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Ty0- ja elinkeinoministeridlle

Suomen

teollisoikeudellinen

yhdistys ry:n lausunto koskien arviomuistiota

hyodyllisyysmallilaista

Ty6- ja elinkeinoministerié on pyytanyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:lta
(jaliempana "STY") lausuntoa hyddyllisyysmallilakiin liittyvasta arviomuistiosta. STY
kiittdd lausumamahdollisuudesta ja esittda kunnioittavasti seuraavaa:

1. Yleista hyodyllisyysmallilain uudistamisesta

STY:n jasenistostd on tuotu esille niin hyodyllisyysmallijarjestelman etuja kuin
haittoja. Hyodyllisyysmallijarjestelman etuina on pidetty muun muassa kasittelyn
nopeutta, edullisuutta ja yksinkertaisuutta erityisesti pk-yritysten nakdkulmasta.
Haittoina on puolestaan pidetty suojan epavarmuutta, mahdollisuutta
vaarinkaytoksille seka mitatéintimenettelyyn liittyvia ongelmakohtia. Samankaltaisia
etuja ja haittoja on esitelty myds arviomuistiossa.

STY huomauttaa, ettd arviomuistiossa on tarkasteltu hyodyllisyysmallijarjestelmaa

vime vuosikymmenten kokemusten valossa. Samaan aikaan kotimainen
patenttijariestelma on kuitenkin murrosvaiheessa, kun yhtenaispatenttien ja
yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) odotetaan vahentavan kansallisen

patenttijarjestelman houkuttelevuutta. STY:n ndkemyksen mukaan tassa tilanteessa
olisi tarkeda miettia sellaisia kansallisia ratkaisuja, joilla yllapidetdan IP-strategisia
etuja ja patenttiosaamista Suomessa myds tulevaisuudessa. Siten olisi tarkeaa, ettei
hyodyllisyysmallijarjestelmastd ainakaan luovuta hatikdidysti, vaan mahdollisten
uudistusten tulisi perustua huolelliseen lainvalmisteluun ja eri sidosryhmien
kuulemiseen. Kertaalleen romutettua jarjestelmaa on vaikeaa ja kallista palauttaa, jos
tamanhetkiset arviot osoittautuisivatkin tulevaisuudessa vaariksi.

Tata taustaa vasten STY kiinnittdd huomiota siihen, ettd arviomuistio on varsin
yleistasoinen, eika siind analysoida syvallisesti erilaisia saantelymalleja. STY:n
nakemyksen mukaan nain merkittadva uudistus edellyttdd arviomuistiossa esitetysta
laajempaa valmistelua ja enemman tietoa mm. seuraavista asioista:

(i) Selvitysta eri saantelymalleista ja niiden vaikutuksista: Arviomuistiossa
on viitattu Euroopan komission vuonna 2015 julkaisemaan tutkimukseen seka
kahteen vaitdskirjatutkimukseen vuosilta 2009 ja 2018. Viitattuja tutkimuksia
on vain muutama, niitd ei ole laadittu suoraan lainvalmistelun tarkoituksiin
eivatkd tutkimukset ole aivan viime vuosilta. Arviomuistiossa viitataan myos
IPR-strategian tueksi laaditun taustaselvityksen yhteydessa tehtyyn
kyselytutkimukseen, jossa on ehdotettu joitakin uudistamistoimenpiteita
hyodyllisyysmallilainsdadantédén, mutta jossa jarjestelman poistaminen ei
kuitenkaan ole ollut esilla. Hyddyllisyysmallilain uudistamistarpeesta tulisi
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tehda tuore ja kattava selvitys, jossa analysoidaan nykymallin toimivuutta seka
arvioidaan erilaisten vaihtoehtoisten saantelymallien hydtyja, haittoja ja
taloudellisia vaikutuksia. Selvityksessa tulisi myo6s arvioida toimenpiteita, joilla
voitaisiin  lisadtd yritysten tietoisuutta hyddyllisyysmalleista.  Lisaksi
selvityksessa tulisi arvioida muita toimenpiteita, joilla
hyodyllisyysmallijarjestelmalla alun perin tavoiteltuihin tavoitteisiin voitaisiin
paastd esimerkiksi patenttijarjestelmaa uudistamalla (mm. pk-yrityksille
suunnatuilla palveluseteleilla tai alennetuilla patenttimaksuilla).

(i) Tietoa hyodyllisyysmallijarjestelman kustannuksista: Arviomuistiossa ei
ole esitelty nykyjarjestelman kustannuksista tarkempaa tietoa, vaan
ainoastaan todettu, ettd kustannusvastaavuus ei talld hetkelld toteudu.
Arviomuistiossa ei ole mydskaan kuvattu, kuinka suuri kustannuspaine olisi
hakemusmaksujen  korottamiselle. ~ Siten lausunnonantajilla ei ole
mahdollisuutta arvioida hyodyllisyysmallijariestelman tuomaa lisdarvoa sen
kustannuksiin nahden.

(iii) Tarkempaa vertailua muihin Pohjoismaihin: Arviomuistiossa on mainittu,
ettd muista Pohjoismaista ainoastaan Tanskassa on kaytdssa vastaava
hyodyllisyysmallijarjestelma& kuin Suomessa. STY:n nakemyksen mukaan
lainvalmistelussa tulisi tarkemmin selvittda, onko esimerkiksi Ruotsissa tai
Norjassa onnistuttu muilla toimenpiteilld edistdmdan mm. pk-yritysten
innovaatioiden suojaamista.

Siten STY:n ndkemyksen mukaan hyodyllisyysmallilain uudistaminen saatikka
kumoaminen edellyttavat viela kattavampaa valmisteluty6ta seka sidosryhmien uutta
kuulemista kattavamman selvityksen pohjalta. STY:n huolena on erityisesti, etta
kaikilla sidosryhmilla ei ole mahdollisuutta ottaa kantaa arviomuistioon nain tiukalla
lausuntoaikataululla. STY:n mielesta olisi erityisen tarkeda kuulla tarkemmin
nimenomaan hyodyllisyysmallijarjestelman kayttajia (niin pk-yrityksid kuin suuria
yrityksia) esimerkiksi suoraan kohdistettujen kyselytutkimusten avulla.

2. Yksityiskohtaiset kommentit

Arviomuistiossa todetusti hyodyllisyysmallilain on nahty jattavan liian avoimeksi sen,
miten hyodyllisyysmallilla suojattavalta keksinndlta edellytettdva selvan eron taso
eroaa patentilta edellytettavasta keksinndllisyyden tasosta seka milla tavalla taman
pitaisi heijastua suojapiirin arviointiin. STY pitda kannatettavana, etta naita
kysymyksia selkeytetdan lain  esitdissd riippumatta siitd, paadytaanko
hyodyllisyysmallien keksinnéllisyyden tasoa nostamaan vai ei.

Edelleen arviomuistiossa on yhtend mahdollisena muutoksena mainittu
englanninkielisten hyddyllisyysmallihakemusten salliminen. STY suhtautuu kyseiseen
ehdotukseen  lahtdkohtaisesti  kielteisesti. STY:n  ndkemyksen  mukaan
englanninkielisten hakemusten salliminen edellyttaisi kattavaa selvitysta ehdotuksen
suhteesta kielilakiin (423/2003) seka laajempaa vaikutustenarviointia. STY pitaa
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mahdollisena, ettd englanninkielisten hakemusten salliminen voisi johtaa
hyddyllisyysmallijarjestelman vaarinkayttoon.

Lopuksi STY kiinnittaa erityisesti huomiota hyddyllisyysmallien mitatdintimenettelyyn,
jota on ainoastaan sivuttu arviomuistiossa. Mikali hyédyllisyysmallilakia paadytaan
uudistamaan, tulisi nykyisen mitatdintimenettelyn toimivuutta selvittda tarkemmin ja
arvioida erityisesti seuraavia seikkoja:

(i)

(ii)

(iif)

Kuluvastuun oikeudenmukainen jakautuminen osapuolten valilla:
Nykyaan hyddyllisyysmallien mitatdintia koskevan vaatimuksen voi esittaa
ainoastaan hallintoasiana rekisteriviranomaiselle. Toisin kuin riita-asioissa,
hallintoasioissa kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan (hallintolain 64.1
§) ja myo6s valitusvaiheessa vastapuolen kulujen korvaaminen edellyttaa
erityistd kohtuullisuusarviointia (oikeudenkaynnista hallintoasioissa annetun
lain 95.1 §). Taman seurauksena mitatdintiasian voittanut osapuoli ei yleensa
voi saada havinneeltd osapuolelta korvausta kuluistaan. Nain on myés siina
tapauksessa, ettd hyodyllisyysmalli on rekisterdity lainvastaisesti. STY:n
nakemyksen mukaan havinneen osapuolen velvollisuus vastapuolen kulujen
korvaamiseen voisi vahentaa hyodyllisyysmallijarjestelman vaarinkayton
riskia ja johtaa oikeudenmukaisempaan kulujen jakautumiseen osapuolten
valilla.

Mitatointimenettelyn keventaminen kolmannen osapuolen
nakokulmasta: Nykyaan mitatdintivaatimuksen tekijallda on selvitysvastuu
hyodyllisyysmallin mitattomyydesta. Kuten arviomuistiossakin on todettu,
oikeudellisesta epavarmuudesta koituvat kustannukset on siis ulkoistettu
kolmansille osapuolille. STY:n nakemyksen mukaan voisi selvittaa esimerkiksi
mallia, jossa mitatdintimenettelyn alussa virasto tutkisi ja antaisi valipaatoksen
rekisteréinnin edellytyksista hyddyllisyysmallin haltijan valitseman yksittaisen
suojavaatimuksen pohjalta, minka jalkeen osapuolet voisivat vield esittaa
tarkempaa selvitystd mitatdinnin puolesta ja vastaan. Mitatointivaatimusta
koskevaa maksua voitaisiin korottaa tutkimusta vastaavasti ja maksu voitaisiin
peria havinneeltd osapuolelta.

Prosessilajin tarkoituksenmukaisuuden arviointi: STY:n nakemyksen
mukaan olisi tarkeaa selvittda, olisiko joissakin tilanteissa perusteltua voida

vaatia hyodyllisyysmallin mitatointia riita-asiana suoraan
markkinaoikeudessa. Nain voisi olla erityisesti tilanteissa, joissa
hyodyllisyysmalliin perustuva loukkauskanne on jo vireilla

markkinaoikeudessa ja loukkausasian vastaaja haluaa  kiistaa
hyodyllisyysmallin patevyyden vastakanteella. Tam& mahdollisuus voisi
nopeuttaa asian kasittelyd ja vahentaa tarpeettomia kustannuksia. Lisaksi
asian kasittely riita-asiana voisi olla tarkoituksenmukaista myos tapauksissa,
joissa on tarpeen kuulla esimerkiksi todistajia tai asiantuntijoita.
Markkinaoikeus voisi talloinkin pyytaa PRH:Ita lausunnon tarpeen mukaan.
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Helsingissa 19.9.2024

Kunnioittavasti
Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.

Mikael Segercrantz
puheenjohtaja

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska féreningen for industriellt
réttsskydd r.f.) on 1931 perustettu patentti-, hyddyllisyysmalli-, tavaramerkki-,
mallioikeus- ja markkinointijuridiikka-alan ammattilaisten yhdistys. Yhdistyksessé on
yli 500 henkilb- ja yhteisGjdsenté. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistéé
immateriaalioikeuksiin liittyvien hyvien kdyténtdjen ja lainsdddénnoén kehitysta.



