuoden siirtyméjakson ldadkeaineiden tuo-
tepatenttien osalta. Ks. Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on
Patents for Invention artikla 12.1: »Notwithstanding anything in this Convention, each Con-
tracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance or accession, temporarily reserve, for the limited period stated below, the right: not
to provide for the grant of patents in respect of food and pharmaceutical products, as such, and
agricultural or horticultural processes other than those to which paragraph b of Article 2 applies
[...]». Ks. my0s artikla 12.2: »The limited period referred to in paragraph 1 of this article shall
be ten years in the case of sub-paragraph a and five years in the case of sub-paragraph b. It shall
start from the entry into force of this Convention for the Contracting Party considered.»

16 Hallituksen esitys Eduskunnalle patenttilainsdédénnon uudistamisesta HE 101/1966 vp,
s. 29.

17 NU 1963:6, s. 108-109.
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arvioida tuotteen todellista merkitystd sairauden hoidossa. Tdmdn argumentin
osalta komitea totesi, ettd se pitee myos muihin patentteihin eikéd sen painoarvo
ole sellainen, etti se sindnsi estiisi tuotepatentin.'®

Komitea totesi my0s, ettd menetelmépatenteilla on saavutettavissa itse tuot-
teenkin osalta merkittdvé suoja vilillisen tuotesuojan ansiosta.!” Komitea kiin-
nitti kuitenkin huomiota siihen, ettd suojan tehokkuus on usein riippuvainen
siitd, miten yksittdiset patenttivaatimukset on muotoiltu. Komitea totesi, ettd
silloinen kdytinto, joka kidytinnossd oli legalisoinut patenttilain poikkeusten
kiertimisen analogiapatentein, ei ollut hyviksyttiva. Se katsoi, ettd jos poik-
keukset pidetddn voimassa, on niiden kiertdminen estettdvi eli poikkeukset oli-
si tehtdvi tehokkaiksi tai sitten poikkeukset olisi poistettava.’’ Koska oli ole-
massa todellinen tarve muun muassa lddkkeiden tuotepatenteille ja koska inno-
vaatioita haluttiin edisti, ei tuotepatenttikieltoa katsottu voitavan pitdd voimas-
sa. Komitea totesi, ettd tuotepatenttikielto estdd tutkimusta ja ettd keksintoja jad
sen vuoksi tekeméttd.?!

Patenttilakia muutettiin vuonna 1980 toisaalta niin, ettd Suomi voisi liittyd
patenttiyhteistyosopimukseen (PCT-sopimukseen), ja toisaalta niin, ettd lainsda-
dintdmme vastaisi niitd periaatteita, jotka ilmenivit Euroopan patenttisopimuk-
sesta (EPC).? Tulkintaongelmien vilttdmiseksi sdddokseen liséttiin patenttilain
siirtyméisdédnnosti vastaava siirtyméséiinnos.? Téssi yhteydessi hallituksen esi-
tyksessid kuitenkin suoraan todettiin, ettd patenttilakia sdddettdessd sosiaalisista
syisti ja kotimaisen teollisuuden suojaamiseksi lakiin oli otettu ldzdke- ja ravin-
toaineita koskeva siirtymésdannos.? Siind my0s todettiin, ettd tulevan kehityk-
sen varaan jdtetddn se, milloin meilldkin siirrytddn Euroopassa jo melko yleises-
ti hyviksyttyyn kdytant6on myontdd tuotepatentti myos ravinto- ja lddkeaineil-
le.”

Tuotepatenttikielto poistui Suomessa vasta 1.1.1995.26 Asetus ravinto- ja
ladkeaineisiin myOnnettdvistid patentista 932/1987 tuli muodollisesti voimaan
jo 1.1.1988, mutta sitd sovellettiin patenttihakemuksiin, jotka tehtiin tai oli kat-

'8 NU 1963:6, s. 109.

' NU 1963:6, s. 109.

20 NU 1963:6, s. 109-110.

21 NU 1963:6, s. 110.

2 Ks. Laki patenttilain muuttamisesta 407/80 ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pa-
tenttilain muuttamisesta 139/1979 vp.

2 Laki patenttilain muuttamisesta 407/80, siirtymésddnnoksen 6 mom.: »Kunnes asetuksel-
la toisin sdddetddn, patenttia ei kuitenkaan voida myontid itse tuotteeseen, vaan ainoastaan sen
valmistusmenetelméain, milloin keksintd koskee ravinto- tai lddkeaineita.» Ks. myos Laki pa-
tenttilain muuttamisesta 230/1984.

2 HE 139/1979 vp, s. 20. Ks. my6s Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi patenttilain muut-
tamisesta 230/1984 vp, s. 16, jossa myds on sama siirtymisdinnds samoin perusteluin.

# HE 139/1979 vp, s. 20. Ks. myos HE 230/1984, s. 16.

2 Asian valmisteli Ladkepatenttityoryhmi (Kauppa- ja teollisuusministerid), joka julkaisi
mietintonsd 27.2.1987 ja ehdotti kotimaisen teollisuuden etujen turvaamista viiden vuoden
siirtymékaudella. Siirtymékauden pituudesta tuli sittemmin seitsemén vuotta.
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sottava tehdyiksi 1.1.1995 tai sen jilkeen. Kyseessi oli sopeutuminen Euroopan
patenttisopimukseen. Sopimusvaltioiden sallittiin pitdd lddkeaineiden tuotepa-
tenttikielto voimassa kymmenen vuotta EPC:n voimaantulosta 7.10.1987 lukien
(EPC 167.2 artiklan a-kohta, 167.3 artikla). T4td varaumaa oli erdissi tapauk-
sissa mahdollista pidentii viidelld vuodella (7.10.1992 asti).?’ Itivallan tekemiin
varauman voimassaolo péittyi 8.10.1987 ja Espanjan ja Kreikan 7.10.1992.%
Globaalisti TRIPS-sopimuksella on ollut sama vaikutus kuin EPC-sopimuksel-
la Euroopassa. TRIPS-sopimuksen 27.1 artikla edellyttid, ettd »patents shall be
available for any inventions, whether products or processes, in all fields of
technology». Tdmai tarkoittaa muun muassa siti, ettd on oltava mahdollista
myontid tuotepatentteja myos lddkeaineisiin.?

3. Analogiamenetelmipatentti

Tuotepatenttikiellosta huolimatta oli olemassa tarve saada patenttisuojaa laske-
aineille. Ajan mittaan kehittyi mahdollisuus patentoida analogiamenetelmid.
Ongelmaksi muodostui kuitenkin perustelu siitd, ettd analogiamenetelmén pa-
tentoitavuus on lopputuotteen uutuudessa ja keksinnollisyydessi. Saksassa esi-
tettiin ainakin kaksi eri teoriaa analogiamenetelmén patentoitavuudesta. Heijas-
tusteesin (Riickstrahlungsthese) mukaan lopputuotteen uutuus ja keksinnollisyys
heijastuvat itse valmistusmenetelméén, joka sen vuoksi on patentoitavissa.* Va-
lintakeksintoteesi (Auswahlserfindungsthese) perustelee analogiamenetelmén
patentoitavuutta silld, ettd keksinnollisyys liittyy ldhtdaineiden valintaan, vaik-
ka ldhtoaineetkaan eivit ole uusia.’! T#lloin lopputuotteen ylldttdvit ominaisuu-
det ovat vain osoitus menetelmén keksinnollisyydesti. Vaikka EPO hyviksyykin
yhi vield analogiamenetelmipatentteja®?, niiden merkitys on varsin rajallinen.
Vaikka analogiamenetelmépatentti onkin sovitettavissa patenttijdrjestelmiin
ylld mainitun kahden teorian turvin, analogiamenetelmipatentti on kuitenkin

2 Ks. my6s Visser, The Annotated European Patent Convention 1973 (Veldhoven 2006),
s. 336-337.

2 Tuotepatenttikielto oli aikaisemmin hyvin tavallinen. Esimerkiksi ennen vuotta 1968 l4i-
keaineiden tuotepatentti oli suurten markkina-alueiden osalta sallittu ainoastaan Yhdysvallois-
sa, [sossa-Britanniassa ja Ranskassa. Tuotepatenttikielto poistui kuitenkin véhitellen, kuten
patenttilain siirtymésddnndskin ennakoi: Saksa 1968, Japani 1976, Sveitsi 1977, Italia ja Ruot-
si 1978, Tanska 1983, Itdvalta 1987, Kanada 1987, Portugali 1992, Puola 1992, Kreikka 1992,
Espanja 1992, Suomi 1995 ja Intia 2005.

2 UNCTAD - ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development (Cambridge 2005),
s. 356.

3 Vogt, Das chemische Analogieverfahren und seine patentrechtlichen Probleme — Zum 75.
Jahrestag der Kongorot-Entscheidung, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
1964, s. 169 ss, s. 170.

3 Kokoavasti ks. Vogt, s. 169 ss., erit. s. 181 ss.

2 Ks. T119/82 Gelation/Exxon, Official Journal of the European Patent Organisation (OJ
EPO) 1984, s. 217.
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jonkinlainen patenttioikeuden kummajainen, jota on tarkasteltava hieman eri
tavalla kuin muita patentteja.*

Kisite "analoginen’ on periisin kemiasta eika siti tule sekoittaa ekvivalens-
sikésitteeseen. Nykysuomen sanakirjan mukaan analoginen tarkoittaa samaa
kuin *yhdenmukainen’, ’vastaava’ kun taas ekvivalentti on ’samanarvoinen’,
‘vastaava’, ’yhtépitdva’. Yleiskielellisesti kdsitteet ovat siten hyvin ldhelld toi-
siaan. Patenttioikeudellisesti kyseessi ei kuitenkaan ole sama asia.** Orgaani-
sessa kemiassa kiytetddn erilaisia kisitteitd kuvaamaan kemiallisia yhdisteiti,
jotka ovat rakenteeltaan ldhelld toisiaan, mutta eivit kuitenkaan identtisid.** Ke-
miallisen yhdisteen analogilla on samantyyppinen rakenne, mutta se eroaa jon-
kin yhdisteen osan osalta.

Esimerkiksi suomalaisen patentin FI68806 (sertraliini) patenttivaatimukses-
sa kuvataan kemiallisen yhdisteen valmistusmenetelmd, jossa valmistettavalla
yhdisteella on seuraava kaava:

|
Y'! : ~X
Patenttivaatimuksessa médritellddn mitd eri funktionaalisia ryhmid R1, R2,
W, Y ja X voivat olla. Esimerkiksi R1 voi olla vety tai normaali alkyyli, jossa
on 1-3 hiiliatomia. Ndmi rakenteeltaan erilaiset kemialliset yhdisteet ovat tois-
tensa analogeja, koska ne ovat rakenteeltaan hyvin samanlaisia. Syy analogisten
yhdisteiden kdyttoon on, ettd patenttihakemus on jétettdvi hyvin aikaisessa vai-

heessa ennen kuin tiedetdin, mitkéd yhdisteisti, jos mitkddn, tdyttaviat kaikki
lddkeaineelle asetettavat vaatimukset.*®

3 Kemppinen, Analogiapatentti, teoksessa Patenttioikeuden erityiskysymyksid (Helsinki

1988), s. 53-61, s. 56: »Kuitenkin analogiapatentti on patenttioikeuden jérjestelmin kannalta
niin omituinen ja lddkeaineissa ainepatenttia koskevan kiellon vastainen [...]». Saksassa on
kayty paljon keskustelua siitd, onko analogiamenetelmipatentti anomalia vai ei. Ks. esim.
Schramm, Der Patentverletzungprozess (K6ln 1966), s. 137-138.

3 Vrt. kuit. Ryberg, Beskyttelsesomfanget i dansk patentret (Kgbenhavn 2002), s. 54, joka
kdyttdad termid analoginen loukkaus (analoge kreenkelse) loukkauksesta patenttivaatimuksen
sanamuodon ulkopuolella. Rybergin ongelmana on, ettd hdan hyviksyy sanamuodon ulkopuo-
lelle menevin tulkinnan muttei ekvivalenssioppia. Tdama tarkoittaa kidytannossa sité, ettd han
joutuu valitsemaan jonkin muun késitteen ekvivalenssin tilalle.

3 Tissd yhteydessi ei kuitenkaan ole tarpeen miéritelld sellaisten kisitteiden kuin isomee-
ri tai homologi sisdltod. .

% Koktvedgaard — Levin, Lidrobok i immaterialritt (Attonde upplagan, Stockholm 2004),
s.243.
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Vastaavalla tavalla voidaan puhua analogiasta menetelmien osalta. On sa-
nottu, ettd analogisissa menetelmissi on sama ratkaisuperiaate.’’ Yksinkertaise-
na esimerkkind analogisesta menetelmistd on mainittu karboksyylihapon ja
alkoholin reaktio eli esterdinti*®: etikkahapon (CH,COOH) ja etanolin (C,H,OH)
reaktiosta syntyy etikkahappoetyyliesteri, kun taas (etikkahapon analogin) pro-
pionihapon (CH,CH,COOH) ja etanolin reaktiosta syntyy propionihappoetyyli-
esteri.

Kemialliseen valmistusmenetelmddn (kemialliseen synteesiin) kuuluu mo-
nia osia. Ensinnékin tarvitaan lihtdaineet (esterdinnissid karboksyylihappo ja
alkoholi), katalyytit (reaktiota nopeuttava aine, joka ei kulu reaktiossa; esterdin-
nissi tarvitaan happokatalyytti), sopivat olosuhteet (1ampétila, paine yms.). Nii-
den yhteisvaikutuksesta syntyy reaktio, josta seuraa lopputuote. Monivaihesyn-
teesissd nditd vaiheita on useampia, jotta padstddn haluttuun lopputuotteeseen.
Tilloin edellisen reaktion lopputuote on seuraavan reaktion (yksi) ldhtdaine.
Patenttivaatimuksissa kuvataan niisti yleensi ainakin ldhtdaineet, reaktiomeka-
nismi ja lopputuote.®

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, ettd analogiamenetelmipatentin patentti-
vaatimus voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: »Menetelmd uusien masennus-
ladkkeind kdyttokelpoisten X-johdannaisten valmistamiseksi, ja joilla on kaava
Y, tunnettu siitd, ettd [1dhtoaineet A ja B saatetaan reagoimaan kiyttiden tunnet-
tuja reaktiomekanismeja]». Analogiamenetelmépatenteissa siis johdanto-osassa
kuvataan uusi ja keksinnollinen tuote ja tunnusmerkkiosassa tannettu valmistus-
tekniikka. Muissa patenteissa tilanne on pdinvastainen: tunnusmerkkiosassa
kuvataan se, miki on uutta ja keksinnollisti.

4. Liadkeaineen lisdsuojatodistus

Patenttihakemus on kéytannossi jitettdva jo hyvin aikaisessa vaiheessa (eli en-
nen prekliinisid tutkimuksia) ennen kuin tiedetidin, tuleeko ladkemolekyylistd
koskaan myytdvid tuotetta. Tdstd syystd niin sanottu tehokas patentin suoja-
aika, joka lasketaan myyntiluvan alkamisajankohdasta, on noin 9-12 vuotta.*’

37 Schramm, Der Patentverletzungsprozess (Koln 1966), s. 137.

3% Ks. Schramm, s. 140—141.

¥ Kardjdoikeus kuvasi patentin FI68806 kolmesta vaiheesta koostuvan menetelméin ensim-
madistd vaihetta seuraavasti: tetraloni kondensoidaan happokatalysaattorin ldsnd ollessa metyy-
liamiinin kanssa vastaavaksi metyyli-imiiniyhdisteeksi. Téssé siis kuvataan ldhtoaineet (tetra-
loni ja metyyliamiini), katalyytti (happo), reaktiomekanismi (kondensaatio) ja vilituote (me-
tyyli-imiini).

40" Domeij 1998, s. 425 mainitsee 9—11 vuotta viitaten amerikkalaisiin tutkimuksiin. Suomen
osalta ks. Amper, Lidkkeiden lisdsuojatodistusjérjestelmi ja patenttioikeudellinen suoja (Tur-
ku 1996), s. 53. Amper toteaa, ettd PRH:n 26.3.1996 mennessd myontdmien lisdsuojatodistus-
ten osalta patenttihakemuksen ja ensimméisen myyntilupahakemuksen vélinen aika oli keski-
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Erddn yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan patentin suoja-aika oli vuosina
1990-1995 keskimaiirin 11,7 vuotta, kun mukaan lasketaan sikildisen lisdsuo-
jatodistusjirjestelmén (Hatch-Waxman extension) patenttisuojaa keskimairin
2,33 vuotta pidentédvé vaikutus.*!

Euroopan yhteisossi katsottiin, ettd ladkkeiden osalta patentin tehokas suo-
ja-aika oli riittdméton tutkimuksessa kiytettyjen sijoitusten kuolettamiseksi.
Tama puolestaan haittasi farmasian alan tutkimusta, mistd syystd pelittiin tut-
kimuksen siirtyvin vahvemman suojan maihin (kuten esim. Yhdysvallat).* Té-
min ajatuksen taustalla oleva taloudellinen logiikka on, ettd pidempi suoja-aika
lisdd uudesta lddkeaineesta saatavaa tuottoa, mikd taas on omiaan lisidamain
kiinnostusta uusien lidkeaineiden kehittdmiseen.*

Tehokkaan suoja-ajan pidentdmiseksi tuli vuonna 1993 voimaan Euroopan
yhteison asetus (ETY) N:o 1768/92 lddkkeiden lisdsuojatodistuksen aikaansaa-
misesta eli niin sanottu lisdsuojatodistusasetus. Siind sdddetddn muun muasssa
niistd edellytyksistd, joiden vallitessa lisdsuojatodistus voidaan myontdd, lisa-
suojatodistuksen suojan sisdllostd sekd hakemusmenettelysta.

Lisdsuojatodistus ei juridis-teknisesti katsoen ole patenttisuojaa pidentidva
toimenpide, vaan omalaatuinen (sui generis) immateriaalioikeudellinen suoja-
muoto, jonka yhteys myonnettyyn patenttiin on kuitenkin hyvin kiinted.** Se
tulee voimaan patentin suoja-ajan pdittyessd ja sen suoja-aikaa pidentdvi vai-
kutus on enintddn viisi vuotta.*> Tarkoituksena on, ettd patentin ja lisdsuojato-
distuksen yhteenlaskettu suoja-aika myyntiluvan myontdamisesté olisi enintddn
15 vuotta.* Lisdsuojatodistuksen pituus on riippuvainen siitd kuinka pitki aika
on kulunut patentin hakuajankohdan ja myyntiluvan myontimisen vililld. Lisi-
suojatodistusasetuksen 13 artiklan mukaisesti todistus tulee voimaan patentin
voimassaolon pééttyessi ajaksi, joka vastaa patenttihakemuksen ja myyntiluvan
vililld kulunutta aikaa, vihennettyné viidelld vuodella. Jos myyntilupa myon-
netddn viiden vuoden kuluessa patentin hakemisesta, lisdsuojatodistusta ei
myonnetd. Viiden vuoden hakuaika vastaa normaalia patentin hakuaikaa eli
ladkkeet eivit tdssd tapauksessa ole muita teollisuudenaloja huonommassa ase-
massa. Jos myyntilupa myonnetdén yli kymmenen vuotta patentin hakuajankoh-
dan jilkeen, lisdsuojatodistuksen pituus on enimmadispituutta vastaavat viisi

miérin 8,3 vuotta. Tdmén mukaisesti patentin ollessa voimassa tiydet 20 vuotta, olisi tehokas
patentin suoja-aika ilman lisdsuojatodistuksen suomaa pidennystd 11,7 vuotta.

4 Grabowski, Patents and New Product Development in the Pharmaceutical and Biotechnol-
ogy Industries, Duke University, July 2002, s. 2-3.

42 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1768/92, annettu 18 piivéna kesdkuuta 1992, lddkkeiden
lisdsuojatodistuksen aikaansaamisesta (Lisdsuojatodistusasetus), johdantokappale.

4 Hansen, Ekonomiska incitament for likemedelsinnovation, NIR 1988, 505 ss., s. 511.

4 Amper, s. 51.

4 Lisdsuojatodistusasetuksen 13 artikla.

Ks. Lisdsuojatodistusasetuksen johdantokappale. Domeij 1998, s. 426.
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vuotta. Jos myyntilupa myonnetiddn 5-10 vuotta patentin hakemisesta, lisdsuo-
jatodistuksen pituus on vastaavasti 0-5 vuotta.*’

Lisdsuojatodistuksen saaminen edellyttdd ensinnidkin hakemusta, joka on
tehtdva peruspatentin myontidneelle jasenvaltion patenttivirastolle padsdantoi-
sesti kuuden kuukauden kuluessa myyntiluvan myontdmisestd. Myos eurooppa-
patenttien osalta hakemus osoitetaan jésenvaltion patenttivirastolle.*® Sisdllolli-
sesti edellytetddn lisdsuojatodistusasetuksen 3 artiklan mukaisesti, ettd tuotetta
(eli ladkevalmistetta) suojaa voimassa oleva peruspatentti, ettd tuotteelle on
myoOnnetty myyntilupa ja ettei tuotteelle ole aikaisemmin myOnnetty lisdsuoja-
todistusta. Liséksi edellytetdin, ettd kyseinen myyntilupa, johon viitataan, on
ensimmdiinen tuotetta koskeva myyntilupa. Myyntiluvat ovat ajaltaan rajoitettu-
ja, minkd vuoksi niitd joudutaan hakemaan useita perdkkiisid. Myos siind ta-
pauksessa, ettd tuotteen rakennetta, annostuskokoa tai kdyttotapaa muutetaan,
joudutaan hakemaan uusi myyntilupa.* Myohemmit myyntiluvat eivit oikeuta
lisdsuojatodistukseen.

Téamin tutkimuksen kannalta kiinnostavimpana lisdsuojatodistusta koskeva-
na kysymyksend on suojan laajuus, joka ei ole tidysin yhtenevé patentin suojan
kanssa.® Asetuksen 5 artiklan mukaan lisdsuojatodistus antaa ldhtokohtaisesti
samat oikeudet ja velvollisuudet ja siihen liittyvit samat rajoitukset kuin perus-
patenttiin. Asetuksen 4 artiklan mukaisesti suoja ulottuu kuitenkin vain sellai-
seen patentin suojaamaan tuotteeseen, jolle on myonnetty myyntilupa, ja kaik-
kiin sellaisiin kéyttotarkoituksiin lddkkeend, jotka on hyviksytty ennen todis-
tuksen voimassaolon paittymistd (asetuksen 4 artikla). Kdytdnnossi tdma tar-
koittaa sitd, ettd vaikka peruspatenttina ollut analogiamenetelmépatentti on
koskenut menetelmid ehkd jopa miljoonien eri johdannaisten valmistamiseksi,
lisdsuojatodistus koskee ainoastaan sitd ainoata yhdistettd, jolle myyntilupa on
myonnetty. Suoja ei siis kata muuta kuin ladkekdyttod, mutta suoja kattaa sitéd
vastoin kaiken kéyton ldadkeaineena, vaikka loukkaajalla olisikin myyntilupa eri
indikaatiolle.>! Suoja-ala kattaa tuotteen kaikissa sen peruspatentilla suojatuissa

47 Teimme empiirisen tutkimuksen siitd, mink pituisia lisdsuojatodistukset ovat olleet Suo-
messa PRH:n meille 18.5.2007 toimittaman aineiston perusteella. Otokseemme sisiltyi 189
lisdsuojatodistusta, jotka oli myonnetty vuosina 1995-2007. Keskimiiridinen kesto oli 3,49
vuotta mediaanin ollessa hieman korkeampi eli 4,16 vuotta. Jaettaessa lisdsuojatodistusten
kesto viiteen luokkaan (< 1 vuosi, 1-1,99, 2-2,99, 3-3,99, 4-4,99, 5 vuotta), voidaan ehki
hieman yllittien todeta, ettd kokonaiset 39,2 % kuului viimeiseen luokkaan eli joiden kesto oli
maksimi viisi vuotta. Tdlloin myyntilupamenettely oli siis kestdnyt yli 10 vuotta. Muiden luok-
kien osalta ei ollut suurempia eroja. Pienin luokka oli 3-3,99 vuotta (11,1 %) ja toiseksi suurin
(5 v. jéilkeen) oli luokka 4—4,99 vuotta (13,2 %).

4 Tilld on huomattava merkitys ottaen huomioon, ettid noin 95 % lisdsuojatodistusten pe-
ruspatenteista on eurooppapatentteja. Ks. Domeij 1998, s. 426.

4 Amper, s. 94.

50 Muista lisdsuojatodistukseen liittyvistd kysymyksistd, kuten esim. hakumenettelysti, ks.
esim. Amper.

51 Grubb, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology (Oxford 2004),
s. 243.
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muodoissa, miké tarkoittaa sitd, ettd jos peruspatentti kattaa suola- ja esterimuo-
dot, kattaa myos lisdsuojatodistus ndmd muodot.> Lisisuojatodistus voi timén
lisdksi saada suojaa sanamuodon ulkopuolella ekvivalentteja ratkaisuja vastaan
vastaavalla tavalla kuin peruspatentti.

5. Patenttijdrjestelmén tarkoitus

Analogiamenetelmipatenttien suoja-alan tulkinnassa ei voida ohittaa patentti-
jarjestelmén tarkoituksiin liittyvid ndkokohtia. Patenttijdrjestelmén tarkoitusta
voidaan periaatteessa kayttdd kiperissa tulkintatilanteissa tulkinnan ohjenuora-
na; patenttilain sdd@nnosten tulkinnan tulisi mahdollisimman hyvin vastata pa-
tenttijarjestelmin tarkoitusperid.> Erityisesti patenttisuojan laajuutta ratkaista-
essa tulisi valita se patenttivaatimusten mahdollisista tulkinnoista, joka parhaiten
palvelee patenttijidrjestelmin tarkoitusta.

On esitetty eri nikemyksii siitd, mikd on patenttijirjestelmén tarkoitus, eikd
niihin ole tdssd mahdollista syventyid.** Yleensd kuitenkin ldhdetéddn siitd, ettd
patenttien pédidtehtdvind on edistédd teollista ja/tai teknologista kehitystd.> Jotta
teknologia kehittyisi ja innovaatiot lisdédntyisivit, on katsottu, ettd tiedot keksin-
nostd on julkistettava, mutta vastavuoroisesti keksijd saa korvauksena maéraai-
kaisen yksinoikeuden keksintoonsi.’ Antamalla yksinoikeuden keksijille, télle
annetaan kannustin kehittdd uusia innovaatioita (incentive to innovate). On kui-
tenkin huomautettu, ettd tind pdivind ehkid keksimistoiminnan kannustamista
tarkedmpénékin on tehtyjen keksintdjen kaupallistamisen edistiminen (incen-
tive to commercialize).’” Ennakoitavissa oleva patenttisuoja antaa sijoittajille
mahdollisuuden pitkéjénteiseen suunnitteluun my®os tilanteissa, joissa keksinnon
mahdolliset tuotot tulevat vasta vuosia keksinnon tekemisen jialkeen.>®

Keksinnon julkistaminen on tdrked osa patenttijarjestelméd. Onkin sanottu,
ettd patenttien yhtend tehtdvind on kannustaa julkistamiseen (incentive to dis-
close).”® Keksinnon julkistamisella saavutetaan ainakin kaksi tavoitetta. Ensin-

32 Ks. EY-tuomioistuimen ratkaisu asiassa C-392/97 Farmitalia.

3 Ks. esim. Godenhielm, Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk ritt (Helsing-
fors 1994), s. 232. Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang (Oslo 2001), s. 154.

3 Eri ndkemyksistid ks. esim. Stenvik 2001, s. 92 ss. Ryberg, s. 88 ss. Domeij 1998, s. 26 ss.,
erit. s. 34 ss.

55 NU 1963:6, s. 110. Oesch & Pihlajamaa, Patenttioikeus (Helsinki 2003), s. 17. Bernitz
ym., Immaterialritt och otillborlig konkurrens (Stockholm 2005), s. 124. Stenvik 2006, s. 16.
% PatL 8.2 § edellyttid, ettd selityksen on oltava niin selvi, ettd ammattimies voi sen perus-
teella kéyttdd keksintdod hakuajankohtana.

57 Stenvik 2006, s. 24.

% Stenvik 2001, s. 149.

% Stenvik 2006, s. 25. On kuitenkin huomautettu, ettd julkistamisfunktio ei ole yhti tirked
tavoite kuin incentive to innovate-funktio. Ks. Guellec, Patents as an Incentive to Innovate,
teoksessa Dominique Guellec & Bruno van Pottelsberghe de la Potterie, The Economics of the
European Patent System (Oxford 2007), s. 46-84, s. 51.
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nakin muut (erityisesti kilpailijat) saavat tiedon keksinnostd, mikd toimii kan-
nustimena kehittdd vield parempia teknisid ratkaisuja (incentive to innovate tai
incentive to invent around).® Toiseksi julkistaminen vihentdd riskis siitd, ettd
kaksi tai useampi keksii saman asian uudelleen, miké olisi resurssien haaskaus-
ta. Kolmanneksi patentin suoja-ajan jilkeen keksint6 on julkistamisen seurauk-
sena kaikkien hyodynnettivissa.

6. Patentin tulkinnassa huomioitava aineisto ja ndkokohdat

6.1. Sovellettavat scicinnokset PatL 39 § ja EPC 69 artikla
6.1.1. Taustaa

PatL 39 § madrittad kansallisten patenttien patenttisuojan laajuuden sddtamalla,
ettd patenttivaatimukset midrdaavit patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimus-
ten ymmartamiseksi voidaan selitystd kdyttdd apuna. Tdssd voimme vain lyhyes-
ti pohtia, mité tilld tarkoitetaan.®! Eurooppapatenttien suojapiirin laajuuden
madrittdd Euroopan patenttisopimuksen (EPC) 69 artikla ja sen tulkintapoyta-
kirja, jossa sdddetddn PatL 39 §:d4 vastaavasti, ettd »The extent of the protection
conferred by a European patent or a European patent application shall be deter-
mined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings
shall be used to interpret the claims.»%* Euroopan patenttisopimuksen uudista-
misen yhteydessd (EPC 2000) tarkistettiin EPC 69.1 artiklan sanamuotoa sen
vuoksi, ettd oli jossain miirin epidselvdd mitd »terms of the claims» tarkoitti.

8 Erityisesti Stenvik 2001, s. 156, erit. s. 158, on puhunut incentive to invent around -teorian

puolesta. Hinen mukaansa patentin suojapiiri ei saa olla liian laaja eiké liian suppea. Jos suo-
ja on liian suppea, seurauksena on, ettd kilpailijoiden tutkimus- ja kehitystoiminta ei keskity
itsendiseen keksimistoimintaan, vaan patentin kiertoyrityksiin. Stenvik tarkoittanee télla, ettéd
yhteiskunnan kannalta on parempi, jos kilpailijat kohdistavat voimavaransa aidosti keksinnol-
liseen toimintaan, kuin vdhidisten muutosten tekemiseen jo patentoituihin keksintoihin. Jos
suoja taas on liian laaja, kilpailijoiden kannustimet kilpailla samoilla tuotemarkkinoilla vi-
henevit. Tdma johtaa paitsi monopoliasemaan substituuttien puuttuessa myos siihen, ettd muil-
la ei ole intressid jatkokehittdd patentoitua keksintod: kilpailijat tietdvit, etteivit he saa kdyttidd
mahdollisia (keksinnollisidkddn) parannuksia ilman patentinhaltijan lupaa.

o1 Téssid ei ole mahdollista syventyé sellaiseen sindnsi kiinnostavaan kysymykseen kuin
esimerkiksi hakuasiakirjojen merkitykseen tulkinnassa (prosecution history estoppel).

2 Euroopan patenttisopimus tuli voimaan Suomessa valtionsisdisesti 1.3.1996 ja TRIPS-
sopimus 1.1.1996. Ks. Suomi ja Euroopan patenttisopimus. EPC-tyoryhmén muistio. KTM
(Helsinki 1990). EPC-valtioiden vilinen diplomaattinen konferenssi hyviksyi marraskuussa
2000 Eurooppapatenttisopimuksen uudistamiskirjan (EPC 2000) ja se tulee voimaan viimeis-
tddan 13.12.2007. Ks. Act revising the Convention on the grant of European patents of 5 Octo-
ber 1973, last revised 29 November 2000, 8.1 artikla, jonka mukaan EPC 2000 tulee voimaan
kaksi vuotta sen jalkeen, kun viidestoista jdsenvaltio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskir-
jansa, tai jos kaikki sopimusvaltiot ovat jittineet ratifioimis- tai liittymiskirjansa, viimeisen
ratifioimis- tai liittymiskirjan jéittdmistd seuraavan kolmannen kuukauden ensimmdisend péi-
vind, jos tdmi ajankohta on aikaisempi. Kreikka talletti ratifioimisasiakirjansa 13.12.2005.
Suomi talletti liittymisasiakirjansa 23.12.2005.
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Uudistetussa EPC (2000) 69.1 artiklassa puhutaankin ainoastaan vaatimuksista
(claims). Viimeistddn joulukuussa 2007 voimaan tuleva uudistettu 69.1 artikla
edellyttiékin, ettd »The extent of the protection conferred by a European patent
or a European patent application shall be determined by the claims.»

EPC 69 artiklan tulkinnan apuvilineené on niin sanottu tulkintapdytikirja,
jossa edellytetédin, ettd eurooppapatenttien suojapiiri ei rajoitu patentin sana-
muotoon (»strict literal meaning»). Toisaalta ei mydskédidn ole sallittua pitdd
patenttivaatimuksia ainoastaan ohjenuorana suojapiirid méadrittdessd (»only as
a guideline»). Tulkinnassa tulisi 10ytdid kultainen keskitie ndiden kahden vaih-
toehdon vililld, joka antaisi sekd kohtuullisen suojan patentinhaltijalle ettd koh-
tuullista ennakoitavuutta kolmansille osapuolille.®

6.1.2. Englantilainen tulkintatraditio

Viittaus sanamuodon mukaiseen tulkintaan on viittaus vanhaan englantilaiseen
tulkintatraditioon, joka on sittemmin muuttunut tarkoituksenmukaisempaan
suuntaan. Patentin suojapiirid koskevat ratkaisut voidaan Ison-Britannian osalta
jakaa kolmeen ryhmiin: ratkaisut ajalta ennen kesidkuuta 1978, jolloin vuoden
1977 patenttilaki (Patents Act 1977) tuli voimaan, ratkaisut siirtyméajalta 1978—
1998, jolloin sekd EPC 69 artiklaa ettd vanhaa lakia sovellettiin sekd ratkaisut
vuoden 1998 jilkeen, jolloin ainoastaan EPC 69 artiklaa sovelletaan.
Ensimmaiisen ajanjakson osalta edustavana ratkaisuna voidaan pitdd House
of Lordsin ratkaisua asiassa Electric and Musical Industries Ltd v Lisse Ltd*,
jossa todettiin, ettd patenttivaatimusten tarkoituksena on tarkasti rajata vaadittu
monopoli. Perinteinen englantilainen nikemys on siis ollut, ettd patenttien suo-
japiiri lihtokohtaisesti rajoittuu vaatimusten sananmukaiseen merkitykseen.%
Téamin nikemyksen mukaan sanoille oli annettava niiden luonnollinen ja taval-
linen merkitys, joka ilmeni sanakirjoista ja lauseen lauseopillisesta muodosta
(eli syntaktista). Timé merkitys oli ratkaiseva riippumatta siitd yhteydestd, jos-

¢ Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention, adopted at the Munich
Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents on
5 October 1973: »Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protec-
tion conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal
meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only
for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted
in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred
may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled
in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a
position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a rea-
sonable degree of certainty for third parties.»

¢ Electric and Musical Industries Ltd v Lisse Ltd, (1938) 56 Reports of patent, design, and
trade mark cases (RPC) 23.

% Cornish, UK - The Practice in the UK, teoksessa Jochen Pagenberg & William R. Cornish
(eds.), Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC (Munich 2006),
S.219-249, 5. 234.
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sa sanoja kiytettiin, ja taustasta.®® Ainoastaan siini tilanteessa, etti kiiytetyt
sanat olivat monimerkityksellisii, voitiin selityksen ja piirustusten luoma kon-
teksti huomioida. Jos timikéédn ei tuonut selvyyttd siithen, mitd sanoilla oli tar-
koitettu, voitiin taustaan vedota ottamalla huomioon ulkopuolista todistusaineis-
toa. Tdma tarkoitti kdytannossi siti, ettd sananmukainen tulkinta oli ratkaisevaa,
paitsi jos sana itsessédédn oli monimerkityksellinen. Tiukka pysyttdytyminen tis-
sé tulkintatraditiossa johti helposti siihen, ettd kontekstista ja taustasta tietoinen
jarkevi lukija olisi uskonut patentin laatijan tarkoittaneen jotain muuta kuin
mihin tuomioistuin pédtyi. On kuitenkin huomautettu, ettd tuomarit usein kat-
soivat sanojen olevan monimerkityksellisid, mikd antoi heille mahdollisuuden
tulkita vaatimuksia oikeassa yhteydessiin.®’

Perinteinen tulkintalinja alkoi muuttua jo 1970-luvulla ensin sopimusten
tulkinnassa ja sittemmin Catnic-ratkaisussa patenttivaatimusten tulkinnassa.
Alettiin painottaa, ettd sanoille tulee antaa merkityssiséltd, jonka henkil6t, joil-
le sanat oli osoitettu, antaisivat niille. Toisin sanoen keskivertoammattimiehen
kisitys, jossa selitys ja piirustukset oli otettu huomioon, alkoi saada jalansijaa
patenttivaatimusten tulkinnassa.

Siirtyméavaiheen aikana House of Lords antoi merkittdvén ratkaisun asiassa
Catnic v. Hill & Smith®®. Patentti koski vanhan lain mukaista patenttia, mutta
ratkaisulla on siitd huolimatta ollut suuri merkitys patenttivaatimusten tulkin-
taan myoOs uusien patenttien osalta. Vallalla oleva nidkemys on, ettd Catnic-rat-
kaisun tulkintamalli on yhtenevd EPC-poytékirjan kanssa.

Catnicissd riita koski vahvistettua terdksistd ovien/ikkunoiden yldkarmia
(reinforced steel lintel), joka oli valmistettu kahdesta osasta siten, etti siitd muo-
dostui ontelo laatikkomainen rakenne. Se oli saavuttanut suuren suosion raken-
tajien keskuudessa, koska sitd oli paljon helpompi kisitelld kuin perinteisii
umpipuusta tai betonista valmistettuja vaihtoehtoja. Yldkarmi oli keksinnolli-
nen, koska rakennetta, joka olisi pystynyt kannattelemaan ikkunan/oven ylidosaa,
oli yritetty kehittdd jo pitemmaén aikaa. Catnic oli useasta kilpailijasta se, joka
ensimmadisend patentoi toimivan ratkaisun. Catnicin patentissa ratkaisevaa oi-
keudenkéynnin osalta oli, ettd patenttivaatimuksissa edellytettiin, ettd yldkarmin
taaempi osa oli pystysuora (vertical). Vastaaja oli suunnitellut oman ylikarmin-
sa siten, ettd sen taaempi osa poikkesi pystysuorasta 68 astetta. House of Lords
katsoi, ettd vastaajan ratkaisu loukkasi patenttia. Lordi Diplockin kirjoittamasta

% Ks. Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd, [2004] UK House of Lords (UKHL)
46, jossa lordi Hoffman selvittédd titd perinteistd tulkintatapaa.

7 Ks. Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd, [2004] UKHL 46, k. 29.

% Catnic v. Hill & Smith, [1982] RPC 183.
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ratkaisusta kdy ilmi muun muassa, ettd patenttien osalta sovelletaan tarkoitus-
hakuista eli teleologista tulkintaa (purposive construction)®.

Tuomari Hoffman J jalosti Catnic-ratkaisusta ilmenevén oikeusohjeen rat-
kaisussa Improver v. Remington’® kolmeksi kysymykseksi (ns. Catnic, Improver
tai Protocol questions™"):

The language should be given a ’purposive’ and not necessarily a literal

construction. If the issue was whether a feature embodied in an alleged in-

fringement which fell outside the primary, literal or acontextual meaning of

a descriptive word or phrase in the claim (’a variant’) was nevertheless

within its language as properly interpreted, the court should ask itself the

following three questions:

(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention
works? If yes, the variant is outside the claim. If no —

(2) Would this (i.e. that the variant has no material effect) have been obvi-
ous at the date of the publication of the patent to a reader skilled in the
art? If no, the variant is outside the claim. If yes —

(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from
the language of the claim that the patentee intended that strict compli-
ance with the primary meaning was an essential requirement of the in-
vention? If yes, the variant is outside the claim.

On the other hand, a negative answer to the last question would lead to
the conclusion that the patentee was intending the word or phrase to have
not a literal but a figurative meaning (the figure being a form of synecdoche
or metonymy) denoting a class of things which included the variant and the
literal meaning, the latter being perhaps the most perfect, best-known or
striking example of the class.

Vuoden 1998 jilkeen Improver-ratkaisun kolmea kysymystid on kdytetty
ennemminkin ohjenuorina kuin sitovina sdintdind. T4td ennen kidytdnnossi nii-
td kysymyksii pidettiin enemmaén tai vahemmaén loukkauskysymyksen ratkaise-
vina velvoittavina sdidntoind.

Kolmannen ajanjakson tirkeimpinéd Englantilaisena ennakkoratkaisuna pi-
detddn yleisesti House of Lordsin ratkaisua asiassa Kirin-Amgen Inc v Hoechst
Marion Roussel Ltd’?. Tulkinnassa lihtokohdaksi otettiin EPC 69 artikla, koska
kyseessi oli eurooppapatentti. Tuomioistuin totesi, ettd EPC 69 artiklan mukaan
suojapiiri midrdytyy patenttivaatimusten perusteella. Tuomioistuin katsoi, ettd
EPC 69 artikla edellyttdd vastaamista (vain) yhteen kysymykseen: »what would
a person skilled in the art have understood the patentee to have used the language
of the claim to mean?» Tuomioistuimen mukaan kaikki muu toimii ainoastaan

% »A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely lit-

eral one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers
are too often tempted by their training to indulge.»

0 Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd, [1990] F.S.R. 181.

71 Cornish, s. 240.

2 Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd, [2004] UKHL 46.
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ohjenuorana mukaan lukien ylli esitellyt Protocol-kysymykset.”* Siti vastoin

tuomioistuin katsoi, etti tulkinnan tulee olla teleologista (»purposive»).

House of Lords (Lordi Hoffman) kidvi my0s keskustelua ekvivalenssiopista
tutkimalla oikeustilaa USA:ssa ja totesi, ettd jos suojapiirid laajennetaan patent-
tivaatimusten ulkopuolelle USA:n tapaan, on hyvin vaikea tietdd mihin suoja-
piirin raja on vedettidva. Toisaalta tiukka sanamuotoon pitdytyminenkiin (»lite-
ralism») ei ole suotavaa. Lordi Hoffman totesi, ettd jos »literalismi» estdd pa-
tenttivaatimusten tulkinnan, joka antaa patentinhaltijalle kohtuullisen suojan,
voidaan suojapiirid laajentaa joko patenttivaatimusten ulkopuolelle menevilld
ekvivalenssiopilla tai hylkiamall »literalismi».”* House of Lords valitsi jilkim-
mdisen, eli hylkési literalismin, jo Catnic-ratkaisussaan.” Lordi Hoffman hyl-
kisi siten ekvivalenssiopin.”® Lordi Hoffman totesi, ettii timi tulkinta on yhden-
mukainen EPC 69 artiklan ja sen tulkintapdytikirjan kanssa. Hén totesi my0os,
ettii ekvivalentteja ratkaisuja voidaan kiyttid tulkinnan apuna.”’

6.1.3. Saksalainen tulkintatraditio

Viittaus EPC 69 artiklan tulkintapdytékirjassa patenttivaatimuksiin ohjenuorina
on viittaus vanhaan saksalaiseen kolmijako-oppiin (Dreiteilungslehre). Téman
mukaan patentin suojapiiri madrdytyy ensi sijassa patentin kohteen (der Gegen-
stand des Patents) perusteella eli alan ammattimiehen tulkitsemien patenttivaa-
timusten mukaisesti. Suojapiiriin kuuluivat my0s ilmeiset ekvivalentit (glatte
Agquivalente).” Patentin suojapiirii voitiin tisti laajentaa yleisen keksinnollisen
ajatuksen (der allgemeine Erfindungsgedanke) turvin kattamaan myds muun
muassa ei-ilmeiset ekvivalentit (nicht-glatte Aquivalente).” Ajatuksena oli, etti
suojapiirid voitiin laajentaa hyvin ldhelle tunnettua tekniikkaa. Poikkeukselli-
sesti suojapiiri kattoi vain patenttivaatimuksista luettavissa olevan (unmittelba-
rer Gegenstand der Erfindung).

Nykyéén patentin suojapiiri madrdytyy Saksassa kansallisten saksalaisten
patenttien (joita on vihemmin kuin 1/3 kaikista voimassa olevista patenteista®®)

73 Ibid., k. 69. Lordi Hoffman kirjoittaa elegantisti kohdassa 71, etti osa patenttiasianajajis-
ta voi kauhistua siitd, ettd kysymykset eivit anna vastausta kaikissa tapauksissa, ja jatkaa:
»They may feel cast a drift on a sea of interpretative uncertainty».

* Ibid., k. 42.
s Ibid,, k. 43.
76 Ibid., k. 44.
7 Ibid., k. 49.

8 Triistedt, Schutzbereich des deutschen Patents, Mitteilungen des deutschen Patentanwélte
Heft 7/8, 1984, s. 131-138, s. 133.

7 Suojaan kuului myds niin sanotut alikombinaatiot (Unterkombinationen) ja yksittiisen
elementin suoja (Elementenschutz).

8 Keukenschrijver, DE — The German Practice, teoksessa Jochen Pagenberg & William R.
Cornish (eds.), Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC (Munich
2000), s. 73-102, s. 76.
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osalta vuoden 1980 Patentgesetz (PatG) 14 §:n ja eurooppapatenttien osalta EPC
69 artiklan mukaisesti, jotka kuitenkin vastaavat toisiaan.?!

Vakiintuneen oikeuskéytinnon mukaisesti EPC 69 artiklaa koskeva tulkin-
tapoytikirja soveltuu sekd kansallisten patenttien ettd eurooppapatenttien tul-
kintaan.®? Lisdksi kansallisia patentteja ja eurooppapatentteja on tulkittava sa-
moja periaatteita noudattaen.?® Patenttivaatimukset madrittdvit patentin suoja-
piirin. Niitd ei, kuten aikaisemman lain aikaan, pidetd ainoastaan tulkinnan
lahtokohtana, vaan niilld on ratkaiseva merkitys suojapiirin méérittimisessd,
kuten EPC 69 artikla ja § 14 PatG edellyttivit.®

Saksassa voimassa oleva tulkintalinja kiteytyy viiteen Saksan korkeimman
oikeuden Bundesgerichtshofin (BGH) vuonna 2002 tekeméin suojapiirid koske-
vaan ratkaisuun (ns. kvintettiratkaisut®®). Tuomioistuin maéritteli ratkaisuillaan
erdinlaisen testin, jonka perusteella voidaan arvioida, onko sanamuodon ulko-
puolella oleva toteuttamismuoto patentin suojapiirin sisdlld. Jotta sanamuodon
ulkopuolella oleva toteuttamismuoto olisi suojapiirin sisdlld ei riitd, ettd (1) kek-
sinnon ratkaisema ongelma on ratkaistu toisella, mutta objektiivisesti saman
vaikutuksen aikaansaavalla tavalla ja (2) ammattitaitonsa perusteella ammatti-
mies havaitsee muunnellun toteuttamismuodon omaavan saman vaikutuksen.
Liséksi edellytetéddn, ettd (3) ammattimies pitdd ratkaisuja samanarvoisina.s¢
Tuomioistuin toteaa, ettd niistd ratkaisuperiaatteista ei poiketa, silld ne ovat
sopusoinnussa EPC 69 artiklan tulkintapdytikirjan kanssa, jota Saksassa vakiin-
tuneen kidytdnnon mukaan sovelletaan PatG § 14 tulkinnassa.

81 Mes, Patentgesetz (Miinchen 2005), § 14 PatG, Rn 2. Keukenschrijver, s. 77. Benkard ym.,
Patentgesetz (Miinchen 2000), s. 492 [§ 14 PatG, Rn 1 ]. § 14 PatG koskee myos lisdsuojato-
distuksia (SPC), ks. Benkard ym., s. 492 [§ 14 PatG, Rn 1].

82 Ks. esim. BGH GRUR 1986, 803 (International Review of Industrial Property and Copy-
right Law (IIC) 1987, 795) Formstein. GRUR 1989, 903 (IIC 1991, 104) Batteriekastenschnur.
GRUR 1991, 444 (IIC 1991, 120) Autowaschvorrichtung. GRUR 1992, 594 Mechanische Be-
tatigungsvorrichtung. GRUR 2000, 1005 (IIC 2002, 349) Bratgeschirr. Ks. myos Benkard ym.,
s. 493 [§ 14 PatG Rn 4]. Keukenschrijver, s. 77. Mes, § 14 PatG, Rn 53.

8 TIC 1991, 249 Ion Analysis. Straus, The Development of Equivalence in Legal Theory and
Case Law in Germany before and after EPC, NIR 1999, 459 ss., s. 469. Benkard ym., s. 493
(§ 14 PatG Rn 4). Keukenschrijver, s. 77.

8 GRUR 2002, 515 Schneidmesser I. TAami sddnto vahvistettiin jo tunnetussa Formstein-
ratkaisussa, GRUR 1986, 803 (IIC 1987, 795) Formstein. Ks. myos Mes, Patentgesetz (Miin-
chen 2005), § 14 PatG Rn 8.

8 Termid on kiiyttinyt ainakin Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzrechtsbestimmung
im deutschen und eurodischen Patentrecht, GRUR 2003, s. 905-912, s. 905.

8 »Fir die Zugehorigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausfiih-
rung zum Schutzbereich geniigt es hiernach nicht, dass sie (1) das der Erfindung zu Grunde
liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln 16st und (2)
seine Fachkenntnisse den Fachmann befihigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend
aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch fest-
gestellt werden kann [...], miissen (3) dariiber hinaus die Uberlegungen, die der Fachmann
anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen
Lehre orientiert sein, dass der Fachmann die abweichende Ausfiihrung mit ihren abgewandel-
ten Mitteln als der gegenstidndlichen gleichwertige Losung in Betracht zieht.»
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Harkinnan lIdhtokohtana on yhtéilti, ettd keksinnolle annetaan kohtuullinen
suoja ja toisaalta, ettd oikeusvarmuuden periaate huomioidaan. Téstd seuraa, ettd
ensinnikin kyseessd on loukkaus, jos loukkausesine toteuttaa patenttivaatimus-
ten kaikki elementit sanamuodon mukaisesti.?” Tulkinnassa alan ammattimiehen
nidkemys on ratkaiseva.®® Lisdksi kyseessd on loukkaus patenttivaatimusten sa-
namuodon ulkopuolella, jos alan ammattimies pitdd muunneltua toteutusmuotoa
ilmeisend vaihtoehtona patentissa kuvatulle. Ilmeisyyden ratkaisemiseksi on
vastattava kvintetti-ratkaisuissa esitettyihin kolmeen kysymykseen. Kirjallisuu-
dessa on katsottu, ettd kvintetti-ratkaisuissa on omaksuttu englantilainen tapa
jakaa loukkausharkinta useampaan kysymykseen.? Kvintetti-kysymyksillad hae-
taan vastausta kolmeen kysymykseen, jotka koskevat samavaikutuksisuutta
(Gleichwirkung), ilmeisyytti (Auffindbarkeit) sekd samanarvoisuutta (Gleichwer-
tigkeir).”

Ensimmaisessd kysymyksessid haetaan vastausta siihen, ratkaiseeko muun-
neltu toteutusmuoto keksinnon taustalla olevan ongelman tavalla, joka objektii-
visesti johtaa samaan tekniseen vaikutukseen. Kysymys, joka muistuttaa eng-
lantilaisen loukkausharkintamallin ensimmaistid Protocol-Kysymysti (»Does the
variant have a material effect upon the way the invention works?») ei kuitenkaan
ole yhdenmukainen timén kanssa. Saksalaisessa mallissa muunnellun toteutus-
muodon toimintatapa (»way the invention works») ei kiinnosta, ainoastaan to-
teutusmuodon tekninen vaikutus. Témén vaikutuksen tulee kuitenkin olla sama
kuin keksinnon aikaansaama vaikutus. Samankaltainen vaikutus ei riitd.”' Toteu-
tusmuodolla on sama vaikutus vain siiné tapauksessa, ettd kaikki ne vaikutukset,
jotka alan ammattimies ymmaértii seuraavan jokaisesta keksinnon elementisti,
toteutuvat. Ensin on kuitenkin ratkaistava, mitké patenttivaatimuksen mukaises-
ta toteutuksesta seuraavista yksittédisistd vaikutuksista on oltava kisilld patentin-
mukaisen ongelman ratkaisemiseksi. Voi olla, ettd patentilla saavutetaan useam-
pi vaikutus. Ensimmadisen kysymyksen samavaikutuksisuus edellyttda tidlloin,
ettd kaikki vaikutukset saavutetaan myds loukkaavaksi viitetylld toteutusmuo-
dolla.*?

8 GRUR 2002, 515 (IIC 2002, 873) Schneidmesser I. Engel, The *Wortsinn’ of Patent Claims
in German Case Law on Patent Infringement Disputes, IIC 2003, 233-242, s. 233. Benkard
ym., s. 538 [PatG § 14 Rn 103].

% Benkard ym., s. 518-519 [PatG § 14 Rn 57-58].

8 Meier-Beck, Scope of Patent Protection and Equivalence, IIC 2005, s. 339-344, s. 342.
Meier-Beck 2003, s. 905-912, s. 907. Grabinski, 'Schneidmesser’ versus *Amgen’ — Zum Sinn
order Unsinn patentrechtlicher Aquivalenz, GRUR 2006, s. 714-720, s. 716.

% Meier-Beck 2003, s. 905-912, s. 907 ss. Benkard ym., Patentgesetz (Miinchen 2006),
s. 537-547 [PatG § 14 Rn 101-116]. Ks. myos esim. Nieder, Die Patentverletzung (Miinchen
2004), s. 13.

91 Meier-Beck 20035, s. 339-344, s. 342.

%2 Benkard ym., s. 538 [PatG § 14 Rn 103].
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Toisessa kysymyksessé pohditaan sitd, onko alan ammattimiehelle ilmeista,
etti muunnellulla toteutusmuodolla oli sama tekninen vaikutus.”® Kykeneeko
alan ammattimies kidyttamailld erityisosaamistaan pdittelemédn, ettd muunnel-
lulla toteutusmuodolla oli prioriteettipdivind sama tekninen vaikutus? Ratkai-
sevaa toisessa kysymyksessi on, ettd samavaikutuksisuuden huomaaminen ei
saa edellyttdd keksinnollisyyttd (EPC 56 artiklan tarkoittamassa mielessid) alan
ammattimieheltd.”

Kolmannella kysymykselld haetaan ratkaisua siihen, ovatko suojapiirin si-
sélld kaikki ne toteutusmuodot, jotka hakija olisi periaatteessa voinut sisillyttaa
patenttivaatimuksiin ottaen huomioon tunnettu tekniikka ja alan yleinen ammat-
tiosaaminen. Vai onko niin, ettd patenttivaatimukset ratkaisevat suojapiirin laa-
juuden, vaikka hakemuksessa olisi voitu valita laajempi sanamuoto. Suojapiirin
laajuuden ratkaisevat patenttivaatimukset, vaikka ne olisikin muotoiltu vihem-
min kattaviksi kuin ne olisi voitu muotoilla ottaen huomioon tekniikan taso.%
Suojapiirid ei siten ldhtokohtaisesti voi laajentaa 1dhemmiksi tekniikan tasoa yli
patenttivaatimusten sanamuodon. Kirjallisuudessa onkin timén kolmannen
Schneidmesser-kysymyksen katsottu olevan saksalainen vastine kolmannelle
Protocol-kysymykselle (»Would the reader skilled in the art nevertheless have
understood from the language of the claim that the patentee intended that strict
compliance with the primary meaning was an essential requirement of the inven-
tion?»).°® Kyse on siiti, voidaanko patenttivaatimusten sanamuodosta poiketa,
ja jos voidaan, kuinka paljon niisti voidaan poiketa.”” Ongelmallisia ovat nimit-
tdin ne tapaukset, joissa alan ammattimies sindnsé pitdd ratkaisua samavaiku-
tuksisena (kysymys 1) ilman keksinnollistd panosta (kysymys 2) ja joissa rat-
kaisu on patenttivaatimusten sanamuodon ulkopuolella olematta kuitenkaan osa
tunnettua tekniikkaa.”®

9 Meier-Beck 2005, s. 339-344, s. 342.

% Meier-Beck 2003, s. 905-912, s. 908: »Es geht also zunéchst nur darum, ob der Fachmann
zu der gleichwirkenden Losung finden kann, ohne selbst erfinderisch titig werden zu miissen.»
Meier-Beck 2005, s. 339-342, s. 343.

% QGrabinski, s. 714720, s. 716.

% Meier-Beck 2003, s. 905-912, s. 909: »Der BGH iibersetzt’ demgemif die dritte Catnic-
Frage fiir das deutsche Recht dahin, dass es nach ihr darauf ankomme, ob ein bestimmtes
Merkmal des Patentanspruchs dem Fachmann als ein solches erscheine, das ausschlieflich
wortsinngemaf benutzt werden kann, wenn die beanspruchte Lehre zum technischen Handeln
eingehalten werden soll.»

7 Heyers, Auswirkungen numerischer Angaben auf den Schutzbereich von Patenten, GRUR
2004, s. 1002—-1007, s. 1005.

% Heyers, s. 1002-1007, s. 1005: »Problematisch sind ndamlich nur Fille, in denen der of-
fenbarte Losungsweg breit, das Patent aber — infolge einer Verkennung der Bedeutung der
Bereichsgrenzen durch den Patentinhaber — enger gefasst ist.»
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Uutta Schneidmesser-kysymyksissi oli oikeastaan vain kolmas kysymys.
Kaksi ensimmaisté olivat tunnettuja jo aikaisemmista ratkaisuista.” Siten BGH:
n linjaus ei ole suunnanmuutos, vaan tarkennus aikaisempaan linjaan.!®

6.1.4. PatL 39 §:nja EPC 69 artiklan suhteesta

Jo ennen Suomen liittymistd Euroopan patenttisopimukseen kirjallisuudessa oli
esitetty, ettd EPC 69 artikla ohjaa PatL. 39 §:n tulkintaa ja ettei ole mielekéstd
tulkita kansallisia patentteja ja eurooppapatentteja eri tavalla.'®! Toisaalta KHO
on paitoksessddn 23.11.2000, taltio 3034 (Dnro 941/3/99) katsonut, ettd EPO:n
ratkaisukdytinto ei sido kansallista patenttivirastoa.'” Tapauksessa oli kyse sii-
td, ettd hakija oli kansallisen patentin osalta viitannut Euroopan patenttiviraston
padtoksiin keksinndllisyyden osalta. Onkin sen vuoksi kysyttivé, vaikuttaako
EPC 69 artikla ja sitd koskeva tulkintapoytikirja PatL 39 §:n tulkintaan, ja jos
vaikuttaa, milld tavoin. Eurooppapatenttisopimuksen uudistamiskirjan hyvéksy-
misen yhteydessd on hallituksen esityksessi katsottu, ettd PatL. 39 §:n sovelta-
misessa tulisi huomioida EPC 69 artiklan tulkintapoytikirja ja ettid kansallisia
patentteja ja eurooppapatentteja tulisi tulkita yhdenmukaisesti.'®

Pyrkiminen yhdenmukaiseen tulkintaan Eurooppapatenttisopimuksen ja
PatL:n osalta tarkoittaa muun muassa sit4, ettd yhteispohjoismaiset esityot (NU
1963:6) ovat menettidneet merkitystiddn suhteessa EPC 69 artiklaan, sen tulkin-
tapoytikirjaan ja eurooppalaiseen EPC 69 artiklan tulkintaa koskevaan oikeus-
kdytantoon. '

% Ks. GRUR 2002, 1005 Bratgeschirr, johon myos BGH viittasi kvintetti-ratkaisuissaan.
100 Meier-Beck 2003, s. 905-912, s. 905. Holder, Exogenous Equals Endogenous? Claim
Construction After the Amgen Decision, IIC 2006, s. 662-669, s. 666.

101" Godenhielm 1994, s. 171: »For de lander som savil anpassat sin patentlagstiftning till den
europeiska patentkonventionen som anslutit sig till konventionen [...] kan det inte vara me-
ningsfullt att bedoma patentets skyddsomfang pa olika sitt allt eftersom patentet beviljats av
den nationella patentmyndigheten eller pa basen av en europeisk patentansokan.»

102 Ks. Siivola, oikeustapauskommentti, Lakimies 2001, s. 1328 ss.

103 Hallituksen esitys Eduskunnalle Eurooppapatenttien myontimisestd tehdyn yleissopimuk-
sen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyviksymisestd ja laeiksi sopimusten lainsdé-
ddnnon alaan kuuluvien méddrdysten voimaansaattamisesta sekd patenttilain muuttamisesta
92/2005 vp, s. 28-29.

104" Ndin jo Godenhielm 1994, s. 171: »Hir vill jag emellertid understryka, att de uttalanden
som gjorts under forarbetena till 1967 drs lag édr av underordnad betydelse i forhallande till det
syfte stadgandet i EPC art. 69 (1) med tillhérande tolkningsprotokoll avser att tjina, dvs. en
likartad bedomning av patentets skyddsomfattning i de olika ldnderna. [...]». Ks. myos Ruotsin
korkeimman oikeuden kaksoskorttiratkaisu (tvillingkort) Nytt juridiskt arkiv (NJA) 2000 s. 497
(NIR 2001 s. 290) sekéd Bernitz ym., s. 155.
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6.2. Alan ammattimies

Loukkausharkinnassa patenttivaatimuksia on tulkittava siten, kuin alan fiktiivi-
nen keskivertoammattimies niité tulkitsisi.!®> Kyseessd on rutiininomaisia tyo-
tehtdvid suorittava henkild, jolla ei ole kykya tehdé keksint6jd. Ammattimiehen
osaamisen taso ja leveys — se, minki tekniikan alan hén hallitsee — seké hidnen
tyopanoksensa voivat olla ratkaisevia loukkausharkinnassa. Mitd enemmin am-
mattimies osaa ja mitd enemmaén aikaa hén kidyttdd tehtdvén suorittamiseen, sitd
enemmain voidaan ainakin yleiselld tasolla olettaa tdllaisen ammattimiehen pi-
tdvin ratkaisua ilmeisend.'* Loukkausharkinnan osalta ammattimiehen osaami-
sen eri ulottuvuuksia ei ole kovin paljon pohdittu, mutta sitd vastoin patentoin-
tikdytdnnostd 10ytyy paljonkin aineistoa.

Alan ammattimiehen osaamisen leveydelld viitataan siihen tekniikan alaan,
jolla ammattimiehen osaaminen on, eli kyseessi on viittaus ammattimiehen tyo-
kenttddn. Esimerkiksi mekaniikan alan ammattimiehen ei ldhtokohtaisesti ole-
teta olevan ammattimies myos kemian alalla. Liahtokohtaisesti alan ammattimie-
hen osaaminen rajoittuu mééritylle tekniikan alalle.!”” Tapauksessa, jossa paten-
toitu keksintd kuuluu yhteen tekniikan alaan, ja véitetty loukkausesine toiseen
tekniikan alaan, lienee molempien alojen ammattimiehilld merkitysti. Padsdsan-
tond voidaan kuitenkin pitdd, ettd ammattimies on patentoidun keksinnon alan
ammattimies.'*

Osaamistasoltaan alan ammattimies on tavallinen kdytdnnon toimija. Riip-
puen keksinndstd ammattimies voi olla kaikkea kisityoldiskoulutuksen saanees-
ta henkilosti tohtorintutkinnon suorittaneeseen tutkijaan.'® Koulutuksen lisiksi
ammattimiehelld on kiytinnon kokemusta.''” Ammattimiehelld on kiytettdvis-
sddn tavanomaiset tyovilineet ja tavanomainen kyky rutiininomaiseen tyohon ja
kokeiluun. Hénelld ei kuitenkaan ole valmiuksia tehdé keksintdjd. Tami on tér-

105 Godenhielm 1994, s. 270: »Patentkrav och beskrivning maste salunda ldsas med fackman-
nens 6gon, d.v.s. med beaktande av de funktionella egenskaperna hos de element som anges i
patentkravet. Han ser de bakom orden i patentkravet — tolkat i enlighet med hir tidigare an-
forda principer — liggande funktionella skeendena och relationerna. Genom sin erfarenhet har
han forméga till abstraktion i viss grad. Han har formaga att — for att anvianda Koktvedgaards
ord — uppleva tekniska foreteelser som ensartade trots forefintliga skillnader. Hiri ligger bland
annat grunden till ekvivalensléran [...]».

106 Domeij 1998, s. 127: »Det innebir att ju mer avldgsna informationskillor som godtas,
desto mer omfattande kompetens visar det (indirekt) hos fackmannen.»

107 Domeij, Pharmaceutical Patents in Europe (Stockholm 2000), s. 48. Domeij 1998, s.125—
126.
108 Nyberg, Patentrittsliga bedomningsgrunder (Goéteborg 1999), s. 245.

19 Ks. myos esim. Domeij 1998, s. 131.

10" Erddssd ruotsalaisessa ratkaisussa, joka koski rikkaruohon torjunta-ainetta, tuomioistuin
katsoi, ettd alan ammattimiehend oli pidettivid kemistid, joka on erikoistunut orgaaniseen ke-
miaan, ja jolla on diplomi-insindorin tutkinto tai vastaava ja jolla on muutaman vuoden tyoko-
kemus orgaanisesta synteesistd oppilaitoksessa tai teollisuudessa. Ks. Domeij 1998, s. 131.
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ked edellytys, koska muuten hén voisi pitdd ilmeisina sellaisia ratkaisuja, jotka
oikeasti ovat edellyttidneet keksinnollistd panosta.

Kirjallisuudessa on katsottu, ettd alan ammattimies ei ole puhtaasti fiktiivi-
nen luomus, vaan kyseessé on todellisuudessa kyseessi olevalla alalla toimivien
ammattimiesten kykyjen ja ominaisuuksien keskiarvo.!'! Kyse on siten siiti,
mistid alan ammattimies kyseiselld alalla yleensd suoriutuu, mité kirjallisuutta
yleensi kdytetddn ja miké kirjallisuus kuvastaa keskiverto-osaamista. Kyseessa
ei kuitenkaan ole alan huippuasiantuntija, paitsi jos kyseessd on niin erikoistunut
tekniikan ala, ettd asiantuntijaa voidaan pitiid keskivertoammattimiehen.!!?
Alan ammattimiehen osaaminen vaihtelee siten sen perusteella, misté tekniikan
alasta on kyse. Voidaan ldhted siitd, ettd osaamistaso on korkeampi korkean
teknologian aloilla, kuten esimerkiksi geeniteknologia tai nanoteknologia, kuin
matalan teknologian aloilla.!”® Erdissi tapauksissa alan ammattimiehen osaamis-
ta edustaa parhaiten ryhmi henkildité eri tekniikan aloilta.''

Ammattimiehen tydpanoksella on merkitystd arvioitaessa muun muassa
keksinnollisyyttd. Ammattimiehen tyopanos ei saa olla kohtuuton.!'> Tama edel-
lyttdd eri asioita eri tilanteissa. Standarditeokset, patenttiselitykset ja kirjalli-
suusviitteet standarditeoksissa on tutkittava. Rajoitettujen kokeiden tekemisti
kohtuullisin kustannuksin voidaan my0s vaatia. Ajanpuute, ty6tavat, kustannuk-
set yms. voivat kuitenkin rajoittaa tyopanosta. Se, ettd tyopanos vaihtelee huo-
mattavasti, kdy ilmi muun muassa EPO:n valituslautakunnan ratkaisusta T
412/93, jossa todettiin, ettd yhden henkilon 25 viikon tydpanos ei ollut kohtuu-
ton. Kyseessi oli kuitenkin hyvin tirked geeniteknologinen keksinto.!'®

Kirjallisuudessa on kdyty keskustelua siitd, onko alan ammattimiehen osaa-
minen ja harkinta identtinen loukkausharkinnassa ja hakuvaiheessa (uutuus,
keksinndllisyys yms.). Godenhielm on esittianyt, ettd ndin ei ole.'"” Hakuvaihees-
sa ammattimiehen oletetaan tuntevan kaiken tunnetusta tekniikasta. Loukkaus-
vaiheessa néin laajaa tuntemusta ei edellytetd, vaan riittdd, ettd hin pystyy arvioi-
maan voidaanko keksinnon jokin elementti korvata toisella samavaikutuksisella
elementilld. Toisaalta Godenhielm on kuitenkin katsonut, ettd keksinnollisyys
ja ekvivalenssiharkinta ovat 1dhtokohtaisesti yhtenevia''®:

Avstandet bakat och framat skulle salunda bedomas enligt samma matt-
stock. M.a.o. maste skillnaden mellan det tidigare kéinda och uppfinningen
vara visentlig och skyddet omfattar allt som inte vésentligen skiljer sig fran

T Nyberg, s. 65.

12 Nyberg, s. 66.

113 Nyberg, s. 67.

4" Domeij 1998, s. 131. Nyberg, s. 67.

15 Ks. myos esim. Domeij 1998, s. 133.

6 Ks. myos esim. Domeij 1998, s. 134.

17 Godenhielm 1990, s. 134 s. Ks. Visser, s. 83, jossa todetaan, ettd ammattimies on sama
keksinnollisyyttd (EPC 56 artikla) ja keksinnon kuvausta (EPC 83 artikla) pohdittaessa.

118 Godenhielm 1994, s. 264.
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den patentskyddade uppfinningen. Men detta dr endast en tumregel. Ocksa
om intrangsforemalet uppvisar drag som kunde medfora patenterbarhet for
detta i jamforelse med den patentskyddade uppfinningen, kan intrang in casu
foreligga. Den senare uppfinningen kan nimligen sta i beroendeférhallande
till uppfinningen enligt patentet (PL 46 §).

Jotta tdllainen lausuma olisi mahdollinen, on my6s ammattimiehen osaami-
sen tason oltava ldhtokohtaisesti sama molemmissa tapauksissa.

Mikael Nyberg on katsonut, ettd ammattimiehen ammattitaito loukkaushar-
kinnassa ei ainakaan ole suurempi kuin keksinnéllisyytté arvioitaessa.''® Toisin
sanoen, ammattimiehen kyky arvioida kahden teknisen ratkaisun samanlaisuut-
ta ei ainakaan ole parempi loukkausharkinnassa kuin keksinnollisyyttd arvioi-
taessa. Hin kuitenkin péétyy siihen, ettd keksinnollisyysharkinnan ammattimie-
hen ammattitaitoa ja loukkausharkinnan ammattimiehen ammattitaitoa on pidet-
tavd samana.'?® Ainakin ldhtokohtaisesti ammattimies on sama haku- ja louk-
kausvaiheessa.'?!

Lopuksi on kysyttidvid, onko tuomioistuimen kutsumien teknisen alan asian-
tuntijoiden nikemys ratkaiseva, eli onko heidin arvionsa yht4 kuin alan ammat-
timiehen nikemys asioista. Godenhielm on esittdnyt, ettid néin ei voi olla. Tuo-
mioistuimen vastuulla on ottaa huomioon koko oikeudenkiyntiaineisto ja sen
pohjalta pédtyd oikeaan ratkaisuun. Erityisesti Godenhielm viittaa siihen, ettd
tuomioistuimen kutsumien asiantuntijoiden patenttioikeudellinen osaaminen ei
ole riittavilli tasolla, jotta he paityisivit oikeaan ratkaisuun.'?> Nyberg on kat-
sonut, ettd patenttitutkija, tuomari tai asiantuntijatodistajat ei yleensi voi edus-
taa alan ammattimiesti.'>

6.3. Patenttivaatimuksen sanamuoto

Léhtokohtaisesti patentin suojapiiri midrdytyy patenttivaatimusten sanamuodon
perusteella siten kuin alan ammattimies ne ymmartda.'>* Saksassa tavataan sa-
noa, ettd ratkaisevaa ei ole Wortlaut (sanamuoto) vaan Wortsinn (sanojen mer-
kitys). Tamai tarkoittaa ensinnékin sitd, ettd kyseisen alan ammattikieli (eikd
esimerkiksi yleiskieli) ja kielenkdytto maadraavit patenttivaatimuksissa kiytet-
tyjen termien merkityssisdllon.!? Tamaé ei luonnollisestikaan sulje pois yleiskie-

19 Nyberg, s. 243.

120 Nyberg, s. 304-305 ja s. 318: »Enligt min mening talar emellertid grundlidggande patent-
rittsliga 6verviganden for en samordning av intrangsbedomningen med bedémningen av upp-
finningshojden.»

121 Ndin myos Domeij 1998, s. 487: »Det uppstéar dirmed en langtgéende parallellitet mellan
patenterbarhetsprovningen och intrangsbedomningen.»

122 Godenhielm 1994, s. 82.

123 Nyberg, s. 243.

124 Stenvik 2001, s. 465.

125 Stenvik 2001, s. 465.
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len kielisddntdjen ja muiden vastaavien kieliopillisten sdéntdjen soveltamista
niiltd osin, kuin kyseisen alan kielenkdytto ei anna vastausta. Toiseksi, jos termit
ja kielenkaytto vaihtelevat eri alojen vililld, ratkaisevassa asemassa ovat kysei-
sen alan termit ja kielenkdytto.'?® Esimerkiksi englantilaisessa Catnic-ratkaisus-
sa tulkinnan kohteena oli sana »vertical» eli pystysuora. Tuomioistuin totesi,
ettd asiassa ei ole ratkaisevaa, mikd merkityssiséltd termille annetaan matema-
titkassa, vaan ratkaisevaa on, miti sillid tarkoitetaan rakennusalalla. Sen vuoksi
tuomioistuin paityi siihen, ettd kulmaa, joka poikkeaa 6—8 astetta pystysuorasta,
voitiin pitdd vertikaalisena.

Patenttivaatimuksessa olevia termeji on tulkittava oikeassa asiayhteydes-
sddn. Yksittdistd sanaa ei pidi eristdd lauseyhteydestédédn, vaan sanaa tulee tulki-
ta osana virketta, patenttivaatimusta, selitystd yms.

Useimmissa patenteissa on enemmin kuin yksi patenttivaatimus. Epditse-
ndisen ja itsendisen patenttivaatimuksen suhteen osalta voidaan pédsddntond
pitdd, ettd epditsendisen vaatimuksen suojapiiri on itsendisen vaatimuksen suo-
japiirid suppeampi.'?’

Yhteispohjoismaisen patenttilainsdddidntdd suunnitelleen komitean mietin-
nossid (NU 1963:6) todetaan, ettd epdselvit patenttivaatimukset johtavat oikeus-
epiavarmuuteen.'?® Sen vuoksi komitea katsoi, ettei patentinhaltijan tulisi hyotyéd
laventavan tulkinnan kautta epéselvésti muotolluista patenttivaatimuksista (ns.
episelvyyssidanto).!? Téssi ei ole mahdollista syventyi tdhidn kysymykseen,
mutta vakiintuneena kantana on kuitenkin pidettévi, ettd tulkinnassa ei sovelle-
ta tillaista epdselvyyssddntod.'*® Myoskiddn EPC 69 artikla ei tunne epéselvyys-
sddntod. !

6.4. Selitys

Koska patenttivaatimukset yleensd ovat vaikeaselkoisia, voidaan selitystd kiyt-
tdd apuna patenttivaatimusten »kasittamiseksi» (PatL 39 §).'** Till4 tarkoitetaan,
ettd vaatimuksia tulee tulkita selityksen ja piirustusten valossa.'’* Tdmi ei edes

126 Stenvik 2001, s. 466.

127 Stenvik 2001, s. 475. Ks. my6s Grubb, s. 337-338.

128 NU 1963:6, s. 186.

129 NU 1963:6, s. 186: »Det bgr séledes pases at patenthavaren ikke hgster fordel av uklarhe-
ten gjennom et utvidet patentvern».

130"~ Godenhielm 1994, s. 170. Domeij 1998, s. 482-483 alaviite 73. Stenvik 2001, s. 489.

131 EPC-neuvottelujen aikana Ruotsin valtuuskunta, Suomen valtuuskunnan tukemana, esitti,
ettd patenttivaatimuksia olisi tulkittava epaselvyyssddnnon mukaisesti ja etté tdstd olisi tehtdava
lisdys EPC 69 artiklan (ehdotuksen 67 artiklan) tulkintapoytikirjaan. Ehdotusta ei kuitenkaan
hyviksytty. Ks. Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting up of a Euro-
pean System for the Grant of Patents (Munich, 10 September to 5 October, 1973) published by
the Government of the Federal Republic of Germany, M/PR/I, s. 31, kohta 100.

132 Ks. myds esim. Stenvik 2001, s. 295.

133 Ks. EPC 69 artikla, jossa edellytetdin, ettd vaatimuksia tulkitaan selitysté ja piirustuksia
apuna kiyttden: »[...] the description and drawings shall be used to interpret the claims.»

=
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lahtokohtaisesti tarkoita, ettd selitykseen voidaan turvautua ainoastaan patentti-
vaatimusten ollessa epdselvii.

Patenttihakemuksen selitysosaan kuuluu aina keksinnon sanallinen ku-
vaus.'** Patenttimdérdysten 5 §:n mukaisesti selitys kisittid yleisen osan, jossa
esitetddn keksinnon kéyttdala, tekniikan taso, keksinnon ratkaisema ongelma
sekd keksinnon esittaméd ongelman ratkaisu. Lisdksi patenttimédirdysten 5 §:n
mukaisesti selitykseen kuuluu erityinen osa, jossa keksintd on yksityiskohtai-
sesti selitettdvi ensisijaisesti sovellutusesimerkein tai sovellutusmuodoin valais-
tuna ja mahdolliseen piirustukseen viittaamalla.

Selityksen tarkoituksena on ensinnékin viélittidd tietoa keksinnostd alan am-
mattimiehelle.'* Tdma kdy ilmi muun muassa siitd, ettd selityksen on oltava niin
selvd, ettd ammattimies voi sen perusteella kiyttdd keksintod hakuajankohtana
(PatL 8.2 §)."%¢ Patenttilainsiidintod suunnitelleen komitean mietinnossd (NU
1963:6) todetaankin, ettd selvyysvaatimuksen taustalla on pyrkimys siihen, ettéd
keksinto olisi patenttiajan jalkeen osa tunnettua tekniikan tasoa ja kaikkien hyo-
dynnettdvissi.'*’

Jos selityksessé on selkedsti médritelty jokin termi, titd madritelmaa sovel-
letaan, vaikka alan ammattikielessd sanaa kaytettdisiinkin eri merkityksessi.!*
Samaa tarkoittaen on useissa saksalaisissa tapauksissa todettu, ettd selitys voi
muodostaa oman sanakirjansa.'”” Suomalaisena esimerkkini téllaisesta selityk-
sessd madritellystd késitteestd voidaan mainita analogiamenetelmipatentti
F168806 masennusldikkeend kdytetyn sertraliinin valmistamiseksi, jonka 1. pa-
tenttivaatimuksessa kuvataan menetelmi erddn amiinin johdannaisten valmista-
miseksi sekd niiden »farmaseuttisesti hyviksyttivien» happoaditiosuolojen
valmistamiseksi. Selityksessd madritellddn »farmaseuttisesti hyviksyttavia» hap-
poadditiosuola siten, etti silld tarkoitetaan suoloja, jotka ovat myrkyttomié an-
nostelualueella.

7. Yhteenveto

Analogiamenetelmépatentin suojapiirin laajuutta kisittelevin kaksiosaisen kir-
joituksemme ensimmadisen osan aiheena ovat olleet tuotepatenttikielto (jakso 2),
analogiamenetelmipatentin késite ja perustelut (jakso 3), lisdsuojatodistus-
jarjestelmi (jakso 4) ja patenttijdrjestelmin tarkoitus (jakso 5). Jaksossa 6 pa-
tenttisuojan laajuutta kisittelevd kokonaisuus alkoi sovellettavien sddnnosten

134 Stenvik 2001, s. 294.

135 Niin myos Stenvik 2001, s. 295.

136 Stenvik 2001, s. 299. Ks. EPC:n osalta EPC 83 artikla ja esim. Visser, s. 143-145.
137 NU 1963:6, s. 184.

138 Domeij, Patentritt (Stockholm 2006), s. 105.

139 Ks. esim. BGH GRUR 1999, 909 Spannschraube.
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PatL 39 § ja EPC 69 artiklan seké englantilaisen ja saksalaisen tulkintatradition
esittelylld. Sen jidlkeen pohdittiin patenttivaatimusten tulkinnan ldhtokohtia. Kir-
joituksen toisessa osassa, joka julkaistaan Lakimies-lehden numerossa 6/2007,
syvennytdin patenttivaatimusten tulkintaan késittelemilld suojaa patenttivaati-
musten sanamuodon ulkopuolella eli ekvivalenssioppia yleiselld tasolla seki
erityisesti analogiamenetelmépatenttien osalta.
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