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Markkinaoikeuden lausunto hallituksen esityksesta uudeksi patenttilaiksi (HE
204/2025 vp)

Patenttilain kokonaisuudistus on perusteltu. Markkinaoikeus on pitanyt
perusteltuna lausua lahinna vain oikeudenkayntimenettelyyn liittyvista
nakdkohdista, ja lisaksi eraistéa sanamuotoon liittyvista seikoista.

Yksinoikeuden sisalto (16 §)

Ehdotetun patenttilain 16 §:n mukaan "Patentilla saavutettu yksinoikeus
sisaltaa sen, ettei muu kuin patentinhaltija ilman tdman lupaa saa hyédyntaa
keksintéa:” Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan
tama pykala, joka siis vastaa asiasisall6ltédan voimassa olevaa lakia, olisi
sopusoinnussa ns. TRIPS-sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan ja Yhdistetysta
patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen 25 artiklan asiasisallon kanssa.

Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, etta sanamuoto "“ettei muu kuin
patentinhaltija” on siina suhteessa harhaanjohtava, etta patentin haltijalleen
antama oikeus on kielto-oikeus, eikd myonnetty patentti anna mydskaan
haltijalleen oikeutta hyddyntda patenttia esimerkiksi siina tapauksessa, etta
patentin hyddyntaminen merkitsisi toisen patentin loukkausta taikka etta
kyseessa oleva hyédyntaminen olisi luvanvaraista tai lainvastaista.

Yksinoikeuden sisaltdé on selkedmmin ilmaistu Yhdistetysta
patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen 25 artiklassa, jonka mukaan
"Patentti antaa haltijalleen oikeuden kieltaa kolmansia osapuolia
toteuttamasta ilman haltijan suostumusta seuraavia toimenpiteita...”
Myd6skaan ns. TRIPS-sopimuksen 28 artiklassa ei mainita patentinhaltijan
itsensa hyddyntamisoikeudesta mitaan ( 1. Patentti antaa omistajalleen
seuraavat yksinoikeudet: (a) mikali patentin kohteena on tuote, se estaa
kolmansia osapuolia ilman omistajan suostumusta...” ). Edelleen Ruotsin
patenttilain yksinoikeuden sisaltéa koskevan 3 luvun 1 §:n mukaan
"ensamratten till ett patent innebar att ingen utan patenthavarens samtycke
far utnyttja uppfinningen genom att..”

Markkinaoikeus ei ole havainnut, etta patenttilain nykyisesta sanamuodosta
olisi aiheutunut suurempia ongelmia. Koska nyt on kuitenkin kyse
patenttilain kokonaisuudistuksesta, markkinaoikeus esittda harkittavaksi,
tulisiko lainkohdan sanamuoto selkeyden vuoksi muuttaa vastaamaan edella
mainittuja sopimuksia ja Ruotsin patenttilakia.



ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2 (6)
Pertti Virtanen

Markkinaoikeuden ylituomari
Markkinaoikeus

24.2.2026

Esityksen mukainen 106 § on sanamuodoltaan epaselva. Kuten esityksen
yleisperusteluissa on todettu, pakkolisenssin edellytyksena on, etta
lisenssinsaajan tekema keksintd on taloudellisesti merkittava ja pitaa
sisallaan merkittavan teknisen edistysaskeleen lisensoitavaan patenttiin
nahden. Nyt ehdotetun pykalan sanamuodosta ei kay riittavan selvasti
esille se, kumman keksinndn on taytettava nama edellytykset
(riippuvuuskeksinnon vai toisen keksinndn). Lisaksi ehdotettu lainkohta ei
sisalla nayttétaakkasaanndsta naiden edellytysten tayttymisen osalta.

Vertailun vuoksi, Ruotsin patenttilain 13 luvun 4 §:ssd sama asia on
selkedmmin esitetty:

"4 § En innehavare av ett patent pa en uppfinning, vars utnyttjande &r
beroende av ett patent som tillhér ndgon annan, kan fa en tvangslicens att
utnyttja den uppfinning som skyddas av det andra patentet. En sddan licens
far meddelas endast om sdkanden visar att den egna uppfinningen utgér ett
viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i férhallande till
den andra uppfinningen.” (4 § Keksinndn patentin haltija, jonka keksinndn
hyédyntaminen riippuu toisen henkildn patentista, voi saada pakkolisenssin
toisen patentin suojaaman keksinndn hyddyntamiseen. Tallainen
kayttboikeus voidaan myoéntaa vain, jos hakija osoittaa, ettda hanen oma
keksintdnsa muodostaa tarkean teknisen edistysaskeleen, jolla on
huomattava taloudellinen merkitys toiseen keksintdédn verrattuna.)

Patentin rajoittaminen atentin julistaminen mitattomaksi osittain

(113 §)

Markkinaoikeus toteaa perustelluksi sen esityksen mukaisen kannan, etta
erillisesta patentin rajoittamismenettelystd mitattdomyyskanteen kasittelyn
yhteydessa luovutaan, ja patentinhaltijan mahdollisesti tekema patentin
rajoittaminen ratkaistaan osittaismitattomyyden kautta.

Nyt voimassa olevassa laissa on erikseen saadetty rajoittamisen
edellytyksista (patenttilain 53 b §). Nama edellytykset ovat lisatyn
materiaalin kielto (53 b §:n 2 kohta), suoja-alan laajentamisen kielto (53 b
§:n 3 kohta) ja patenttivaatimusten tasmallisyyden vaatimus (53 b §:n 1
kohta). Markkinaoikeus toteaa, etta 53 b §:n 1 kohtaa on vakiintuneesti
oikeuskaytanndssa tulkittu siten, etta siina on kyse patenttivaatimusten
tasmallisyydestd, vaikka sanamuoto viittaakin siind saadetyn niin sanotusta
selityksen riittavyydesta (ks. esim. MAO:646:18).
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Ehdotettuun lakiin ei tulisi 53 b §:3a vastaavaa saannosta. Sinansa
ehdotetun lain 113 §:n 2 momentin sdannds "tuomioistuimen on
patentinhaltijan pyynnosta supistettava patentin suoja-alaa vastaavasti...”
vastaa 53 b §:n 3 kohdan vaatimusta. Ehdotetussa laissa ei mainittaisi
lisatyn materiaalin tai tdsmallisyyden osalta rajoittamiseen liittyen mitaan.
Lisatyn materiaalin osalta on toki mainittava, etta ehdotetun lain 113 §:n 1
momentin 3 kohta estaisi sellaisen patenttivaatimuksen voimassa pitamisen,
joka olisi tullut kasittamaan lisattya materiaalia.

Ehdotetussa laissa ei sen sijaan patenttivaatimusten tasmallisyyden (joka
tarkoittaa samaa kuin patenttivaatimusten selkeys) osalta saadettaisi
osittaismitattdmyyteen liittyen mitaan.

Ehdotetun lain (patentin hakemismenettelyyn liittyvan) 29 §:n mukaan
"Patenttivaatimusten tulee olla selkeita ja tiiviita...”. Patenttia ei voida
mydntaa, jos tama edellytys ei tayty, silla kolmansien osapuolien tulee
tietdd, mitd keksintdéa patenttivaatimukset suojaavat. Ehdotetun lain 63
§:ssa on saannokset siita, milla edellytyksilla patentti voidaan
vaitemenettelyn yhteydessa pitaa voimassa muutetussa muodossa.

Riita-asiassa patentinhaltija voi vastata patentin mitattdémyyskanteeseen
pyytamalla patentin osittaista mitatdintia, jonka yhteydessa
patenttivaatimusten suoja-alaa supistetaan. Tama voi tapahtua esimerkiksi
yhdistamalld epaditsendinen patenttivaatimus itsendiseen
patenttivaatimukseen tai patenttivaatimuksia uudelleen muotoilemalla
(esityksen s. 79). Myds talla tavoin uudelleen muotoillun
patenttivaatimuksen tulisi tdyttaa selkeyden ja tiiviyden vaatimus.
Patenttivaatimuksen uudelleen muotoilu patentinhaltijan toimesta voi
joissakin tapauksissa johtaa siihen, etta uudelleen muotoiltu
patenttivaatimus ei enaa tayta selkeyden ja tiiviyden vaatimusta. Uuden
patenttilain osittaista mitatdintia koskevassa saanndksessa tulisi siten saataa
myds tasta edellytyksesta.
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Markkinaoikeus toteaa, etta esimerkiksi Yhdistetyn patenttituomioistuimen
(UPC) menettelysaannoissa ja Ruotsin patenttilaissa patenttivaatimusten
selkeys ja tiiviys on asetettu rajoittamisen edellytykseksi:

UPC:
Rule 30:

" 1. The Defence to the Counterclaim for revocation may include an
Application by the proprietor of the patent to amend the patent which shall
contain:

(b) an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of
Articles 84 and 123(2), (3) EPC and why the proposed amended claims are
valid and, if applicable, why they are infringed; and”

Rule 32:

“1. Within two months of service of an Application to amend the patent, the
defendant shall lodge a Defence to the Application to amend the patent
setting out whether he opposes the Application to amend the patent and, if
so, why:

(a) the proposed amendments are not allowable;
(b) and (b) the patent cannot be maintained as requested.”
EPC 84 sisaltaa selkeytta ja tiiviyttd koskevan vaatimuksen:

Art 84 = The claims shall define the matter for which protection is sought.
They shall be clear and concise and be supported by the description.

UPC:n osalta omaksutuin tavoin ainakin patenttivaatimusten selkeys tulisi
my0s Suomessa asettaa edellytykseksi sille, ettd patenttivaatimuksia
voidaan mitattdmyysoikeudenkdynnissa rajoittaa.
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Ruotsin patenttilaissa on kaikki rajoittamisen edellytykset koottu omaksi
pykalakseen:

"9 kap. 4 § Om ett patent ar ogiltigt endast till en viss del, ska domstolen
pd yrkande av patenthavaren begransa patentets skyddsomfang i
motsvarande utstrackning genom en andring av patentkraven, om

1. de andrade patentkraven &r tydliga, koncisa och har stod i
beskrivningen,

2. de &ndrade patentkraven inte medfor att patentet skulle omfatta nagot
som inte framgick av ansékan pa ingivningsdagen,

3. de &ndrade patentkraven inte medfér att patentets skyddsomfang skulle
utvidgas i strid med 5 kap. 3 §...”

On sinansa mahdollista, etta kaikista rajoittamisen edellytyksista
saadettaisiin erikseen Ruotsin mallin mukaan (tallaista lainsaatamisratkaisua
on perusteltu Ruotsin patenttilain valmistelutdissa SOU 2015:41 s. 195).

Markkinaoikeus esittaa kuitenkin, etta ehdotetun lain 113 §:n 3 momentin
loppuun tehdaan edella todetun perusteella seuraava lisays (alla
korostettuna):

Jos 1 momentissa tarkoitetut mitatdintiperusteet koskevat vain osaa
patentista, tuomioistuimen on patentinhaltijan pyynndsta supistettava
patentin suoja-alaa vastaavasti muuttamalla patenttivaatimuksia
patentinhaltijan esittamalla tavalla (osittainen mitatdinti). Muutettujen
patenttivaatimusten tulee olla selkeita ja tiiviita.

Uusien patenttivaatimusten esittamisen kielto valitusasiassa

Ehdotetussa 121 §:ssa sdadetaan, ettd tuomioistuimelle saa valitusasiassa
esittda uusia patenttivaatimuksia vain patevasta syysta. Saannds on
perusteltu, ja se tulisi sujuvoittamaan valitusasioiden kasittelya
tuomioistuimissa. Uusien patenttivaatimusten "“peilikuva” on se, etta
vaitteentekija esittda uusia estejulkaisuja tuomioistuimessa. Nyt tasta
seikasta ei ole erikseen saadetty, mutta markkinaoikeus toteaa, etta
markkinaoikeus voi oikeudenkdynnista markkinaoikeudessa annetun lain 4
luvun 13 §:n nojalla asettaa maardajan oikeudenkdayntiaineiston, siis muun
muassa uusien estejulkaisujen, esittamiselle. Nain ollen, mikali
patentinhakijan sallitaan patevasta syysta esittda uusia patenttivaatimuksia
valitusasiassa markkinaoikeudessa, markkinaoikeus voi varata
vaitteentekijalle maaraajan mahdollisten uusien estejulkaisujen
esittamiseksi, ja sen jalkeen koko oikeudenkayntiaineisto on koossa.
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Markkinaoikeuden lausunnon ovat valmistelleet markkinaoikeustuomarit

Reima Jussila, Jaakko Ritvala, Sanna Holkeri ja Pekka Savola seka
markkinaoikeusinsiné6ri Pasi Nikkonen.
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