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PatL 71 a §:n mukaista esitysta ei tutkita

Patentti- ja rekisterihallitus on paattanyt jattaa patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen

tutkittavaksi ottamatta.

Asia

INCAENDIUM INITIATIVE CORPORATION, asiamiehenaan Berggren Oy, on tehnyt
4.10.2024 patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen ja pyytanyt, etta Patentti- ja
rekisterihallitus katsoisi Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston pyytamat
kansainvalista patenttihakemusta 20246202 koskevat toimenpiteet madraajassa
tehdyiksi. Esitys on toimitettu virastoon 4.10.2024, jolloin hakija on my6s maksanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle patenttilain 71 a §:n mukaisen ratkaisumaksun kahteen
kertaan seka lisaksi Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston edellyttamat maksut,

yhteensa 130 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Patenttilain (896/2005) 71 a §:n 1 momentin mukaan, jos patentinhakija on

karsinyt oikeudenmenetyksen sen takia, etta han ei ole suorittanut toimenpidetta
patenttiviranomaisessa kyseisessa laissa tai sen nojalla vahvistetussa maaraajassa, mutta
han on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat maaraaikaa noudattaakseen,
ja jos han suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden kuluessa esteen paattymisesta,
kuitenkin viimeistaan vuoden kuluttua maaraajan paattymisesta, patenttiviranomaisen
tulee todeta, etta toimenpide on katsottava suoritetuksi maaraajassa. Jos patentinhakija
haluaa saada tallaisen ratkaisun, on hanen tehtava siita patenttiviranomaiselle
kirjallinen esitys toimenpiteen suorittamiselle edella saadetyssa ajassa ja suoritettava

vahvistettu maksu.
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Edelleen lainkohdan 3 momentissa sdadetaan, etta kansainvaliseen
patenttihakemukseen, jota on jatkettu Suomessa, sovelletaan 1 momenttia myos, kun
on kysymys madraajasta, jota olisi ollut noudatettava vastaanottavassa viranomaisessa.

Patenttiyhteistydsopimuksen (Patent Cooperation Treaty, PCT, SopS 58/1980) artiklan
14 kappaleen 1 kohdan b mukaan, jos vastaanottava viranomainen havaitsee artiklan
kappaleessa 1 kohdassa a mainittuja puutteellisuuksia (hakemus ei sisalla hakijaa
koskevia saadettyja tietoja), sen on kehotettava hakijaa korjaamaan kansainvalista
hakemustaan saadetyssa madraajassa, minka laiminlyémisen seurauksena hakemus
katsotaan peruutetuksi, ja vastaanottavan viranomaisen on tiedotettava tasta.

Edelleen patenttiyhteistydsopimuksen artiklan 14 kappaleessa 3 kohdassa a todetaan
samoin vaadittujen maksujen osalta: jos vastaanottava viranomainen havaitsee, etta
artiklan 3 kappaleen 4 alakohdassa iv saddettyja maksuja ei ole suoritettu saadetyssa
madrdajassa, tai etta artiklan 4 kappaleessa 2 saddettya maksua ei ole suoritettu
minkdan nimetyn valtion osalta, katsotaan kansainvalinen hakemus peruutetuksi ja
vastaanottavan viranomaisen on tiedotettava tasta.

Patenttiyhteistydsopimuksen artiklan 24 mukaan jos kansainvalinen hakemus katsotaan
peruutetuksi muun ohella sopimuksen artiklan 14 kappaleen 1 kohdan b tai kappaleen
3 kohdan a nojalla, on kansainvalisen hakemuksen vaikutuksen paattymisella nimetyssa
valtiossa samat seuraukset kuin kansallisen hakemuksen peruuttamisella kyseisessa
valtiossa.

Patenttilain (743/2011) 7 §:n mukaan patenttiviranomaisella tarkoitetaan Patentti- ja
rekisterihallitusta, jollei toisin sdadeta.

Asiassa esitetty selvitys

Esityksen mukaan kyseinen kansainvalinen patenttihakemus on jaanyt Yhdysvaltain
patentti- ja tavaramerkkivirastossa sillensd, koska yhdysvaltalainen asiamies ei ole
viraston antamassa madrdajassa korjannut viraston osoittamia puutteita ja suorittanut
vaadittuja maksuja. Virasto on 28.12.2023 antamassaan huomautuksessa katsonut
hakijoiden/keksijoiden osoitetiedoissa olevan puutteita, eika hakemuslomakkeessa
ilmoitettu keksinndn nimitys ole vastannut selitysosan nimitysta. Myos hakemuksen
piirustukset ovat olleet puutteellisia. Lisaksi virasto on pyytanyt hakijaa tadydentamaan
hakemusmaksua 32 Yhdysvaltain dollarin puuttumisen vuoksi.

Esityksessa on kerrottu, etta vastaanottava viranomainen on lahettanyt 9.2.2024 hakijan
alkuperaiselle asiamiehelle kehotuksen maksaa edellytetyt maksut myohastymismaksun
kanssa uhalla, etta hakemus jaa muutoin sillensa. Hakemus on jaanyt sillensa
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Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa siten, etta ilmoitus on tavoittanut
patentinhakijan aiemman asiamiehen 19.3.2024. Patentinhakijan suomalainen
asiamies on tehnyt asiassa patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen Suomen
patenttiviranomaiselle, Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallitus on pyytanyt patentinhakijalta asiassa lausumaa 20.12.2024
ja 8.4.2025. Patentinhakija on vastannut lausumapyyntdihin maaraajassa, 19.2.2025 ja
6.6.2025.

Lausumissaan patentinhakija on esittanyt Patentti- ja rekisterihallituksen tulkitsevan
kysymyksessa olevaa patenttilain kohtaa virheellisesti. Lain esitdiden perusteella on
selvaa, etta kansainvaliset patenttihakemukset ovat samassa asemassa kuin kansalliset
patenttihakemukset, vaikka oikeuden menetykseen johtanut maaraajan laiminlyonti
olisikin tapahtunut kansainvalisen vaiheen aikana. Patenttilain 31 § ei aseta vaatimusta,
etta kansainvalisen hakemuksen tulisi olla vireilla sita jatkettaessa.

Patentinhakijan nakemyksen mukaan kysymyksessa ei ole vastaanottavan viranomaisen
virheellinen menettely silta osin, etta kansainvalinen hakemus on katsottu peruutetuksi.
Patentinhakijan nykyinen asiamies on tullut tietoiseksi menetetysta maardajasta
14.8.2024, mika tarkoittaa, etta patenttilain 71 a §:n mukainen esitys on tehty
maardajassa.

Patentti- ja rekisterihallituksen johtopdicitokset

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo edelleen, ettei esitysta ole mahdollista ottaa
tutkittavaksi patenttilain 71 a §:n perusteella, koska kysymyksessa ei ole lainkohdan
3 momentin mukainen jatkettu kansainvalinen patenttihakemus. Esityksen

liitteista ilmenee, etta patentinhakijaa on hakemuksen peruuttamisen uhalla
kehotettu korjaamaan hakemuksen puutteet seka suorittamaan edellytetty maksu
mydhastymiskuluineen, yhteensa 136 Yhdysvaltain dollaria. Koska hakija ei ole
korjannut patenttiyhteistydsopimuksen artiklan 14 mukaisia puutteita Yhdysvaltain
patentti- ja tavaramerkkiviraston antamassa madrdajassa, on hakemus katsottu
peruutetuksi.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo edelleen, etta koska hakemus on katsottu
peruutetuksi Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa, on silla
patenttiyhteistydsopimuksen artiklan 24 mukaisesti sama vaikutus Patentti- ja
rekisterihallituksessa. Ndin ollen ei ole kansainvalista patenttihakemusta, jota
voitaisiin jatkaa Suomessa, minka vuoksi patenttilain 71 a §:n 3 momentti ei sovellu
tapaukseen. Koska hakemus on katsottu peruutetuksi, eivat mydskaan esityksessa
ja lausumassa viitatut patenttiyhteistydosopimuksen artikla 48 kappale 2 kohta a
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seka patenttiyhteistydsopimuksen sovellutussaannot 82bis.1 ja 82bis.2 sovellu
tapaukseen. Viraston nakemyksen mukaan patenttilain 31 §:n sanamuodosta eika
hakijan lausumassaan viittaamista lain esitoista HE 230/1984 ilmene, etta lainkohta
soveltuisi myds kansainvalisiin hakemuksiin, jotka eivat ole enaa vireilla.

Patentti- ja rekisterihallituksen nakemyksen mukaan 71 a §:3a sovellettaessa puuttuvat
toimenpiteet on suoritettava lain tarkoittamassa patenttiviranomaisessa eli Patentti-
ja rekisterihallituksessa. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole toimivaltainen viranomainen
ottamaan vastaan toisen patenttiviranomaisen maaraamia ja kyseiselle viranomaiselle
maksettavia maksuja. Ndin ollen kysymyksessa olevia tekematta jaaneita toimenpiteita
ei ole mahdollista suorittaa Patentti- ja rekisterihallituksessa, minka vuoksi patenttilain
71 a § ei myoskaan sovellu tapaukseen.

Edelleen Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, etta mikali patenttilain 71 a § soveltuisi
tapaukseen, olisi ratkaisuesityksen joka tapauksessa katsottava tehdyn liian myohaan.
Esityksen mukaan paivamadrien 28.12.2023 ja 21.3.2024 valisena aikana rekisteriin
merkitylle asiamiehelle on lahetetty useita tiedoksiantoja ja kehotuksia hakemukseen
liittyvien puutteellisuuksien korjaamiseksi. Esityksesta ilmenee, etta Yhdysvaltain
patenttiviranomainen on lahettanyt rekisteriin merkitylle aiemmalle asiamiehelle
kehotuksen maksaa saadetyt maksut myohdstymismaksun kanssa 9.2.2024. Maaraaika
maksujen maksamiselle on ollut 9.3.2024 silla uhalla, etta maksujen maksamatta
jaaminen johtaisi siihen, etta hakemus katsottaisiin peruutetuksi. Kansainvalinen
hakemus on peruutettuy, silla puutteita ei ole korjattu ja tasta on lahetetty ilmoitus
rekisteriin merkitylle asiamiehelle 19.3.2024.

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, etta kehotusten lahettamishetkella Yhdysvaltain
patenttiviranomaisen rekisteriin merkitty aiempi asiamies on virallisesti edustanut
patentinhakijaa virastossa. Esityksesta ei ilmene, etteiko kyseinen asiamies olisi
vastaanottanut viraston lahettamia tiedoksiantoja. Koska patenttilain 71 a &:n
mukaan puuttuvat toimenpiteet tulisi suorittaa kahden kuukauden kuluessa

siitd, kun patentinhakija, johon taman asiamies rinnastetaan, on tullut tietoiseksi
oikeudenmenetyksestd, on patenttilain mukainen vasta 4.10.2024 tehty esitys
katsottava toimitetuksi virastoon lilan my6haan. Nain ollen esitysta ei myoskaan tasta
syysta voida ottaa tutkittavaksi. Hakija on lausumassaan 6.6.2025 vedonnut myos
Euroopan patenttiviraston ratkaisuihin T 191/82 ja J 1/13, joissa kasitellaan asiamiehen
seka taman tyontekijan vastuuta. Koska Patentti- ja rekisterihallitus ei ota esitysta
tutkittavaksi, ei virasto ota kantaa asiamiehen menettelyn huolellisuuteen.

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, etta patenttihakemus on katsottu peruutetuksi
kansainvalisessa vaiheessa. Yhdysvaltain patenttiviranomaisessa tehtyja toimenpiteita
ei ole suoritettu kyseisessa viranomaisessa madrdajassa, eika tekematta jaaneita
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toimenpiteita ole mahdollista suorittaa Suomen kansallisessa patenttiviranomaisessa.
Lisaksi, mikali patenttilain 71 a § soveltuisi tapaukseen, olisi esitys tehty joka
tapauksessa lilan myohaan. Patentti- ja rekisterihallitus ei siten ota patenttilain 71 a &:n
mukaista esitysta tutkittavaksi.

Asian nain paattyessa hakijalle palautetaan esityksen tekemisen yhteydessa maksetut
Yhdysvaltain patenttiviranomaisen maaraamat maksut ja ylimaardisena maksettu
patenttilain 71 a §:n mukainen ratkaisumaksu.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Marjo Aalto-Setala
Johtava lakimies

Paivi Holma
Lakimies

029 509 5000

Tdmd asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
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