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Patenttien merkityksesti

* Patenttien merkitys on kasvussa
o Tutkimus- ja tuotekehitystyon suojaaminen
o Kilpailukyvyn edistaminen
o Toimintavapauden turvaaminen
o Lisensointiliiketoiminta
o Strategiset ja viestinnalliset syyt



Patenturiitojen yumessi kielto-oikeus

Patenttien merkityksen ytimessa on patentin
luonne kielto-oikeutena
(PatL 3 §)

”Patentilla saavutettu yksinoikeus sisaltaa jaljempana saadetyin poikkeuksin sen, ettei
muu kuin patentinhaltija ilman taman lupaa saa kayttaa hyvaksi keksintoa...

”Patentoidun keksinnon hyodyntamiseen tarvitaan patentinhaltijan lupa (ts.
kayttooikeus/lisenssi) ja muutoin

Patentoidun keksinnon hyodyntaminen ilman patentinhaltijan lupaa on kielletty




Suojaus - Lisensiointi - Litigaatio




Patenttiriitojen syita

* Patenttiriitojen syita
o Ei lupaa hyodyntaa
o Ei halua lisensoida
o Erimielisyys patentin suojapiirista
o Erimielisyys patentin patevyydesta

 Patenttiriidat ovat valine strategian ja kaytannon liiketoiminnan tukemisessa



Patenttuoikeudenkiiyntisuuntauksista

* Patenttiriitojen maara on maailmanlaajuisesti merkittavassa kasvussa
o Globaalit suojaus-, lisensointi- ja taytantoonpanostrategiat

 Suuntauksena erikoistuneet patenttituomioistuimet

o Mm. Suomi (markkinaoikeus), Sveitsi, Venaja, Kiina, Ruotsi
o UPC

* NPE:illa (Non-Practising Entities) kasvava rooli maailmanlaajuisesti



Patent case filings and grants
Fig 1
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Top 10 Most Active Countries
Number of Patent Suits (2010-2012)
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Patenturntojen perusteita



Patentuoikeudenkiynnit Suomessa

* Markkinaoikeus ensimmaisen asteen tuomioistuin patentteja koskevissa riita-asioissa 1.9.2013 lahtien
o Ennen 1.9.2013 vireille tulleissa jutuissa Helsingin karajaoikeus

» Markkinaoikeuden kokoonpano patenttiriidoissa (paasaanto)
o 3 lainoppinutta tuomaria
o 1 markkinaoikeusinsinoori
o (+ lainoppinut jasen, markkinaoikeusinsinoori tai enintaan kaksi asiantuntijajasenta)

* Muutoksenhaku riita-asioissa korkeimpaan oikeuteen valitusluvalla

o Valitusluvan edellytykset: Prejudikaattiperuste, purkuperuste tai muu painava syy

o Korkeimman oikeuden jasenet lainoppineita (ei markkinaoikeusinsinooriin tai karajaoikeuden teknisiin
asiantuntijoihin verrattavia teknisia jasenia)
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()ikeudenk yntlpI'OS€SSl patenmasmlssa

» Keskitetty ja valiton prosessi
o Kirjallinen valmistelu seka mahdollinen prosessikuuleminen
o Suullinen valmistelu

o Mahdollinen lausunto PRH:lta seka muut mahdolliset valitoimet
(esimerkiksi katselmus tai asiantuntijalausunto)

o Suullinen, keskitetty paakasittely

Kirjallinen Iauzlzl;l\:trc‘) tms Kirjallinen Suullinen Paskasittel
valmistelu vilitoimi ; valmistelu valmistelu Y




Kannetyypit

» Kannetyypit
o Kieltokanne
Turvaamistoimet

Vahvistuskanteet
Positiivinen vahvistuskanne

(¢]

o

Negatiivinen vahvistuskanne
Korvauskanne
Mitattomyyskanne
(”Loukkauskanne” = kielto-/vahvistuskanne)

o

(e}

o

* Kannetyypin valinta riippuu muun muassa kantajan asemasta
(patentinhaltija vai ei) ja tavoitteista



Kieltokanne

 Kieltokanteella pyydetaan tuomioistuinta kieltamaan patentin suojapiiriin kuuluvien tekojen
jatkaminen tai toistaminen

o Lopullinen kielto vs. valiaikainen kielto

« Patenttilain 57 8§ 1 momentti:

”Jos joku loukkaa patentin tuottamaa yksinoikeutta (patentinloukkaus), tuomioistuin voi kieltdd hénta
jatkamasta tai toistamasta tekoa.”



T urvaamistormi

* Yleinen turvaamistoimi (oikeudenkaymiskaaren 7 luku 3 §)

» Tavoitteena turvata valiaikaisesti, ennen lopullisen tuomion antamista, turvaamistoimen hakijan
vaittamaa oikeutta

* Tuomioistuin voi sakon uhalla esimerkiksi kieltaa tekemasta, maarata tekemaan tai oikeuttaa tekemaan
jotain (esim. kieltaa valmistus, markkinointi, myynti, maahantuonti, kaytto)

* Ennen paaasiakannetta tai oikeudenkaynnin kuluessa
 Edellytykset (summaarinen arviointi):
1) Vaade-edellytys
2) Vaaraedellytys
3) Intressipunninta
« Jos turvaamistoimi myonnetaan, paaasiakanne laitettava vireille kuukauden kuluessa
« Hakijavakuus
« Korvausvastuu
HUOM. Myos laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijanoikeuksia koskevissa riita-asioissa.



Vahvistuskanteet

Vahvistuskanteella selvitetaan, nauttiiko patentinhaltija patentin perusteella suojaa vastapuolta
vastaan.

Patenttilain 63 §:

“Patentinhaltija tai se, jolla kdytté- tai pakkoluvan perusteella on oikeus kayttdad hyviksi keksintod, voi ajaa
vahvistuskannetta siitd, nauttiiko hdan patentin perusteella suojaa toista vastaan, jos asiassa ilmenee
epdselvyyttd ja siitd aiheutuu hdnelle haittaa.

Joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa teollista toimintaa, voi samoilla ehdoilla ajaa patentinhaltijaa vastaan
vahvistuskannetta siitd, onko patentin johdosta este olemassa sanotulle toiminnalle.”

Positiivinen vahvistuskanne = toiminta kuuluu patentin suojapiiriin
= "patentinhaltijan vahvistuskanne”

Negatiivinen vahvistuskanne = toiminta ei kuulu patentin suojapiiriin
= "patentinhaltijan vastapuolen vahvistuskanne”



Korvauskanne

« Korvauksen lahtokohta tuottamuksellisessa tai tahallisessa loukkauksessa (PatL 58 §):
1) Kohtuullinen korvaus keksinnon hyvaksikayttamisesta; seka
2) Korvaus muusta vahingosta

« Jos tuottamus on vain lievaa, voidaan korvausta sovitella.

* Jos ei tahallista tai tuottamuksellista, loukkaaja on velvollinen suorittamaan korvausta keksinnon
hyvaksikayttamisesta vain siina maarin kuin se katsotaan kohtuulliseksi.

» Korvausta vahingosta voidaan vaatia ainoastaan viiden viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireille
panoa.



Midittomyyskanne

» Patentinhaltijan vastapuolen keskeinen puolustuskeino
» Patenttilain 52 8:n mukaiset mitatointiperusteet
o Patentti myonnetty vaarin perustein (PatL 1 § ja 2 §)
o Keksintoa ei ole niin selvasti esitetty, etta ammattimies voi sen perusteella kayttaa keksintoa
o Patentti kasittaa patenttilain vastaisesti sellaista mika ei ole ilmennyt hakemuksesta sita tehtaessa
o Patenttisuojaa on laajennettu sen jalkeen, kun PatL 19.1 § tarkoitettu ilmoitus on annettu

« HUOM. Patentinhaltijalla on mahdollisuus rajoittaa patenttia myos mitattomyyskanteen kasittelyn

aikana
(PatL 52 §)



Muut kannetyypit

» Parempi oikeus keksintoon
* Ennakkokayttooikeus
» Pakkolupa



Kaytdnnon
nikokohtia



Loukkausarvioinnin perusteet

 Patenttiriitojen ytimessa usein (mahdollinen) patentinloukkaus

 Milloin on kysymys patentinloukkauksesta ja keta vastaan kanne patentinloukkauksesta
voidaan nostaa?

1) Patentinhaltijan yksinoikeuden sisalto (PatL 3 §)
Valiton patenttisuoja
Valillinen tuotesuoja
Valillinen patenttisuoja

2) Patentin suoja-ala (PatL 39 §)



Patenttilain 3 §:

”Patentilla saavutettu yksinoikeus sisdltdd jédljempdnd sdddetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin
patentinhaltija ilman tdmdn lupaa saa kéyttéda hyviksi keksintdd:

1) valmistamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai kdyttdmdlla patentoitua tuotetta tahi tuomalla
maahan tai pitdmdlld hallussaan tdllaista tuotetta edelld sanottua tarkoitusta varten;

2) kdyttamdalld patentoitua menetelmdd tahi, jos hédn tietdd tai jos olosuhteiden perusteella on ilmeistd, ettei
menetelmdad saa kayttdd ilman patentinhaltijan lupaa, tarjoamalla tdllaista menetelmdd kaytettdvaksi téssd
maassa; eikd

3) tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai kdyttamdalld patentilla suojatulla menetelmdlld valmistettua
tuotetta tahi tuomalla maahan tai pitadmdlla hallussaan tdllaista tuotetta edelld sanottua tarkoitusta varten.

Yksinoikeus sisdltdd myos sen, ettei muu kuin patentinhaltija ilman tdmdn lupaa saa kéyttdd hyvdksi keksintdd
tarjoamalla tai toimittamalla jollekin, jolla ei ole oikeutta keksinnon hyvdksikdyttoon, sellaista vdélinettd
keksinnon kdyttdmiseksi tdssd maassa, joka liittyy johonkin olennaiseen keksinndssd, jos se, joka tarjoaa tai
toimittaa vdlineen, tietdd tai olosuhteiden perusteella on ilmeistd, ettd vdline soveltuu ja on tarkoitettu
keksinnén kdyttdmiseen. Jos vdline on yleisesti kaupan oleva tavara, sovelletaan mitda edella on sdddetty vain,
jos se, joka tarjoaa tai toimittaa vdalineen, pyrkii vaikuttamaan vastaanottajaan, jotta tamda ryhtyisi 1
momentissa tarkoitettuun tekoon. Sovellettaessa tdmdn momentin sGdnnoksid ei keksinnén hyvdksikdayttoon
oikeutettuna pidetd sitd, joka kayttdd keksintod hyvaksi 3 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Yksinoikeus ei kdsita:
1) hyvdksikdyttod, joka ei tapahdu ammattimaisesti;

2) sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyvdksikdyttod, joka Euroopan talousalueella on saatettu vaihdantaan
patentinhaltijan toimesta tai tdmdn suostumuksella;

3) keksinnon kayttod kokeissa, jotka koskevat itse keksintdd;

4) lddkevalmisteen myyntilupahakemusta varten tarvittavia tutkimuksia, kokeita tai kdaytdnnon vaatimuksista
aiheutuvia toimia, jotka koskevat kyseiseen lddkevalmisteeseen kohdistuvaa keksintod; eikd

5) lddkeaineen valmistusta apteekissa lddkdrin mddrdayksen mukaisesti yksittdistapauksissa tai toimenpiteitd
tdaten valmistetuilla lddkeaineilla.”



Viiliton ja vélillinen suoja (Patl. 3 §

. «Patentilla suojatun tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, saattaminen
Patentoitu tuote vaihdantaan tai kdyttaminen ja maahantuonti tai pitaminen hallussa edella
sanottua tarkoitusta varten.

. o «Patentilla suojatun menetelman kaytto tai, jos tietaa tai jos olosuhteiden
Patentoitu menetelma perusteella on ilmeista, ettei menetelmaa saa kayttaa ilman patentinhaltijan
lupaa, menetelman tarjoaminen kaytettavaksi tassa maassa

Patentilla suojatulla
nEEEnEUE
valmistettu tuote

«Sellaisen valineen keksinnon kayttamiseksi tassa maassa, joka liittyy johonkin

ali Talale olennaiseen keksinnossd, tarjoaminen tai toimittaminen jollekin, jolla ei ole
Val.].ne k ek.smno.n oikeutta keksinnon hyvaksikayttoon, jos se, joka tarjoaa tai toimittaa valineen,
kayttamlsek51 tietda tai olosuhteiden perusteella on ilmeistd, etta valine soveltuu ja on

tarkoitettu keksinnon kayttamiseen.



Patentin suoja-ala

e Patenttilain 39 §:

“Patenttivaatimukset madrddvdt patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten
kdsittdmiseksi voidaan selitysta kdyttdd apuna.”

» Loukkausarvioinnissa verrataan loukkaavan ratkaisun piirteita patenttivaatimuksen piirteisiin
o Kirjaimellinen tulkinta
o Ekvivalenssiin perustuva tulkinta



Loukkaustyypit

« Valiton patentinloukkaus (PatL 3.1 §)

» Valillinen patentinloukkaus (PatL 3.2 §)



Esimerkkejd mahdollisista loukkaajista

Toimittaja @




l.oukkauskanne

* ”Loukkauskanne” sisaltaa tavallisesti vahvistus- ja kieltovaatimukset
o Vahvistetaan, etta kyseessa loukkaus
o Kielletaan loukkauksen jatkaminen tai toistaminen

» Korvaus- ja vahvistuskanteet voidaan laittaa vireille loukkauskanteen yhteydessa tai erikseen

 Kieltoa voidaan hakea myos turvaamistoimena



Patentunloukkauksen seuraukset

* Kielto / havittaminen / muuttaminen
» Vahingonkorvaukset
» Korvaus oikeudenkayntikuluista



Patenturiitaan valmistautuminen (1/5):
Patentinhaltijan toimintavaihtoehtoja

Loukkausanalyysi

Varoituskirje

Kieltokanne ja korvaukset

» Mika on patentin suojapiiri?
» Mitka ovat loukkaavan esineen/menetelman piirteet?
» Kuka/ketka loukkaavat? (valiton ja valillinen loukkaus)

Varoituskirjeen lahettaminen loukkaajalle
Keskusteluyhteyden avaaminen mahdollisille lisenssi-/
sovintoneuvotteluille

 Onko kiellon tai muun turvaavan toimenpiteen saaminen ennen
paaasian ratkaisua mahdollista?

» Mahdollisuus ex parte -turvaamistoimeen?

« Voidaanko positiivisella vahvistuskanteella saavuttaa haluttu
lopputulos?

« Kieltotuomion hakeminen
» Haetaanko yhdessa vahvistus- ja/tai korvauskanteen kanssa?



Patenttriitaan valmistautuminen (2/5):
Patentinhaltijan vastapuolen toimintavaihtoehtoja

» Mika on patentin todellinen suojapiiri?

Suojapiiri « Onko patentti kierrettavissa?

Negatiivinen vahvistuskanne Vahvistetaan tuomiolla, etta ratkaisu ei kuulu patentin suojapiiriin

eLoukkaavaksi vaitetty toiminta ei ole patentinhaltijan yksinoikeuksien piirissa

Loukkauksen kiistaminen «Loukkaavaksi vaitetty ratkaisu ei ole patentin suojapiirissa

« Patenttia ei olisi tullut myontaa (esim. puuttuva uutuus,
keksinnollisyys, riittamaton selitys tai lisatty asia)

Mitattomyyskanne

» Ennakkokayttooikeus
» Parempi oikeus keksintoon
« Pakkolisenssi



Patenttriitaan valmistautuminen (3/5)

« Patentin vahvuuden arviointi/mitattomyysriski/loukkausriski

« Nayttokysymykset
o Yleiset todistustaakkaa koskevat periaatteet
o Menetelmapatentteja koskevat erityissaannokset (PatL 57 a § ja TRIPS 34 artikla)
o Erilaiset todistuskeinot (mm. editio ja katselmus)

« Sovintomahdollisuudet ennen oikeudenkayntia ja sen aikana



Patentturiitaan valmistautuminen (4./5

 Aika ja prosessin eteneminen
 Kustannusten ja muun haitan arviointi

Paaasian oikeudenkaynti
Haastehakemus ja vastaus
Kirjallinen valmistelu Muutoksen- Taytantoon-
Suullinen valmistelu haku pano
Padkasittely
Tuomio

Loukkauksen
havainnointi ja
analyysi

Turvaamistoim
i

Varoituskirje




Patenttriitaan valmistautuminen (5/5)

« Henkiloresurssit ja litigaatiotiimin kokoaminen
o Yrityksen sisaiset resurssit

o Ulkopuoliset asiamiehet ja asiantuntijat
o Esimerkki litigaatiotiimista

= Asianajaja

= Patenttiasiamies (external)

= Patentti-insinoori (internal)

= Keksija (mitattomyyskanne)

= Ulkopuoliset tekniset asiantuntijat



Uusia tuuhia

“ Patentointi vs. liitkesalaisuuksien suoja



Kysymyksia?



Kiitos!




