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Esipuhe

Kauppa- ja teollisuusministerio asetti helmikuussa 2003 epavirallisen ty6ryhmén
valmistelemaan Euroopan patenttisopimuksen vuoden 2000 uudistamiskirjaan se-
ki patenttilakisopimukseen liittymiseksi tarvittavaa lainsdddantod. Hallituksen esi-
tys valmistellaan kauppa- ja teollisuusministeriossd virkatyond yhteistyossa
Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Euroopan patenttisopimuksen 69 artiklan (patenttisuojan laajuus) soveltamista
koskevaan poytikirjaan on uudistamiskirjan myota hyvéksytty uusi artikla 2, jonka
mukaan eurooppapatentin suojan laajuutta méaériteltdessi on asianmukaisesti otet-
tava huomioon osatekijét, jotka ovat ekvivalentit patenttivaatimuksessa maaritelty-
jen osatekijoiden kanssa. Koska Suomen patenttilaki ei tunne kisitettd ekvivalens-
si, tulee tyoryhmén selvittdd myds aiheuttaako uusi tulkintapdytékirjan artikla
muutostarpeita Suomen patenttilainsdddantoon.

Tadmén johdosta kauppa- ja teollisuusministerio tilasi ulkopuolisen selvityksen,
jonka tavoitteena oli selvittdd onko tulkintapdytikirjan uusi artikla aiheuttanut tai
aitheuttamassa muutoksia muihin Euroopan patenttisopimuksen sopimusvaltioiden
lainsdédantoihin.

Selvitysti tullaan kdyttamaan hyvaksi ylld mainitun kauppa- ja teollisuusministeri-
On asettaman tyoryhmén arvioidessa lainmuutostarpeita Suomen patenttilain pa-
tenttisuojan laajuutta koskevaan 39 pykélédédn. Selvityksen on laatinut diplomi-in-
sin0ori, Patent Attorney, Kati Lassila patenttitoimisto Borenius & Co Oy Ab:lIta.
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1 Selvityksen tavoite

Eurooppapatenttien myontdmisesta tehty yleissopimus eli Euroopan patenttisopi-
mus (Convention on the Grant of European Patents; EPC) tuli voimaan vuonna
1977. Sopimuksella luotiin jarjestelmi eurooppapatenttien myontdmiseksi seka pe-
rustettiin Euroopan patenttijarjestd. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa pa-
tenttisuojan saaminen yhdelld patentinmyontdmismenettelylla sekd luoda tiettyja
sddnt0jd ndin myonnettyjd patentteja koskien.

Euroopan patenttisopimuksen uudistamisasiakirja hyviksyttiin sopimusvaltioiden
valisessd diplomaattikonferenssissa Miinchenissd 29.11.2000. Diplomaattikonfe-
renssin padtosasiakirjalla sovittiin sopimusta muutettavaksi useissa kohdissa, noin
sadassa artiklassa. Euroopan patenttiviraston hallintoneuvosto hyvéksyi Euroopan
patenttisopimukseen tehdyt muutokset kesédkuussa 2001 ja soveltamismaaraykset
joulukuussa 2002.

Euroopan patenttisopimukseen tehdyilld muutoksilla pyritdan lisidméén Euroopan
patenttiviraston toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta. Muutetun sopimustekstin
tavoitteena on huomioida kansainvélisen kehityksen aikaansaamat muutokset pa-
tenttioikeutta koskeviin maardyksiin. Uudistamisasiakirja ja soveltamisméaaraykset
tulevat voimaan kahden vuoden kuluttua siitd, kun 15 sopimusvaltiota on talletta-
nut ratifioimisasiakirjansa tai liittymisasiakirjansa, tai jos kaikki jdsenvaltiot ovat
jéttdneet ratifioimisasiakirjansa tai liittymisasiakirjansa, viimeisen ratifiointiasia-
kirjan jattamistd seuraavan 3. kuukauden 1. pdivéana. Toistaiseksi 10 sopimusval-
tiota on ratifioinut uudistamisasiakirjan tai liittynyt siithen.

Suomen patenttilaki (550/1967) on harmonisoitu Euroopan patenttisopimuksen
mukaisesti. EPC:n uudistamisen myotd on selvitettivi, tarvitaanko myods Suomen
patenttilakiin muutoksia. Poytdkirjaan EPC:n 69 artiklan soveltamisesta on hyvak-
sytty uutena kasitteena ekvivalenssi patentin suojapiirin tulkinnassa, minka vuoksi
on tarpeen selvittdd, miten ekvivalenssitulkintaa on sovellettu Suomessa ja muissa
EPC:n jdsenmaissa. Kauppa- ja teollisuusministerio tilasi selvityksen, jotta Suo-
men tilannetta voitaisiin arvioida muiden maiden suhteen paitettaessa siité, atheut-
taako ekvivalenssin ottaminen EPC:n soveltamista koskevaan poytédkirjaan muu-
toksia Suomen patenttilakiin. Koska patenttisuoja on usein voimassa samassa muo-
dossa useissa eri maissa, on selvitetty, onko eri maiden kdytanndssd olemassa yh-
tendistd linjaa, jonka mukaan Suomen patenttilakia tulisi uudistaa. Talloin niin pa-
tentinhaltija kuin kolmas osapuolikin saisi paremman varmuuden siitd, ettd
mahdollisissa riitatilanteissa suojapiirin tulkinta on yhtendisti eri maissa.
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2 Selvityksen sisalto

Selvityksessa on tarkasteltu nykyistd patenttisuojan laajuuden tulkitsemiseen liitty-
véd patenttilainsdddéntoa ja oikeuskiytdntod Suomessa, joissakin EPC:n sopimus-
valtioissa (erityisesti Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja [so-Britannias-
sa) ja vertailun vuoksi myds Yhdysvalloissa sekéd Japanissa. Kansallisen oikeus-
kdytdnnon osalta on selvitetty, tarkoittaako ei-kirjallinen patenttivaatimusten tul-
kinta ekvivalenssia, eli tunnetaanko Suomessa ekvivalenssioppia ylipddtaan. Mui-
den maiden oikeuskéytdntdjen osalta on selvitetty, miten ekvivalenssi madritellddan
ja rajataan, ekvivalenssin tulkinta-ajankohta, patenttiselityksen merkitys patentti-
vaatimusten arvioinnissa, patenttivaatimusten eri elementtien huomioiminen ym.
Lisdksi on selvitetty, onko eri maissa havaittavissa yhdenmukaisia periaatteita siité,
miten punnitaan onko oikeudenloukkaus ekvivalenssiopin mukaan tapahtunut.

Selvityksessa on lisdksi tarkasteltu ekvivalenssin aitheuttamia mahdollisia lakimuu-
toksia uudistamisasiakirjan jo ratifioineissa EPC:n sopimusvaltioissa sekd kuvattu
vireilld olevaa lainvalmisteluty6té joissakin muissa EPC:n sopimusvaltiossa.

Selvityksessd on kéytetty ldhteind pddasiassa eri maiden viranomaisille ldhetetyn
kyselyn vastauksia sekd AIPPIn (International Association for the Protection of
Intellectual Property) kansallisten tydryhmien antamia kysymyksen Q 175 (The ro-
le of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection)
vastauksia. Liitteessd 1 on kysymyssarja, johon pyydettiin mielipidettd selvityksen
kohteina olevien maiden virastoista. Liitteessd 2 on AIPPI-kysymyksen ohjeistuk-
set. AIPPI-kysymyksessé pohdittiin ekvivalenttien ja kisittelyaineiston merkitysté
patentin suojapiirin médrittimisessd eri maissa. AIPPIn vastauksia hyddynnettiin
selvityksessd laajasti, koska niiden avulla saatiin aiheesta tuoreita mielipiteitd, jot-
ka eri maiden kansalliset tyoryhmit olivat pohtineet vastauksia laatiessaan.'

Selvitykseen antoivat omat kommenttinsa myos Kim Finnili AWEK Industrial
Patents Ltd Oy, Ben Rapinoja Borenius & Kemppinen Oy, Pia Hjelt Borenius & Co
Oy Ab, Minna Tukiainen ja Heli Siukonen KTM, Maarit Loytomaki sekd Laila
Jungfelt PRH.

Vaikka Suomessa ja useissa muissa selvityksen kohteena olleissa maissa termeja
“ekvivalenssi” ja “ekvivalentti” ei ole sisédllytetty voimassaolevaan lainsdadantoon

1 AIPPIn kysymyssarja ja vastaukset kokonaisuudessa on nahtdvissd internet-sivulla www.aippi.org
kohdassa Meetings: Lucerne: Committee meeting: Q 175.
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eikd termien merkitysta ole tarkasti mééritelty, selvityksessd on kaytetty yksinker-
taistamisen vuoksi nditd termejd kuvaamaan yleisesti tapauksia, joissa on arvioitu
ovatko loukkaavaksi véitetyn kohteen elementit samanarvoisia patenttivaatimus-
ten madritelmien kanssa, vaikka ne eivét kirjaimellisesti kata kyseistd vaatimusta.
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3 Johdanto aiheeseen

Suomen patenttilain 39 §:n mukaan patenttisuojan laajuuden méadrittavét patentti-
vaatimukset, lisdksi patenttivaatimusten ymmartdmisessd voidaan kdyttdd apuna
selitystd. Riitatilanteissa loukkaavaksi véitetty tuote ei kuitenkaan valttamétta to-
teuta patenttivaatimusten sanamuotoa kirjaimellisesti, vaan jokin nimenomaisesti
mainittu elementti on voitu korvata toisella. Talldin patenttisuojan laajuutta tulkit-
taessa on arvioitava, onko korvaava elementti sellainen, ettd patenttia kuitenkin
voidaan tulkita loukatun. Patenttisuojan laajuus ei néin ollen valttamétti rajoitu pa-
tenttivaatimuksen kirjaimelliseen muotoon, vaan on mahdollista, ettd suoja kattaa
my0s samanarvoisia elementteji, joita ei ole esitetty patenttivaatimuksessa kirjai-
mellisesti. Tamé aiheuttaa oikeudellista epavarmuutta, koska kolmannet osapuolet
eivit voi varmuudella tietdd mitd saa tehdd ja miké taas on patentin perusteella
kiellettyd. Patentinhaltijan ja kolmannen osapuolen oikeuksien tulisi olla tasapai-
nossa.

Patenttivaatimuksen ei-kirjaimellisesti toistettuja elementtejd pidetdén yleisesti
“ekvivalentteina”, jos ne toteuttavat suojatun keksinnon, eli toimivat teknisen on-
gelman ratkaisussa olennaisesti samanarvoisesti kuin patenttivaatimuksen kirjai-
mellisesti esitetty elementti. Oletetaan, ettd keksintd kohdistuu kahden kappaleen
yhteen liittdmiseen. Jos kyseessd on vain kappaleiden liittiminen toisiinsa, naula,
ruuvi, liima ja tarranauha ovat keksinnon tarkoitukseen samanarvoisia. Jos taas
keksinndlle on olennaista, ettd kappaleet voidaan rikkomatta irrottaa toisistaan,
ruuvi ja tarranauha sopivat tdhén tarkoitukseen eli ovat ekvivalentteja, mutta naula
ja liima yleensé eivit. Toisaalta, jos keksinndlle on olennaista, ettd liitos vaikuttaa
vain liitospintoihin, liima ja tarranauha toteuttavat tehtavén, kun sen sijaan naula ja
ruuvi eivat. Ndin ollen korvaavien elementtien samanarvoisuus riippuu korvatun
elementin tarkoituksesta ja toiminnasta keksinnon mukaisen ongelman ratkaisussa.

Jos patenttivaatimuksissa kappaleiden yhteen liittiminen on ilmaistu toiminnalli-
sesti eli ”funktionaalisesti” esimerkiksi termilla "’kiinnityselin”, kaikki edelld mai-
nitut (naula, ruuvi, liima ja tarranauha) toteuttavat vaatimuksen kirjaimellisesti eiké
loukkausarvioinnissa tarvitse soveltaa ekvivalenssiarviointia. Jos sen sijaan vaati-
muksessa on liittdimisen maarittimisessa kaytetty tiettyd termid “naula”, on louk-
kausarvioinnissa tarkastettava, toteuttaako viitetyssa loukkaavassa tuotteessa tai
menetelmassa oleva ruuvi, liima tai tarra liittdmisen toiminnallisesti samanarvoi-
sella tavalla eli ekvivalenttisesti.

Koska samanarvoisuus on suhteellinen ja osittain subjektiivinen kisite, on eri mais-
sa kehitetty erilaisia malleja, niin sanottuja ekvivalenssioppeja toisensa korvaavien
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elementtien samanarvoisuuden eli ekvivalenssin arvioimiseksi. Néilld on pyritty
parantamaan objektiivisuutta ja ennakoitavuutta ei-kirjaimellisen patenttisuojan
madrittdimisessa.

Ekvivalenssitulkinta parantaa patentinhaltijan asemaa ja estda sen, ettd kolmas osa-
puoli voi kiertdd patenttia tekemélld vain merkityksettomid muutoksia patentin
suojaamaan keksintoon. Toisaalta kolmannen osapuolen olisi pystyttdvé patentin
kuvauksen perusteella madrittelemiin mahdollisimman tarkasti se raja, miti pa-
tentti todella kattaa ja kuinka lahelle patenttivaatimuksia hdn voi omissa toimissaan
mennd. Ekvivalenssitulkintaa kdyttden patentin suoja voi kattaa alan ammattimie-
helle ilmeisid muunnoksia ja my0s patentin hakemispdivin jélkeen kehitettavii ele-
menttejd, jotka voivat helposti korvata patentin suojaaman keksinndn elementin
muuttamatta itse keksinnon ajatusta. Ekvivalenssitulkinta vaikeuttaa toisaalta kol-
mannen osapuolen asemaa, koska patentin rajaama suojapiiri voi muuttua arvaa-
mattomasti. Kolmas osapuoli tarvitsee varmuuden siitd, ettd hin ei loukkaa toimil-
laan patenttia ja voi esimerkiksi kehitelld patentin suojaamaa keksintdd eteenpdin
loukkaamatta itse patenttia ja ettei patentinhaltija voi vaatia suojaa keksinnolle, jol-
le patentissa ei ole saatu yksinoikeutta. Kehitetyilld ekvivalenssiopeilla onkin
pyritty tasapainoon, jolla luodaan oikeudenmukainen suoja patentinhaltijalle ja
kohtuullinen oikeusvarmuus kolmansille osapuolille.

Suomessa patenttivaatimusten tulkinnassa ei ole kehittynyt varsinaista ekvivalens-
sioppia. Tuomioistuinten ratkaisuista on kuitenkin ndhtivissa, ettd patenttivaati-
muksia tulkitaan my0s Suomessa erdin edellytyksin laajemmin kuin mihin pelkka
kirjaimellinen tulkinta antaisi aiheen. Tarkoituksena onkin selvittdd, vastaako Suo-
men ei-kirjaimellinen tulkinta muualla sovellettavaa vastaavaa tulkintaa vai onko
Suomella oma tapa tulkita patenttivaatimuksia.
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4 Epilady - esimerkkitapaus
patenttisuojan tulkinnasta

Patenttivaatimusten suojapiirin tulkinnan tismaéllisyys on tarkedd kolmansille osa-
puolille, jotta he tietdvit toimia siten, etteivdt loukkaa patentteja. Ekvivalenssitul-
kinta hdmértdd patenttivaati-musten suojapiirin kirjaimellisen méérittelyn ulko-
puolelle, joten rajan tulkinta voi olla vaikeaa. Ekvivalenssitulkintaa on kaytetty hy-
vin tunnetussa Epilady- eli Improver -tapauksessa monissa eri maissa. Tapauksessa
kolmannen osapuolen todettiin joissakin maissa toimineen yksinoikeuden ulko-
puolella, mutta toisissa taas loukkaavan patenttia, vaikka patenttia tulkittiin samo-
jen EPC:n tulkintaohjeiden mukaan.

Epilady-tapauksessa kyseessé oli thokarvojen poistamiseen tarkoitettu laite, joka
oli suojattu patentilla EP nro 0101656. Kyseinen patentti oli saatettu voimaan
useassa EPC:n jdsenvaltiossa. Patentti suojasi periaatteessa elektronisen laitteen,
jossa oli kaareksi taivutettu pyorivé kierrejousi “helical spring”. Jousen pyoriessd
sen sisdpuoliset kierteet painautuivat yhteen ihokarvan ympdrille ja vetivit ulos-
pdin kiertyessdédn thokarvan irti ihosta. Epiladyn valmistajan kilpailija Remington
kehitti laitteen, jossa kierrejousen tilalla oli taipuisa kuminen sauva, jossa oli rako-
ja. Samoin kuin Epilady-laitteen jousen vilit, raot sulkeutuivat ihokarvan ympérille
ja vetivit ihokarvat irti sauvan pyoriessa ulospdin. Vaikka Remingtonin laite ei to-
teuttanut patenttivaatimuksia kirjaimellisesti, loukkaus oli mahdollinen ekviva-
lenssitulkinnan perusteella. Remingtonin laitteesta johtuneita patenttiriitoja kdytiin
useassa eri maassa ja eri maissa tultiinkin erilaisiin johtopéétoksiin siitd, loukkasi-
ko kilpailjjan laite patenttia. Englannissa ja Saksassa alemmissa oikeusasteissa
paddyttiin eri tulokseen patentin loukkauksen suhteen, mutta molempien maiden
ylemmat oikeusasteet muuttivat padtoksen taas pdinvastaisiksi, jolloin lopputulos
oli taas eri.

Iso-Britannian korkeimman valtakunnanoikeuden paitoksen” mukaan kilpailijan
laite ei1 loukannut patenttia. Padtoksessd todettiin mm. ettd termille “helical spring”
ei voitu antaa laajaa yleista tulkintaa. Liséksi katsottiin, ettd A rubber rod is not an
approximation to or a minor variant of a helical spring, but rather a different thing
which can in limited circumstances work in the same way.” Paitoksessd todettiin

2 Improver Corporation and Others v Remington Consumer Products Ltd. and Others (Epilady) High
Court of Justice, Chancery Division (Patents Court), 16/5/89
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myo0s, ettd “Nor can the spring be regarded as an ‘inessential’ or the change from
metal spring to rubber rod as a minor variant.”

Mydskéin Itivallan paatoksen® mukaan kilpailijan laite ei loukannut patenttia. P4i-
toksessa todettiin, ettd koska kierrejousen korvaaminen sauvalla, jossa on elasto-
meerisid rakoja, vaati monimutkaisia pohdintoja, kilpailijan laitteen kehittdminen
vaati suuremman askeleen kuin vain tekniikan tason tunnettujen elementtien yhdis-
tamisen.

Useimmissa maissa oikeudet padttivat kuitenkin, ettéd kilpailijan laite loukkasi pa-
tenttia ei-kirjaimellisen tulkinnan perusteella. Saksan hovioikeuden pidtoksen®
mukaan patenttia loukattiin, koska kilpailijan laite oli ““...embodiment [is] of identi-
cal effect”. Se seikka, ettd kilpailijan laite poisti karvan ithosta hieman eri tavalla
kuin patentin mukainen laite oli ...also irrelevant to the consideration of identical
effect...”. Kilpailijan laite “...is to be regarded as obvious...”. Lisdksi todettiin, ettd
“The fact that this could be achieved ... was apparent from expert knowledge”.

Italian padtoksen® mukaan kilpailijan laite loukkasi patenttia, koska se ... did not
detract from the analogy of function”, mutta katsottiin, ettd véitetty loukkauksen
kohde oli ennemminkin “epditsendinen keksintd kuin tekninen ekvivalentti”.

Hollannissa tehdyn paitoksen® mukaan Remingtonin laite loukkasi patenttia, koska
patentin laite ja Remingtonin laite ““...must be considered to be variations of each
other...”. Paatoksessi todettin myos, ettd Remingtonin olisi pitdnyt ymmartaa, ettd
sanat “helical spring” tulkittaisiin sellaisella abstraktion asteella, ettd se kattaisi
heidén laitteensa.

3 Improver, Wienin hovioikeus, 31/7/89
4 Improver, Diisseldorfin hovioikeus, 21/11/91
5 Improver, Milanon tuomioistuin, 21/5/92

6 Improver Corp. V Beska BV ja Remington Products Inc., Haagin hovioikeus, 20/2/92
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5 Nykytila Suomessa

5.1 Patenttisuojan laajuus Suomessa

Suomen patenttilain 39 §:n mukaan patenttivaatimukset maérittdvit patenttisuojan
laajuuden: “Patenttivaatimukset mddrddvdt patenttisuojan laajuuden. Patentti-
vaatimusten kdsittamiseksi voidaan selitystd kdyttid apuna”. Lain mukaan patent-
tivaatimuksen madrittavét siis patenttisuojan laajuuden, mutta tulkintatilanteissa
selityksestd voidaan etsid lisdselvitystd sithen, mitd patenttivaatimukset todella
kattavat.

Ruotsin, Tanskan ja Norjan patenttilaeissa on Suomen patenttilain 39 §:44 vastaa-
vat madritelmat, koska ndiden kaikkien nykyiset patenttilait pohjautuvat vuodelta
1963 olevaan yhteispohjoismaiseen patenttilainsdddantotyohon. Mietinnossd (NU
1963:6) todetaan’, ettd patenttivaatimuksella on patentin tulkinnassa keskeinen
rooli. Patenttivaatimus on hakijan oma tahdonilmaisu eiké suoja voi ulottua sellai-
seen, miki ei ole luettavissa itse patenttivaatimuksesta.

Toisaalta ko. lainsdddéntotyOssd painotetaan sitd, ettd kyseessi ei ole mikdén vaati-
muksen kirjaimellinen tulkinta vaan patenttivaatimuksen tulkinnassa voidaan hyo-
dyntdd selitystd ja hakemuskansiossa olevaa julkista aineistoa. Selityksessd on
mahdollisesti annettu tarkka méiéritelmad, mité jokin patenttivaatimuksen termi tar-
koittaa, tai selityksesséd on voitu esittda, ettd jollain termilld on patentissa tavallista
laajempi merkitys. Selityksen merkityksestd tulkintavilineend tehtiin Suomessa
merkittivad pddtds Lokari-jutussa (1981), jossa patenttisuojaa tulkittiin suppeasti
patenttivaatimuksen mukaan keksinnon toiminnalliseen tarkoitukseen rajoittuvak-
si huomioon ottaen patenttiselitys, hakemusajan tekniikan taso ja hakemuksessa
ilmenneet seikat.

Edelld mainittu yhteispohjoismainen lainsdddéantotyo ei viittaa ns. ekvivalenssiop-
piin siitd huolimatta, ettd jo tdhin aikaan erdissé pohjoismaisissa oikeustapauksissa
oli néin tehty ja Berndt Godenhielm oli jo 1950 Suomessa viitellyt tohtoriksi pa-
tenttivaatimuksen tulkinnasta ja nimenomaan pohtinut ekvivalenssitulkintaa.

Suomessa oltiin jo huomattavasti ennen vuoden 1963 yhteispohjoismaista patentti-
lainsdddéantotyotd annettu patenttivaatimuksille keskeinen merkitys patentin suoja-

7 s. 185-186
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piirin tulkinnassa ja oikeuskdytdnnossa oli esimerkkejd sekd kirjaimellisesta ettd
ei-kirjaimellisesta tulkinnasta. Suomen patenttilain myShempien muutosten yh-
teydessd patenttivaatimusten tulkintaan on otettu kantaa vain ylimalkaisesti. Ndin
ollen Suomen liittyessd vuonna 1980 patenttiyhteistydsopimukseen (Patent Coope-
ration Treaty; PCT) Suomen patenttilaki vain ”harmonisoitiin” periaatteellisella ta-
solla EPC:n kanssa. Patenttilain 39 §:44n ei my0Oskdin tehty muutoksia Suomen
liittyessd Euroopan patenttisopimukseen 1996, vaan sen katsottiin vastaavan sellai-
senaan EPC:n 69 artiklaa.

Néin ollen lainsddddnndssi ei ole patenttilain 39 §:lle muuta tulkintaohjetta kuin
yhteis-pohjoismaisen lainsdddantotyon ohjeet:

. vaatimuksilla on keskeinen merkitys

. vaatimuksen tulkinta ei ole sidottu kirjaimelliseen tulkintaan

. tulkinnassa voidaan hyodyntad hakemuskansiossa olevaa aineistoa

. vaatimus on hakijan oma tahdonilmaisu ja

. hakijan erddt omat rajoitukset voidaan ottaa huomioon myShemmassa
tulkinnassa.

Loukkaustilanteessa patenttivaatimuksia tulkittaessa ei eroteta patenttivaatimusten
osia, vaan sekd johdanto-osa ettd tunnusmerkkiosa voivat olla ei-kirjaimellisen tul-
kinnan kohteena. Patenttivaatimuksia tulkittaessa tulkinta-ajankohta vaikuttaa
suojapiirin laajuuteen. Mikali tulkinta-ajankohta on hakemispiiva, loukkaavaa
tuotetta verrataan vain sithen, mité oli tunnettu ennen patentin hakemispéivaa. Tul-
kinta-ajankohta voi olla myd6s loukkauspédivamaéra, jolloin vertailuun otetaan mu-
kaan my0s ajankohtaan mennesséd kehitetyt ekvivalentit vélineet, jolloin patentti
voi kattaa myds sellaista mitd ei vield ollut olemassa patentin hakemispéivina. Suo-
men kansallisen AIPPI-tyoryhmén mukaan tulkinta-ajankohtaa ei Suomessa ole
midritty. Berndt Godenhielm on sen sijaan esittanyt kirjassaan®, etti ekvivalenssin
tulkinta-ajankohta on periaatteessa hakemispdivamaara.

5.2 Suomen oikeuskaytanto

Suomessa eri oikeusasteet ovat lukuisissa paatoksissdédn tulkinneet patenttisuojan
laajuutta. Korkein oikeus on kuitenkin ottanut vain harvoin patenttijuttuja kasitelta-
viksi. Selvityksen lopussa liitteessd 3 on selvitetty lyhyesti tdrkeimpid patent-
tisuojan laajuutta koskevia Suomen oikeustapauksia.

8 Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rétt (1994), s. 302
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Suomen lainsdddanndssa ei ole kdytetty termid “ekvivalenssi”. Ekvivalenssi-termié
on kuitenkin kdytetty kirjallisuudessa ja oikeustapauksissa osapuolten kirjeenvaih-
dossa tulkittaessa patenttivaatimusten suojapiirid. Ei-kirjaimellista tulkintaa on
kaytetty Suomen oikeuskédytanngssd, mutta oikeuskdytiantd on hyvin vaihtelevaa ja
esimerkkeji 16ytyy sekd hyvin laajasta (Raute)’ ettd hyvin suppeasta (Lokari)'® tul-
kinnasta. Hakemusvaiheessa késittelyaineistossa esitettyd rajoitusta (“’file wrapper
estoppel”) ei ole pidetty absoluuttisena esteend laajemmalle tulkinnalle, eli vaikka
jokin termi olisi rajattu hakemisvaiheessa tiettyyn merkitykseen, oikeudessa kysei-
nen termi voidaan tulkita toisin.

Kun ei-kirjaimellisissa loukkausarvioinneissa patentin suojapiirin on katsottu kat-
tavan loukkaavan kohteen, on Suomen oikeustapauksissa kiytetty seuraavia sa-
nontoja:

“epdolennainen ero” (kannatintanko, KKO),

’toiminnaltaan samanlainen” (ikkunan vaihtosalpa, RO),

el olennaista tai toiminnallista merkitystd” (koottava sinky, RO),

’patentin kaltainen” (kannatintanko, RO) ja

oli pidettdvd samana” (kasvukenno, RO).

Sen sijaan kun loukkausta ei ole tapahtunut, on kdytetty sanontoja:
el vastaa patenttioikeudellisesti” (kaasugeneraattori, RO) ja
”olennaisesti eroava” (tetrasykliini, RO, HO, KKO).
Oikeustapauksista on lyhyet koosteet liitteessa 3.

Helsingin RO totesi jutussa Kaasugeneraattori'', etti patenttisuoja ei ulottunut pa-
tentin yleiseen keksinndlliseen ajatukseen, kun patentin tunnusomaiset piirteet (pa-
tenttivaatimukset) koskivat yhdistelmad, joka ei vastannut ko. keksinnollista aja-
tusta. Padtoksessd kiytettiin termejd ei vastannut patenttioikeudellisesti patentin
suojaamaa laitetta. Monissa jutuissa oikeus on katsonut, ettei loukkausta ole tapah-
tunut, kun loukkaava tuote on ollut olennaisesti eroava. Sen sijaan mikéli ero on ol-
lut epdiolennainen, loukkauksen on tulkittu tapahtuneen. Eridssi jutussa'® kiinni-
tyselinten eroilla (tappi, mutteri, ruuvi) ei ollut olennaista tai itsendista toiminnal-
lista merkitystd, joten loukkauksen katsottiin tapahtuneen.

9 Raute Oy ja Durand-Raute Industries Ltd v Plymachine Oy, Helsingin hovioikeus, S 91/565
10 Korkein oikeus, S 80/1146
11 1955 11 100 Korkein oikeus, 14.9.1955/2647/2649

12 Koottava sianky, Helsingin hovioikeus, 9.1.1974/684
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Oikeustapausten perusteella loukkaavan tuotteen on oltava patenttioikeudellisesti
sama kuin patenttivaatimuksissa esitetyn tuotteen/menetelmén. Eroavuuksien tu-
lee olla epdolennaisia ja eroavalla elementilld on oltava sama toiminnallinen vaiku-
tus kuin patenttivaatimuksessa esitetylla elementilla.

Korkein oikeus on tihdentinyt jutussa Tetrasykliini', ettd tekninen samankaltai-
suus sellaisenaan ei ole ratkaisevaa, vaan loukkaavan toiminnan tarkoituksen on ol-
tava sama kuin patenttivaatimuksessa.

Suomen oikeuskdytannossd patentin suojapiirin tulkinta on ollut kuitenkin vaihte-
levaa, koska mitddn ohjeita suojapiirin tai samanarvoisten elementtien tulkinnalle
ei ole ollut.

5.3 Ekvivalenssi suomalaisessa Kirjallisuudessa

Berndt Godenhielm on késitellyt ns. ekvivalenssioppia jo vuonna 1950 viitoskir-
jassaan ja on siind todennut'?, etti ekvivalentti viline ei ole identtinen viline, vaan
ainoastaan toiminnallisesti samanarvoinen viline. Hin toteaa my®s'”, ettd patent-
tisuojan tulisi késittdd ekvivalentit vilineet, vaikkei keksiji annakaan ratkaisuvali-
neelle sellaista madritelméaa, joka kattaisi myos ne.

Pirkko-Liisa Haarmann on oppikirjassaan'® selostanut patenttilain 39 §:n tulkintaa.
Hén tahdentdd patenttivaatimusten keskeistd merkitysti suojan laajuuden maaritta-
misessd ja viittaa pohjoismaisessa kirjallisuudessa kéytettyyn tulkintaohjeeseen,
jonka mukaan yksittidiset komponentit voidaan aina korvata toisilla samanarvoi-
silla keksinnon siitd muuttumatta.” Han toteaa kuitenkin, ettd ekvivalenssi on vain
sana sille, ettd ilmiot koetaan samanarvoisiksi.

Berndt Godenhielm on kirjassaan'’ kirjoittanut ekvivalenssitulkinnasta ja madritte-
lee ekvivalenssin tilanteeksi, jossa patenttivaatimuksessa nimenomaisesti mainittu
elin korvataan toisella, halutun tuloksen saavuttamisen kannalta samanarvoisella

13 1973 11 62, Korkein oikeus, 5.9.1973/288

14 Patentskyddets omféng pa basen av patentsprakets funktionella innehall, 1950, s. 204
15 Patentskyddets omféng pa basen av patentsprakets funktionella innehall, 1950, s. 202
16 Immateriaalioikeuden oppikirja, 1989, s. 101-103

17 Om ekvivalens och annat gott, 1990, s. 93—-117
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elimelld. Godenhielmin mukaan ekvivalenssi edellyttdé, ettd korvaava elin on alan
ammattimiehelle ilmeinen (tai laheinen, “nérliggande”). Todettakoon, ettd sanakirjan
mukaan englanninkielisen sanan “equivalent” merkitys on juuri samanarvoinen”.

Berndt Godenhielm on kisitellyt ekvivalenssia myds toisessa kirjassaan'® ja toden-
nut, ettd ekvivalenssin kyseen ollessa on tutkittava toteuttaako kyseessd oleva vili-
ne saman toiminnan keksinndn syy-yhteys -ketjussa kuin patenttivaatimuksessa
annettu viline, toisin sanoen onko kyseessa patenttioikeudellinen ekvivalenssi.

Jukka Kemppinen on koonnut lyhennelmét vuoden 1926 ja 1981 vilisistd merkitté-
vistd suomalaisista immateriaalioikeudellisista oikeustapauksista vuonna 1982 il-
mestyneeseen kirjaansa “Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia”. Kirjan asia-
hakemistosta 10ytyy viite ”ekvivalenssi” kuuden oikeustapauksen kohdalla. Itse ly-
hennelmisséd sana “ekvivalenssi” ilmenee vain kahdessa: vuodelta 1938 olevassa
Turun hovioikeuden paitoksessi'”, jossa kuitenkin sanat “patenttiteknisesti ekvi-
valentti muoto™ liittyvét keksinnollisyyteen eiké patentin suojapiiriin, ja vuodelta
1973 olevassa Korkeimman oikeuden ratkaisussa®, jossa viitattiin tekniikan tason
“ekvivalenttiin” mikrobiin.

Niklas Bruunin esitys AIPPI-symposiumissa Helsingissd 7-9.3.1999 on julkaistu
NIR-lehdesséd 3/1999. Bruun toteaa esityksensé lopuksi, ettd ekvivalenssioppi oi-
keudellista ratkaisutoimintaa ohjaavana periaatteena tulisi hylatd, koska sille ei ole
olemassa oikeudellisia perusteita. Sen sijaan Bruun sanoo, etti ekvivalenssiopin ar-
vokkaista osista ei tarvitse luopua kokonaan, vaan sen arvokkaita periaatteita ja me-
nettelytapoja voidaan kéyttdd pohdittaessa patenttisuojan ulottuvuutta yksittiista-
pauksissa.

Keijo Heinonen on koonnut ja toimittanut oikeustapauksia vuosilta 1980-1999
teokseensa Innovaatio-oikeus (1999). Joidenkin kohdalla Heinonen on lisdnnyt
omia huomautuksia. Heinonen vastustaa sanan “ekvivalenssi” kdyttdmistd ja on
esimerkiksi AIPPI-tyon yhteydessa esittanyt, ettd Suomen oikeusjérjestelma ei tun-
ne ekvivalenssioppia. Oikeuden paatoksistd voi Heinosen mukaan ainoastaan lukea
sen, ettd kun ero patentoituun keksintéon on ollut “epdolennainen” on usein
tuomittu loukkauksesta.

18 Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rétt, 1994, s. 285
19 Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia, 1982, s. 15

20 Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia, 1982, s. 64



21

6 Patentin suojapiiria koskevat
kansainvailiset sopimukset ja
harmonisointi

6.1 Euroopan patenttisopimus; EPC
EPC:n alkuperiinen artikla 69 mairittelee Eurooppapatentin suojapiirin seuraavasti:

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a
European patent application shall be determined by the terms of the
claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to in-
terpret the claims.

Poytikirja EPC:n 69 artiklan soveltamisesta mainitsee, etti patentin suojan ei tulisi
ymmartid kattavan vain sen, mitd patenttivaatimuksissa kéytettyjen sanamuotojen
tiukka kirjaimellinen merkitys on, vaan etti selitystd ja piirustuksia voidaan kayttaa
apuna suojaa méadriteltdessd. Poytékirjan tarkka sanamuoto on esitetty alla.

6.2 Euroopan patenttisopimuksen
uudistamisasiakirja

EPC:n uudistamisen mydté artiklaa 69 on muutettu. Uudesta artiklasta on poistettu
ilmaisu “the terms of” siitd syystd, ettd sen on katsottu olevan tarpeeton ja osittain
jopa ristiriitainen soveltamista koskevan poytékirjan kanssa, koska “’the terms of
the claims” on sitovampi ilmaus kuin pelkka “the claims”. Uudistamissopimuksen
artikla 69 mairittelee eurooppapatentin suojapiirin seuraavasti:

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a
European patent application shall be determined by the claims. Nevert-
heless, the description and drawings shall be used to interpret the
claims.

Poytikirjaan EPC:n 69 artiklan soveltamisesta on lisatty ekvivalenssia koskeva ar-
tikla, jonka mukaan “eurooppapatentin suojan laajuutta madariteltdessd on asianmu-
kaisesti otettava huomioon mitké tahansa elementit, jotka ovat ekvivalentit patent-
tivaatimuksissa médriteltyjen elementtien kanssa”. Tdma merkitsee sitd, ettd vaikka
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loukkaava ratkaisu ei kuulu suoranaisesti patenttivaatimusten piiriin, se on siind
madrin samanarvoinen, ettd patenttivaatimusten voidaan tulkita kattavan sellaisen
ratkaisun.

Aiemmassa EPC:n muutosluonnoksessa madriteltiin, ettd ekvivalenssi on tulkitta-
va “viitetyn loukkauksen aikana”. Siind mairiteltiin myds, ettd vilineet “on yleen-
séd katsottava ekvivalentiksi, jos alan ammattimiehelle on ilmeisté, ettd ekvivalentin
elementin kdyttiminen saa aikaan olennaisesti saman tuloksen kuin saadaan aikaan
patenttivaatimuksissa esitetyilld vilineilld” kuten WIPO:n harmonisointity&ssi
(WIPO Draft Treaty) ehdotettiin vuonna 1990. Nama tarkemmat méaaraykset pois-
tettiin yleisen mielipiteen vuoksi, jonka mukaan lisipohdinta oli tarpeen ennen néin
tarkeiden periaatteiden omaksumista.

Ekvivalenssin osalta ei ole olemassa yhtendistd globaalia tulkintalinjaa. EPC:n 69
artiklan soveltamista koskevan poytdkirjan muutosperusteluissa todetaan, ettd
muutoksen tarkoituksena on selkeyttidd patenttisuojan laajuutta sekd yhdenmukais-
taa sen tulkitsemista eri sopimusvaltioissa.

Alkuperdisessa EPC:n 69 artiklan sovelta-
mista koskevassa poOytékirjassa todetaan
seuraavaa:

“Article 69 should not be interpreted in the
sense that the extent of the protection
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 reasonable
degree of certainty for third parties.”

Uudistettuun EPC:n 69 artiklan soveltamista
koskevaan pdytikirjaan on hyvéksytty ekvi-
valenssia koskeva 2 artikla:

“Article 69 should not be interpreted as
meaning that the extent of the protection
conferred by a European patent is to be
understood as that defined by the strict, literal
meaning of the words used in the claims, the
description and drawings being used only for
the purpose of resolving an ambiguity found
in the claims. Nor should it be taken to mean
that the claims only serve 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 patent proprietor has
contemplated. On the contrary, it is to be
interpreted as defining a position between
these extremes which combines a fair
protection for the patent proprietor with a
reasonable degree of certainty for third
parties.”

"Art 2 -Equivalents

For the purpose of determining the extent of
protection conferred by a European patent,
due account shall be taken of any element
which is equivalent to an element specified in
the claims.”
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6.3 WIPO:n harmonisointityo

WIPO on aiemmin pyrkinyt harmonisoimaan patenttisuojan tulkintaa nimenomaan
ei-kirjaimellisen tulkinnan suhteen vuonna 1990 tehdyssd sopimusluonnoksessa
(patenttilainsdddannon yhdenmukaistamista koskevan sopimuksen ensimmaéinen
luonnos) vuonna 1990. WIPO:ssa parhaillaan neuvoteltavan SPLT-sopimusluon-
noksen (Draft Substantive Patent Law Treaty) ekvivalenttia koskevassa artiklassa
11(4) (interpretation of claims) mainitaan, ettad

(a) The scope of the claims shall be determined by their wording. The
description and the drawings, as amended or corrected under the appli-
cable law, and the general knowledge of a person skilled in the art on
the filing date shall, in accordance with the Regulations, be taken into
account for the interpretation of the claims.

(b) For the purpose of determining the scope of protection conferred by
the patent, due account shall be taken, in accordance with the Regula-
tions, of elements which are equivalent to the elements expressed in the
claims.

6.4 AIPPIn ekvivalenssia koskeva selvitys ja
loppulausuma vuodelta 2003

AIPPI on koonnut eri maiden kansallisten yhdistysten tyoryhmiltd mielipiteitd ky-
symyksiin, joissa selvitettiin miten eri maissa késitellddn patenttivaatimusten
ei-kirjaimellista loukkausta ja ekvivalentteja. Samalla selvitettiin, miten patentin
késittelyaineisto vaikuttaa patentin suojapiirin tulkintaan ja ekvivalenttien arvioin-
tiin. Tyoryhmiltd pyydettiin myds ehdotuksia ndiden seikkojen harmonisoimiseksi.
Néiden tyoryhmien raportteja on hyodynnetty myos tdssé selvityksessa.

Tyo6ryhmien raporttien perusteella AIPPI paitti kokouksessaan lokakuussa 2003
esittdd seuraavan resoluution koskien patenttien suojapiirin maarittelya:

1. Claims should be interpreted to give fair protection to the patentee whi-
le preserving reasonable certainty for third parties.

2. Protection should not be limited to the strict literal meaning of words
used in the claims, nor should the claims serve only as a guideline.

3. In determining the scope of protection conferred by a patent claim, due
account shall be taken of any element which is equivalent to an element
specified in that claim.



24

4. An element shall be regarded as equivalent to an element in a claim, if,
in the context of the claimed invention
a)  the element under consideration performs substantially the same
function to produce substantially the same result as the claimed
element; and

b)  the difference between the claimed element and the element under
consideration is not substantial according to the understanding of
the claim by a person skilled in the art at the time of the infringe-
ment.
5. Notwithstanding that an element is regarded as an equivalent, the scope
of protection conferred by a patent claim shall not cover the equivalent
if
a) a person skilled in the art would at the filing date (or where appli-
cable the priority date) have understood it, from the description,
drawings and the claims, to be excluded from the scope of protecti-
on, or

b)  as aresult the claim covers prior art or that which is obvious over
the prior art, or

c) the patentee expressly and unambiguously excluded it from the
claim during prosecution of that patent to overcome a prior art ob-
jection.

AIPPIn resoluutio tullaan toimittamaan myds eri maiden viranomaisille.
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7 Oikeuskaytianto

Seuraavassa on koottuna eri maiden oikeuskiyténtdjen periaatteita patentin suoja-
piirin tulkinnan suhteen. EPC-sopimusmaista késiteltiin merkittdivimmat maat sekd
ne, joista oli materiaalia saatavilla joko AIPPIn selvityksen tai patenttiviraston
edustajien kautta. Y ksityiskohtaisemmat vastaukset maittain on esitetty liitteessé 4.

7.1 Ruotsin kansalliset maariaykset ja
oikeuskaytinto

Ruotsin patenttilain 39 § vastaa Suomen patenttilain 39 §:44: “Patentskyddets om-
fattning bestimmes av patentkraven. For forstaelse av patentkraven md ledning
hdamtas frdn beskrivningen”. Ndin ollen ei-kirjaimellinen tulkinta on sallittu myds
Ruotsissa. Ruotsin lainsdddanto vastaa siis Suomen lainsddadantdd, mutta runsaam-
man oikeuskdytdnnon myo6td patenttivaatimusten tulkinta on muokkautunut Suo-
men kiytintod selkeimmaéksi. EPC:n uudistaminen ei aiheuta muutoksia patentti-
lain 39 §:44n°".

Ruotsissa ei ole lainsdddédnnollisid madrayksid ekvivalenssista, mutta ekvivalenssia
sovelletaan oikeuskiytinndssa. Olle Westlander ja Lennarth Térnroth® ovat esitti-
neet, ettd keksinnon ekvivalenssin kadytostd voidaan puhua, kun seuraavat ehdot
tayttyvat:

1. Uppfinningstanken skall ha utnyttjas. Intrdangsforemdlet mdste avse losningen
av samma problem som det patentet omfattar.

2. Losningen av problemet maste vara likvirdig med den i patentet anvisade. Det
far inte vara frdga om en principiellt annorlunda losning av ett tekniskt problem. |
allmdnhet skiljer sig i ekvivalensfallen intrangsforemdlet fran patentforemdlet bet-
riffande endast ett enda kinnetecken. Skulle skillnad foreligga betrdffande flera
kéiinnetecken kan det vara ett indicium pd att [6sningarna dr principiellt olika. Ar
den fordndring som gjorts i intrangsforemadlet i forhdllande till patentforemdlet
ndrliggande for en fackman dr detta ett indicium pa att [osningarna dr likvirdiga.

21 Léhde: syyskuussa 2003 julkaistu raportti: Betdnkande av Patentfordragsutredningen

22 Patent: Allménna domstolars praxis aren 1983—1991 (1995), s. 284-285
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3. Losningen skall leda till samma funktionella resultat som losningen enligt paten-
tet. I de fall ekvivalenstolkning ogillas forhdller det sig ofta sa att intrdngaren visar
att den fordndring man vidtagit av patentforemdlet har tekniska fordelar utover de
som patentforemdlet medger.

4. Av betydelse for ekvivalenstolkningen dr arten av uppfinning. For en s.k. pionjd-
ruppfinning dr utrymmet for ekvivalenstolkning betydligt storre dn ndr det gdller
en uppfinning avseende en viss konstruktionslosning.

5. Kdnd teknik och uttalanden av patenthavaran under den administrativa han-
dldggningen sdtter en yttersta grdns for ekvivalenstolkningen.”

Ekvivalenssi-termid on kéaytetty tuoreessa korkeimman oikeuden padtoksessa
(20.12.2002), ja ekvivalenssia oli kdytetty myos alemmissa oikeusasteissa samassa
jutussa (NIR). Ruotsin hovioikeuden paitoksen® mukaan ekvivalenssitulkinta kui-
tenkin on rajallinen, mikéli erityispiirre on tirked elementti keksinndssa.

Kansallisen AIPPI-ty6ryhmén mukaan Ruotsissa ei ole olemassa lainsdadannolli-
sid madrdyksii tulkinta-ajankohdasta, ja oikeustapauksien perusteella se on epésel-
vad. Oikeuskirjallisuudessa on ehdotettu, ettd hakemispdivad kéytettdisiin méaarit-
tdméédn alan ammattimiehen kapasiteetti 10ytdd ekvivalentteja. Liséksi on keskus-
teltu, ettd myds myohemmin kehitettdavét patenttivaatimusten piirteiden vaihtoeh-
dot voivat olla ekvivalentteja, jos alan ammattimiehen tekninen kapasiteetti hake-
mispéivéana olisi ollut riittdva, jotta hdn olisi késittdnyt myohemmin ilmaantuvien
vaihtoehtojen ekvivalenssin, olettaen ettd ne olisivat olleet olemassa hakemispai-
véana.

Bengt Domeij on esittinyt artikkelissaan>, etti ekvivalenssin suojapiirin laajuus
riippuu tilanteesta. Ekvivalenssi, joka arvioidaan vain yleisen keksinnéllisen ajatte-
lun pohjalta, ei kuulu suojapiirin, koska tilloin suoja olisi liian laaja ja se olisi myos
EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan poytékirjan vastainen. Tuomioistuimet
ovat médritelleet kuusi tapausta, joissa ekvivalenssitulkintaa ei sovelleta: yksinker-
tainen rakenneratkaisu; kyseinen erikoispiirre on keskeinen elementti keksinndssa;
eroavuuksilla on eri tarkoitus (ratkaisee eri ongelman); alan ammattimies ei olisi
voinut tiyttad vaatimusten ja loukkauskohteen vilistd eroa; ekvivalenssitulkinta
olisi ristiriidassa tekniikan tason kanssa hakemuspdivianid; hakemusvaiheessa on

23 Hattos Patent AB ./. Peak Performance Production AB 2001

24 Patenteye, nro 3, 2003
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tehty tietoisesti rajoitus asianomaiseen erityispiirteeseen. Kasittelyaineistoa siis
voidaan kayttdd, mutta on vain harvoja oikeustapauksia.

Bengt Domeij arvioi samassa artikkelissaan, ettd ekvivalenssitulkinta on mahdolli-
suus teknisesti poikkeuksellisen tirkeisséd keksinndissa, eli ns. pioneerikeksinnois-
sd, sekd silloin kun alan ammattimies ymmaértaa, ettd vaatimuksen erityispiirre ei
vaadi sanatarkkaa soveltamista. Hinen mukaansa ekvivalenssia pidetddan mahdolli-
suutena, mutta sitd toteutetaan harvoin kdytdnnossd. Kolmannen osapuolen oikeus-
suojaa on pidetty tidrkednd ja myOnnettyjd patenttivaatimuksia on muutettu
oikeusistuimissa vain poikkeustapauksissa.

7.2 Tanskan kansalliset maaraykset ja
oikeuskaytinto

Tanskan patenttilain 39 § vastaa Suomen ja Ruotsin vastaavia pykélid ja Art 69
EPC:td: ”Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene. For forstaelse av pa-
tentkravene kan veiledning hentes i beskrivelsen”. Tanskan kansallisen AIPPI-tyo-
ryhmén mukaan ekvivalenssia ei ole mainittu Tanskan patenttilaissa, mutta ei-kir-
jaimellinen tulkinta on sallittu. Tanskassa ei ole olemassa lainsdddédnndllisid ohjeita
ei-kirjaimellisesta tulkinnasta ja kansallisen AIPPI-ty6ryhmin mukaan oikeuden-
paatoksissdkin perustellaan paatoksid vain lyhyesti, joten padtoksetkdén eivit anna
tarkkoja tulkintaohjeita my6hempiin juttuihin. Termid “ekvivalenssi” on kéytetty
vain kerran aivan uudessa padtoksessa.

Kansallisen AIPPI-tydryhmén mukaan patentin suojapiiri voi muuttua ajan myota,
kun muutos on keksinnon ytimen ulkopuolella. Keksinnén ytimen kohdalla tulkin-
ta-ajankohta on hakemispiiva. Tanskan Korkeimman oikeuden padtoksessa™ vas-
taaja kaytti “keksinnon ydintd”, mika oli vahva argumentti loukkauksen puolesta.
Kansallisen AIPPI-tyoryhmédn mukaan olennaisia tai kriittisid osia arvioitaessa
suojapiirin tulkinta on suppeampi. Hakemuksen késittelyaineisto sen sijaan ei toimi
absoluuttisena esteend tulkinnalle. Mogens Koktvedgaardin®® mukaan patentin
suojapiiriin kuuluu muutokset, parannukset ja muut muokkaukset, jotka ovat alan
ammattimiehelle ilmeisid (siteerattuna kansallisen AIPPI-ty6ryhmin raportissa).

25 U 1941, s. 484H

26 Laerebog i immaterialret, 6. painos, 2002, s. 240
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7.3 Saksan kansalliset maaraykset ja
oikeuskaytinto

Saksan patenttilain 14 §:ssd midritellddn, ettd ”The scope of protection is deter-
mined by the content of the claims, the description and the drawings will be used for
their interpretation”. Kansallisen AIPPI-tyoryhméan mukaan patenttilain 14 §:n tul-
kinnan on perustuttava EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaan poytékirjaan vi-
rallisten ohjeiden mukaan. Saksan patenttiviraston edustajan®’ mukaan patenttilain
14 § maaraa vastaten EPC:n 69 artiklaa, ettd patentin suoja kattaa sellaiset keksin-
non suoritusmuodot, joita ei mainita patenttivaatimuksissa, mutta jotka kdyttavét
keksinnon ideaa kéyttden korvaavia vélineitd, jotka ovat yhtd tehokkaita, eli jotka
vastaavat suojattua patenttia tarkoitukseltaan, vaikutukseltaan ja toiminnaltaan.

Kansallisen AIPPI-tyoryhmén mukaan Saksassa ei ole lainsddddnnollisid ohjeita
ekvivalenssi-tulkinnasta, mutta oikeuskaytdntd on muodostanut ohjeet ekvivalens-
sin tulkinnalle. Kansallisen AIPPI-ty6ryhmin ja Saksan patenttiviraston edustajan
mukaan ekvivalenssi suojaa Saksan kdytdnnon mukaan keksinnon ytimen, idean.
Ekvivalentti piirre saa aikaan saman tuloksen kuin vastaava patenttivaatimuksen
piirre. Ekvivalenssista on kyse myds, kun keksinnén ongelma ratkaistaan vilineil-
14, joilla on objektiivisesti identtiset vaikutukset. Alan ammattimiehen on kuitenkin
pystyttava helposti 10ytdmaan kyseiset védlineet. Alan ammattimiehen on kéasitetté-
vd muunneltu ratkaisu ekvivalentiksi vaatimusten sanamuodon tarkoituksen kans-
sa kéyttden selitystd ja piirustuksia apuna vaatimusten tulkinnassa. Dr. Paul Tauch-
ner™ esittid, ettd ekvivalenssi ulottuu my®s sellaisiin suoritusmuotoihin, joista
puuttuu yksi tai useampi patenttivaatimuksen erityispiirre, jos patenttivaatimusten
tulkinnassa tullaan johtopédétokseen, ettd suoja voidaan ulottaa suojattujen element-
tien “aliyhdistelmiin™ tai jopa yksittdisiin elementteihin.

Tulkinta-ajankohta on periaatteessa hakemispdivi, mutta ekvivalentit vilineet, jot-
ka tulevat tunnetuiksi sen jialkeen, ovat suojapiirissd, mikéli ne ovat tunnettuja alan
ammattimiehelle loukkauspdivamaarana.

Ekvivalenttien suojapiiri ei Saksassa kata suojatun keksinnon varianttia, joka pe-
rustuu keksinndllisyyteen, ja jota ei voida johtaa suojatun patentin vaatimuksista.
Saksan patenttilaissa on mairdys, joka on samankaltainen kuin USA:n “file wrap-
per estoppel”. File wrapper estoppelilla tarkoitetaan, ettd jos patenttivaatimuksia

27 Vera Frosch, Saksan patenttivirasto

28 Vossius & Partnerin internetsivut
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rajoitetaan muuttamalla niitd késittelyn aikana, korjaukset sitovat patentinhaltijaa.
Jos patentinhaltija on rajoittanut patentin suojapiirid hakemusmenettelyn aikana,
on ensin madriteltdva sisdltyyko rajoitus tai hylkdaminen selitykseen vai onko se
perdisin vain késittelykansiosta. Jos rajoitus tai hylkddminen on selityksessd, se on
otettava huomioon vaatimusten tulkinnassa. Jos taas ei, vastaaja voi puolustautua
ristiriitaiseen kiytokseen perustuen (venire contra factum proprium), koska paten-
tinhaltija vaatii suojaa aineistolle, jonka jo aiemmin hylkési.

7.4 Ranskan kansalliset mairaykset ja
oikeuskaytinto

Ranskan patenttilain artiklassa L..613-2 mainitaan vastaten EPC 69(1) artiklaa, ettad
> The extent of the protection conferred by a patent shall be determined by the terms
of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret
the claims”. Ranskassa sallitaan siis niinikdin ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekviva-
lenssioppia sovelletaan oikeustapauksissa, mutta siitd ei ole sdddetty laissa. Kansal-
lisen AIPPI-ty6ryhmédn mukaan toiminnan samanlaisuus luonnehtii ekvivalens-
sioppia, mutta ilmeisyyttd ei oteta huomioon. Patenttisuoja ulottuu keksinnén
kiyttimiseen ekvivalenttien vélineiden kautta ja vilineet voivat olla sindllddn uu-
sia ja jopa patentoitavia. Kansallisen AIPPI-ty6ryhman mukaan patenttivaatimus
jaetaan olennaisiin ja epdolennaisiin elementteihin ja ekvivalenssi kohdistuu
olennaisiin elementteihin. Jos keksinnon olennaiset tiarkedt elementit on olemas-
sa jéljiteltynd, muunneltuna ekvivalentissa muodossa tai parannettuna, loukkaus
on tapahtunut.

Ranskassa patenttilaki madrad, ettd tulkinta-ajankohta on loukkauspdivimaara.
Kisittelyaineistoa ei pidetd esteend myohemmalle tulkinnalle, mutta patentinhal-
tijan toimintaa voidaan kayttdd hdnti vastaan argumenttina suojapiirid arvioitaes-
sa.

7.5 Iso-Britannian kansalliset maaraykset ja
oikeuskaytinto

Iso-Britannian patenttilain pykélassi 125(1):ssa (Patents Act 1977) mainitaan, ettd
“for the purposes of this Act an invention for a patent ... shall, unless the context ot-
herwise requires, be taken to be that specified in a claim of the specification... as in-
terpreted by the description and any drawings contained in that specification...”.
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Kansallisen AIPPI-tyéryhmi ja Iso-Britannian patenttiviraston edustajan® mukaan
Iso-Britanniassa katsotaan, ettd EPC:n 69 artiklan soveltamista koskeva poytékirja
kieltdd seké tiukan kirjaimellisen ettd liberaalin tulkinnan, joten oikea ldhtokohta
on ndiden &iripdiden vélissid. Patenttilaissa ei ole ekvivalenssin maéritelmaa.
Patenttivaatimusten tulkintaa on késitelty vain yleisesti patenttilaissa (section
125(1)), jossa mainitaan, etti patenttivaatimukset méérittdvat suojattavan keksin-
non ja selitystd ja kuvia voidaan kayttia tulkinnassa. Kansallisen AIPPI-ty6ryhmén
mukaan tulkinta-ajankohtana on patentin julkaisupdivamaara.

Itsendistd ekvivalenssioppia et siis ole, mutta loukkaustilanteessa tilanne selvite-
taan kolmivaihei-sen kysymyssarjan avulla, joka sai alkunsa ”Catnic”-jutussa’ ja
joka virallistettiin “Improver”-jutussa’’. Kysymyssarjaan viitataan joskus “Impro-
ver’”’- tai ”Protocol”-kysymyksiné:

”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 had no material effect) have been obvious 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 langu-
age of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary
meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside
the claim.”

Kansallisen AIPPI-ty6ryhmén ja Iso-Britannian patenttiviraston mukaan Iso-Bri-
tanniassa katsotaan, ettd patentinhaltija esittdd selityksessd, mitkd ovat olennaiset
elementit. Ei-kirjaimellisessa tulkinnassa katsotaan, mikd kunkin olennaisen ele-
mentin tarkoitus on ja saako vastaava elementti aikaan saman tarkoituksen.

Iso-Britanniassa EPC:n uudistamisen aiheuttamat lainmuutosty6t ovat ldhes val-
miit. Patenttilakiin ei ole tulossa muutoksia ekvivalenssin osalta, silld pykdldan
125(3):n mukaisesti poytéikirjaa EPC:n 69 artiklan soveltamisesta noudatetaan suo-
raan, ja se viittaa poytdkirjaan as for the time being in force”. Néin ollen muutok-
set patevit saman tien laissa.

29 James Porter, [so-Britannian patenttivirasto
30 Catnic Components Ltd. v Hill & Smith Ltd., 1982, RPC 183

31 Improver Corporation and Others v Remington Consumer Products Ltd. and Others, 1990, FSR 1281
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7.6 Hollannin kansalliset mairaykset ja
oikeuskaytinto

Kansallisen AIPPI-ty6ryhmén mukaan Hollannissa sallitaan ei-kirjaimellinen tul-
kinta, silld patenttilain mukaan selitysté ja piirustuksia kdytetdéin apuna tulkinnassa
(Artikla 30(2)). Oikeusistuimissa EPC:n 69 artiklaa ja EPC:n 69 artiklan sovelta-
mista koskeva poytékirja on otettava huomioon. Patenttilaissa ei kuitenkaan ole ek-
vivalenssin madritelmad. Kaytinndssé, jos variantista puuttuu kirjaimellisesti yksi
tai useampi patenttivaatimuksen piirteistd, alempi oikeusaste méaéarittda onko kay-
tetty ekvivalentteja vilineitd. Tahdn kdytetddn niin sanottua “toiminta-tapa-tulos
—testid” (“function-way-result test”) tai arvioidaan, onko “alan ammattimiehelle il-
meistd, ettd ekvivalentilla elementilld voidaan saavuttaa olennaisesti sama tulos
kuin saavutetaan patenttivaatimuksen elementilld” tai onko kyseessd “merkitykset-
tomat eroavuudet”.

Kansallisen AIPPI-tyoryhman mukaan patenttivaatimukset arvioidaan kokonai-
suutena ja etenkin kemiallisissa tapauksissa katsotaan, ovatko eroavuudet epdolen-
naisia vai olennaisia. Tulkinta-ajankohtaa ei olla méaaritelty tarkasti, mutta kansalli-
sen AIPPI-tyoryhman mukaan alemman oikeusasteen padtoksissd nayttdd olevan
suuntaus suosia loukkauspdivaméérdd. Korkeimmalla oikeudella on ollut tilaisuus
ottaa kantaa asiaan, mutta se ei ole tehnyt niin.

Kansallisen AIPPI-ty6ryhmén mukaan Hollannissa alemman oikeusasteen paatok-
sessi’” on katsottu, ettei ns. keksinnollisid variantteja voida pitdd ekvivalentteina,
mutta téllaista Ihestymistapaa on kritisoitu eikd korkein oikeus ole toistaiseksi ot-
tanut kantaa asiaan. Hollannin oikeuskéytdnnon perusteella patentin suojapiiri ei
kata ekvivalentteja, jos 1) kolmannella osapuolella ei ole perusteltua syyta patentti-
vaatimusten ja itse patentin perusteella olettaa laajempaa suojaa tai 2) jos kolmas
osapuoli voi osoittaa, ettd patentin ja muiden kolmannen osapuolen tuntemien tosi-
asioiden perusteella on olemassa hyvit syyt” olettaa, ettd patentinhaltija on rajoit-
tanut keksinnon tiettyyn varianttiin keksinnon ytimessa. Patentin hakijan késittely-
aineistolla on merkitystd vain, jos kdyttden selitystd ja kuvia apuna harkinnassa pa-
tenttivaatimusten tulkinnasta on epdselvyyttd. Kansallisen AIPPI-tyoryhmén
mukaan “file wrapper estoppelin” kaltainen tilanne muodostuu ainoastaan, jos
julkisesta asiakirjasta kdy ilmi, ettd hakijalla oli hyvé syy suojapiirin rajoittami-
seen.

32 Hoffmann LaRoche vs. Organon, Haagin hovioikeus, 12.9.1996, BIE 1997, 319, ja Nannings van
Loen/Van Vuuren, Haagin hovioikeus, 5.9.2002, 02/8
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7.7 Itivallan kansalliset maaraykset ja
oikeuskaytinto

Itdvallan patenttilain 22a §:ssd mainitaan: “The Scope of protection of the patent
and the published application (§ 101 Abs. 2) is determined by the content of the
claims. The description and the drawings are, however, used for the interpretation
of the claims. Thus, the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, (BGBI.
Nr. 350/1979), is used as for the time being in force when applicable.” Patenttilaki
sallii siis muunkin kuin kirjaimellisen tulkinnan ja selitys havainnollistaa patentti-
vaatimusten todellisen merkityksen. Itdvallassa ei ole lainsdddannollisia ei-kirjai-
mellista tulkintaa koskevia ohjeita. Patenttivaatimusten tulkinnassa hakemispéiva-
médrd on relevantti tulkinta-ajankohta. Itdvallan patenttiviraston edustajan® mu-
kaan oikeuskdytinnosséd ekvivalenssiksi mééritetddn “sama toiminta, joka suorite-
taan erilaisilla vdlineilla”. Esimerkiksi ekvivalenttinen liitos voidaan saada naulalla
tai ruuvilla. Jos vaaditaan pysymatonta liitosta, naula ja ruuvi eivét ole ekvivalent-
teja vélineita. [tdvallan patenttiviraston mukaan kaytdnndsséd ekvivalenssia sovelle-
taan, jos alan ammattimies péityy ekvivalenttiin ratkaisuun ilman keksinnollistd
toimintaa ottaen huomioon alan ammattimiehen taidot ja tunnetun tekniikan tason.

Itavallan patenttiviraston mukaan EPC:n uudistaminen ei aiheuttanut muutoksia la-
kiin. Itdvallas-sa katsotaan, ettd ekvivalenssitulkinta on tarpeellinen, jotta saadaan
sopiva alue patentinhakijan suojalle, sekd estimddn sovelluksia, jotka yrittdvét
kiertdd olemassa olevia patentteja.

7.8 Espanjan kansalliset maaraykset ja
oikeuskaytinto

Espanjan patenttilain artiklassa 60(1) mainitaan vastaten artikla 69 EPC: “The sco-
pe of protection conferred by a patent or patent application shall be determined by
the content of the claims. The description and drawings shall, however, be used to
interpret the claims”. Espanjassa sallitaan siis ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekviva-
lenssi mééraytyy oikeuskdytdnnon mukaan. Korkeimman oikeuden padtoksessé
10.6.1968 maadriteltiin ekvivalentiksi ”muodon, materiaalin, koon tai elementtien
jarjestelyn variantit tai jopa elementtien korvaus toisilla, kun patentissa tai hyodyl-
lisyysmallissa kuvatun, vaatimuksissa esitetyn ja suojatun keksinnon perimmaéinen
periaate ei muutu.” Ekvivalenssi toteutuu myos “’kun kaksi vélinetta toteuttavat sa-

33 Johannes Werner, Itdvallan patenttivirasto
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man toiminnan saadakseen identtisen tuloksen huolimatta siitd, ettd ne suoritetaan
eri tavoin”. Vilineiden katsotaan toteuttavan saman toiminnan “’kun ne ovat 1dhtoi-
sin samasta perimmaisesti ideasta”, tarkoittaen kun ne soveltuvat samaan periaat-
teeseen samalla tavalla.* Kansallisen AIPPI-tyoryhmin mukaan ekvivalenssien
tulkinnassa patenttivaatimuksen olennaiset ja epdolennaiset elementit arvioidaan
erikseen. Espanjan patenttiviraston mukaan tulkinta-ajankohtaa ei ole erikseen
vield padtetty.

Espanjassa suojapiiri on melko laaja, sisdltden variantit ja korvaavat piirteet, kun
keksinnon perimmaéinen periaate ei muutu, tai milloin kaksi vilinetta tayttaa saman
toiminnan saaden identtisen tuloksen, vaikka ne suorittaisivat toiminnat eri tavoin.
Tulos katsotaan identtiseksi, kun se on saman luonteinen ja samanlaatuinen (of the
same nature and the same quality’”). Patentinhaltijoilla on melko vahva suoja, eten-
kin koskien farmaseuttis-kemiallisia patentteja, koska variantteja ja korvaavia piir-
teitd voidaan siséllyttdd suojapiiriin, vaikkei niitd ole nimetty patentissa, jos alan
ammattimies pitdisi niitd toimintakykyisini ekvivalentteina.

Espanjan patenttiviraston mukaan Espanjan lakiin ei ole tullut muutoksia EPC:n
uudistamisen takia.

Barcelonan maakuntaoikeus (Section 15) esitti farmaseuttisen menetelmépatentin
loukkaukseen liittyvéssad paatoksessadn 18.9.2000, ettd keksijén oikeuksien teho-
kas suojaaminen vahingoittuisi, jos olisi mahdollista vihentdd hinen monopoliaan
tuomalla keksintoon merkityksettomid muutoksia. Ekvivalenssioppi katsottiin oi-
keutetuksi niille patentinhakijoille, jotka eivit riittdvisti suojanneet keksintdjaan
laatiessaan hakemusta, jotta annettaisiin kohtuullinen suoja patenttivaatimusten
kirjaimellisen muodon ulkopuolelle. Tdmén uskotaan olevan kompromissi keksi-
jén suojaamisen ja kolmansien osapuolien juridisen varmuuden vililld. David Gar-
cia Lopezin mukaan tirkeédksi tunnetaan, ettd luodaan enemmaén juridista varmuut-
ta keksijoiden intressien, hyvassid uskossa toimivien kolmansien osapuolien ja
oikeuskdytdnnon suhteen vahentden siten konflikteja télld alueella.

34 David Garcia Lopez, Espanjan patenttivirasto

35 EPO:n pditds T 697/1992
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7.9 Unkarin kansalliset mairaykset ja
oikeuskaytinto

Unkarin patenttilain artiklassa 24 mainitaan: (1) The scope of protection conferred
by a patent shall be determined by the claims. The claims shall be interpreted on the
basis of the description and the drawings. (2) Patent protection shall cover any
product or process in which all the characteristics of the claim are embodied. (3)
The terms of the claims shall not be confined to their strict literal wording, neither
shall the claims be considered mere guidelines for a person skilled in the art to de-
termine the claimed invention™. Selitysta siis kiytetddn apuna patenttivaatimusten
tulkinnassa. Unkarin patenttiviraston edustajan®® alaviitteeksi mukaan kaikki joh-
danto-osan elementit otetaan huomioon ei-kirjaimellisessa tulkinnassa.

Unkarin patenttiviraston mukaan Unkarissa ei ole oikeustapausten puuttuessa kéy-
tdnto4d tulkinta-ajankohdasta tai suojapiirin tulkinnasta. Liittyminen EPC:hen ei ai-
heuttanut mitddn méérdyksid liittyen ekvivalenssioppiin. Patenttilaki on yhdenmu-
kainen nyt voimassa olevan EPC:n kanssa.

7.10  Tsekin kansalliset méaariykset ja
oikeuskaytinto

Tsekin patenttilain 12(1) §:ssd mainitaan: ~ The extent of the protection conferred
by a patent or an invention application shall be determined by terms of the patent
claims. For the interpretation of the patent claims, the description and drawings
shall be used”. Patenttilaki siis vastaa EPC:n artiklaa 69. Tsekin patenttiviraston
edustajan®’ mukaan Tsekissé patenttivaatimusten tulkinnassa sovelletaan ensiksi
kirjaimellista tulkintaa ja selvitetddn, onko kohteessa kaikki ainakin yhdessi itse-
ndisessd vaatimuksessa esitetyt elementit riippumatta siitd, ovatko ne johdan-
to-osassa vai tunnusmerkkiosassa. Jos joitain elementteji ei ole, tarkistetaan voi-
daanko soveltaa laajaa tulkintaa joko ekvivalenssiopin perusteella tai siksi ettd
puuttuva elementti ei ole olennainen. Epdolennaisen piirteen puuttuminen ei valtta-
mattd suojaa loukkaukselta. Termid ekvivalenssi ei ole laissa, mutta ekvivalenssien
kayttd perustuu patenttilain 26 §:d4dn. Kdytdnnossd se tarkoittaa vilinettd, joka on
toiminnallisesti ekvivalentti ja toimii samaa tarkoitusta varten. Tsekissd ei ole lain-
saadannollisid ohjeita patenttivaatimusten tulkinnasta tai kysymyssarjaa, joka sitoi-

36 Anna Fejes-Lorincz, Unkarin patenttivirasto

37 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttivirasto
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si virastoa tai oikeuksia, ja josta olisi mahdollista paatelld onko suojapiirin tulkinta
laaja vai suppea. Tulkinta-ajankohta on toistaiseksi ollut loukkauspaivamaara.

Tsekin patenttiviraston mukaan EPC:n uudistaminen ja ekvivalenssin lisiédminen
EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaan pdytikirjaan eivit aiheuta mitdan peri-
aatteellisia muutoksia olemassa olevaan kdytédntoon. Patenttilain muutos tdsmentaa
vain eksplisiittisesti vastaavat madrdykset liittyen suojapiirin madrittdmiseen ny-
kyisen kdytdnnon ja uudistetun EPC:n mukaisesti. Patentinhaltijoilla on oltava riit-
tavéd patenttisuoja myos ekvivalenttien elementtien suhteen, vaikka niitd ei olisi-
kaan jostain syystd mainittu patenttiasiakirjoissa. Ekvivalenttien tuominen patentin
suojapiiriin on monimutkaista, siksi termié ekvivalentti olisi tulkittava yhtenéisesti.
Patenttisuojan selkedmpi mééritelmd mahdollistaisi kolmansille osapuolille suu-
remman oikeusvarmuuden. Jos olisi olemassa sitovat sddnnot ekvivalenssin tulkin-
nalle, kolmansilla osapuolilla olisi mahdollisuus vélttii tulevia riitoja patentin oi-
keuksiin liittyen. Ekvivalenssin tulkinnan yhtendistdminen olisikin patenttiviraston
mukaan tehtdvd mahdollisimman nopeasti.

7.11 Bulgarian kansalliset mairaykset ja
oikeuskaytianto

Bulgarian patenttilaki miérittelee selvityksen muista maista poiketen ekvivalens-
sin. Bulgarian patenttilain artiklassa 17 mainitaan, ettd “The claims cover not only
the elements of the invention as expressed in the claims but also their equivalents.
An element is considered equivalent to an element as expressed in the claims if:

a.  The element has in essence the same function realized in the same man-
ner and gives essentially the same result, and

b.  Itis obvious to the man skilled in the art that, by the priority date, the re-
sult reached by the element, as expressed in the claims, could be at-
tained through the equivalent element.”

Patenttivaatimusten tulkinnassa kdytetdén selitystd apuna kuten muissakin maissa.
Bulgarian patenttiviraston edustajan®® mukaan ekvivalenssitulkinnassa otetaan
huomioon johdanto-osan elementit samalla tavoin kuin uudet elementit ja tulkin-
ta-ajankohta on hakemispédivamaard. Bulgariassa ei kuitenkaan ole kédytantoa tul-
kinnasta oikeustapausten puuttuessa. EPC:n muutos ei aiheuttanut muutoksia Bul-
garian patenttilakiin.

38 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttivirasto
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7.12  USA:n kansalliset maariykset ja
oikeuskaytinto

USA:ssa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Kansallisen AIPPI-ty6ryhmén mu-
kaan ekvivalenssi-oppi on ldhtoisin oikeuskdytdnnostd, vuodelta 1853. Ekviva-
lenssioppi katsottiin tarpeelliseksi, koska sanatarkkaa patenttivaatimusten tulkintaa
pidettiin liian tiukkana, ja file wrapper estoppelia” sovellettiin hyvin ankarasti. Jo
vuonna 1853 annetusta ratkaisusta Winans v. Denmead alkaen USA:n korkein oi-
keus on soveltanut “the Doctrine of Equivalence” nimelld kulkevaa oikeusohjetta,
jonka perusajatus on, etteivit “epdolennaiset eroavuudet” aina vapauta patentin-
loukkauskanteesta.

Jos oletetusti loukkaava laite ”suorittaa olennaisesti saman toiminnan olennaisesti
samalla tavalla aikaansaaden olennaisesti saman tuloksen” kuin patenttivaatimuk-
sissa esitetty, se loukkaa patenttia ekvivalenssiopin mukaan®. T#ti kutsutaan “trip-
le identity” -testiksi. Patenttia voidaan loukata ekvivalenssiopin mukaan myos, jos
laitteessa on vain epédolennaisia eroja verrattuna patenttivaatimuksiin. Ekvivalens-
sin arviointi tapahtuu elementti elementiltd, joten todistaakseen loukkauksen ekvi-
valenssiopin avulla, patentinhaltijan on todistettava, ettd loukkaavaksi véitetyssa
laitteessa tai menetelmésséd on jokainen elementti tai sen ekvivalentti kuin keksin-
nossi on kuvattu™®.

Selitystd kdytetdén apuna patenttivaatimusten tulkinnassa, miké perustuu muutok-
senhakutuomio-istuimen (Federal Circuit) pastoksiin®'. Vuonna 1997 tehdyn War-
ner-Jenkinson paatoksen mukaan ekvivalenttien tulkinta-ajankohta on loukkaus-
paivamaiird, joten USA:n oikeuskdytinnon mukaan patentin suojapiiri voi kattaa
my0s ekvivalentit, jotka ovat olemassa loukkauksen aikana, mutta joita ei voitu en-
nakoida alkuperdisen hakemuksen tekemishetkella.

Kansallisen AIPPI-ty6ryhmén mukaan USA:ssa pioneerikeksintdjen ekvivalenssi-
en suojapiiri on laajempi kuin vihemman térkeilld keksinno6illd (Warner-Jenkinson
paatos). Ekvivalenssioppia ei kuitenkaan voida kdyttaa laajentamaan patentin suo-
jaa tuotteisiin tai menetelmiin, jotka kuuluvat tekniikan tasoon, tai tekniikan tason
ilmeisiin muunnelmiin.

39 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co, 339 U.S 605, 607, 1950

40 Warner-Jenkinson Company v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 29 (1997); Pennwalt Corp.
v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 931, 935, (Federal Circuit 1987)

41 SRI Internation v. Matsushita Electric Corporation of America (1985) ja Johnson Worlwide Asso-
ciates, Inc. v. Zebro Corp
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USA:n oikeuskaytintd méérittdd “file wrapper estoppelin” kéytostd. Kisittelyai-
neiston rajoittava ilmaisu “’file wrapper estoppel” estdd ekvivalenssien soveltamista
(Warner-Jenkinson pditos). File wrapper estoppelilla tarkoitetaan, etté jos patentti-
vaatimuksia rajoitetaan muuttamalla niitd késittelyn aikana, korjaukset sitovat
patentinhaltijaa.

7.13  Japanin kansalliset maaraykset ja
oikeuskaytinto

Kansallisen AIPPI-tydryhmén mukaan Japanissa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkin-
ta. Ekvivalenssi on méaéritetty oikeudelliseksi kasitteeksi, mutta lainsdddannollisia
miardyksii ei ole. Oletetusti loukkaava tuote tai menetelmé on oikeustapausten™
perusteella ekvivalentti, jos se tdyttdd viisi vaatimusta: 1. poikkeava osa ei ole kek-
sinnon olennainen osa, 2. tuote tayttad kuitenkin keksinnon tarkoituksen ja saavute-
taan sama toiminta ja vaikutus, 3. alan ammattimies olisi helposti kehittanyt ylla
mainitun korvauksen oletetusti loukkaavan tuotteen valmistuspdivén, 4. oletetusti
loukkaava tuote ei ollut osa tunnettua tekniikkaa tai teknologiaa hakemuksen jatta-
misen aikaan eikd alan ammattimies olisi helposti kehittdnyt sitd tietdimyksensa pe-
rusteella jittdmisen aikaan, 5. ei ole olemassa erityisié seikkoja, kuten etté oletetus-
ti loukkaava tuote jatettiin tarkoituksella pois patenttivaatimuksista (file wrapper
estoppel).

Kansallisen AIPPI-tydryhmén mukaan ekvivalenssin tulkinnassa patenttivaatimus
jaetaan olennaisiin ja epdolennaisiin elementteihin ja ekvivalenssi ei voi kohdistua
keksinnon olennaiseen osaan. Itse vaatimuksen muoto ei vaikuta tulkintaan (joh-
danto-osa/tunnusmerkki-osa) (Osakan kirdjdoikeuden pddtds, 16.4.2002, Food
processor).

Japanissa tulkinta-ajankohta on nykydin loukkauspdivimdird. USA:n kdytdnnon
kaltainen “file wrapper estoppel” on kdytossd oikeuskdytdnnon tuomana, koska
Ball Spline Shaft Bearing -tapauksen mukaan ekvivalenssi ei suojaa teknologiaa,
jonka patentinhaltija on hakemusvaiheessa tai muuten tarkoituksellisesti jattanyt
vaatimusten ulkopuolelle, tai patentinhaltija on muuten ilmaissut tekevénsa niin.

42 Ball Spline Shaft Bearing, Japanin korkein oikeus, 24.2.1998
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8 Yhteenveto

Suomen oikeustapauksissa on kiytetty késitteitd, jotka ndyttdvit vastaavan AIPPIn
ekvivalenssia koskevan selvityksen resoluutiossa esitettyja patentin suojapiirin tai
ekvivalenssin arviointi-kriteerejd. Suomen oikeuskédytdnnon perusteella patentti-
vaatimuksia ja patentin suojapiirid ndyttiisi tulkitun hyvin pitkdlle samoin perus-
tein kuin muissa maissa. Suomen oikeuskdytdnnossd patentin suojapiirin tulkinta
on ollut varsin vaihtelevaa, mik4 saattaa johtua siitd, ettei mitdan ohjeita suojapiirin
tai samanarvoisten elementtien tulkinnalle ole ollut. Ohjeita tai oikeuskdytdnnon
luomia késittelytapoja ei ole kehittynyt, mihin on osaltaan voinut vaikuttaa juttujen
vihédinen maara.

Pyrkimykset yhteisten tulkintaohjeiden 16ytdmiselle ndkyvét niin WIPO:n SPLT-
sopimusluonnoksessa, EPC:n uudistamisasiakirjassa kuin AIPPI:n kansallisille
tyoryhmille ldhettiméssd kyselyssd. Tdma ei ole kuitenkaan johtanut vield globaa-
liin yhtendiseen kédytdntoon. Selvityksen kohteena olleista maista ainoastaan Bul-
gariassa ekvivalenssi mainitaan patenttilaissa. Selkeimmin ekvivalenssioppia so-
velletaan Yhdysvalloissa, missd se on kehittynyt oikeustapausten myotd. Selvityk-
sessd mukana perustana olleissa EPC:n sopimusvaltioissa, Suomi mukaan lukien,
ei termid ekvivalenssi ole médritelty, mutta tdstd huolimatta patentin suojapiirin
tulkinnassa on kdytetty yleisesti ekvivalenssia.

Ei-kirjaimellinen tulkinta méérittyy kaikissa maissa maan oman oikeuskiytdnnon
perusteella. Oikeuskdytdnnon mukaan on kehittynyt kriteerejd, esimerkiksi kysy-
myssarja tai tietyt vaatimukset kuten Iso-Britanniassa, USA:ssa ja Japanissa, joiden
avulla ekvivalenssia tulkitaan. Ruotsissa on esitetty oikeuskirjallisuudessa kritee-
rit, joiden mukaan ekvivalenssia tulisi tulkita, mutta ndité ei ole kédytetty oikeusta-
pauksissa jarjestelmallisesti. Koska kriteerit ovat kehittyneet kussakin maassa erik-
seen, eri maiden vililld ei ole selkedsti yhtendisid kriteerejd ekvivalenssin suhteen.
Monissa maissa ekvivalenssin arviointi tapahtuu kuitenkin samankaltaisin perus-
tein. Arviointi ldhtee monissa maissa tarkoituksesta, eli ekvivalentti suorittaa sa-
man toiminnan saaden aikaan saman tuloksen. Lisdksi useissa maissa katsotaan,
ettei merkityksettomilld eroavuuksilla ole vaikutusta. Ndmé arviointitavat vastaa-
vat Suomen oikeuskdytdnndssi kaytettyjd arviointitapoja.

Ekvivalenssitulkinnan ulottuvuudesta ei ole olemassa yhtendisti kdytantod. Useis-
sa maissa keksinnollinen ratkaisu heikentdd mahdollisuutta kayttaa ekvivalenssi-
tulkintaa, mutta ei kuitenkaan sulje sité pois ja siten tietyissd tilanteissa patentoidut-
kin ratkaisut voidaan tulkita loukkaaviksi ekvivalenssin perusteella. Useimmiten
kuitenkin ekvivalenssi ulottaa patentin suojapiirin ainoastaan ekvivalentteihin, jot-
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ka ovat alan ammattimiehelle ilmeiset tekniikan tason perusteella. Liséksi joissakin
maissa on oikeuskdytdnnossd madritellyt erityiset tilanteet, joissa ekvivalenssitul-
kintaa ei sovelleta. EPC:n jisenmaissa voidaan yleensd kéyttad patentin kasittely-
aineistoa patenttivaatimusten tulkinnassa.

Selvityksen kohteena olleissa maissa ei erditd yksittdisid poikkeuksia lukuunotta-
matta ole lainsddddnnoéllisié tulkintaohjeita. Useimmissa EPC:n sopimusvaltioissa
noudatetaan oikeuskdytdnnon tai EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan poyta-
kirjan mukaisia ohjeita. Esimerkiksi Iso-Britanniassa kdytetdan oikeuskadytdnnosté
perdisin olevia “Improver”-kysymyksia.

Selvityksen kohteena olleissa maissa EPC:n 69 artikla on otettava huomioon tuo-
mioistuimissa ainakin eurooppapatenttien arvioinnissa. Useiden EPC:n sopimus-
valtioiden patenttilacissa on EPC:n 69 artiklaa vastaavat kohdat ja joissakin maissa
(Iso-Britannia, Itdvalta) on myds suora viittaus EPC:n 69 artiklan soveltamista kos-
kevaan poytikirjaan. Muissa maissa EPC:n uudistamisasiakirja ja kdsitteen ekviva-
lenssi lisddminen EPC:n artiklan 69 soveltamista koskevaan poytékirjaan ei kuiten-
kaan ole aiheuttanut lakimuutoksia, vaan on katsottu, ettd lait nykyiselldén ottavat
uudistukset riittdvasti huomioon. On kuitenkin huomioitava, etti vasta 10 jdsenval-
tiota on ratifioinut uudistamiskirjan tai liittynyt sithen.
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9 Johtopaatokset

Tehdyn selvityksen perusteella ndyttia siltd, ettei ekvivalenssia koskevalle laki-
muutokselle ole Suomessa tarvetta Suomen liittyessd EPC:n uudistamisasiakirjaan.
Suomen patenttilain 39 § vastaa hyvin uuden EPC:n artiklaa 69 eika kisitteen ekvi-
valenssi tuominen artiklan 69 soveltamista koskevaan pdytdkirjaan valttamatta
vaadi tarkempia ohjeita. Tama tilanne vastaa myos muiden selvityksessd mukana
olleiden EPC:n jdsenmaiden péétoksii, joiden mukaan maiden kansallisiin patent-
tilakeihin ei olla esittimiassd muutoksia. Ekvivalenssia koskevat oikeustapaukset
ovat aina poikkeuksellisia ja lopullinen tulkinta jaa kuitenkin tuomioistuimille.
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Liite 1
Kysymyssarja eri maiden patenttivirastoille

Interpretation of equivalence in Finland and other countries

. How is the equivalence defined and restricted?

. What is point of time when the equivalence is interpreted? Is it the prio-
rity date or the date of usage?

. What is the meaning of the patent specification in the evaluation of the
claims?

. How are the elements disclosed in the preamble taken into considerati-
on?

. Is the interpretation literal or non-literal?
. How broad is the scope of equivalents interpreted to be?

. Has the doctrine of equivalence caused any changes in law in EPC states
which have already joined the revision of EPC?

. How is the drafting of law proceeding in other EPC states?

. Are there any statutory quidelines for the interpretation of equivalence?
. How is Art 69 EPC interpreted?

. Is there “’file wrapper enstoppel”?

. What is the meaning of equivalence for the patent proprietors?

. What are the disadvantages / rights of the third party if there are statuto-
ry regulations relating to equivalence?

. Why is the interpretation of equivalence considered justified?

. What is the real need for the doctrine of equivalence?
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Liite 2

AIPPI Question 175 Working guidelines

Working Guidelines
by Luis-Alfonso DURAN, Reporter General,
Jochen E. BUHLING, Deputy Reporter General and
Ian KARET, Deputy Reporter General
Dariusz SZLEPER and Thierry CALAME,
Assistants to the Reporter General

Question Q175
The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of pa-
tent protection

Introduction

The latest revision of the European Patent Convention and recent court decisions in
Germany, the Netherlands, UK and US have highlighted the importance of the role
of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection.

Patent owners are often faced with the challenge of drafting claims which are broad
enough to offer an invention protection in practice, while meeting the test of suffi-
ciency. This has been particularly relevant in the field of biotechnology. By way of
example, in the US the doctrine of equivalents broadens the literal scope of patent
claims so that there can be infringement when an integer of the claim is replaced by
something which constitutes an obviously immaterial variant or, put another way,
which provides substantially the same function in substantially the same way to
obtain the same result.

The application process gives applicants the opportunity to enter into a dialogue
with the patent office, which may result in amendments to the claims, opinions of
the office and the applicant on the invention and its place in the art. This may be of
interest if the matters discussed in the prosecution arise in an opposition or during
an infringement or validity action. In the US, in particular, the file wrapper of the
patent plays a role in claim interpretation.
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This question seeks to:

. identify the ways in which countries provide for non-literal infringe-
ment of patent claims and infringement by equivalents;

. consider the role of prosecution history in the final scope of patent pro-
tection and in the assessment of equivalents; and

. encourage proposals for harmonisation in this field.

It does not concern questions of validity of patent claims in the light of prior art
which is alleged to be “equivalent” technology.

AIPPI Studies

AIPPI has considered matters touching on this question in a number of earlier ques-
tions.

In Q142 (Breadth of Claims, support by disclosure and scope of protection of pa-
tents) the Summary Report (Yearbook 1998/VII, page 41) touched upon the in-
fluence of the examination file on national courts. The Rio de Janeiro Congress of
1998 resolved (Yearbook 1998/VIII, 403—404) that:

“5. Material filed during examination or in the course of inter partes proceedings

to justify any generalisation in the claims of specific disclosures in the description

shall not:

a)  have any effect on the scope of the disclosure of the patent application as
filed:

b)  form part of the patent;

c) serve to remedy any inadequacy in the description as filed.

8. Where an alleged infringement achieves substantially the same result as that
claimed in a patent by means that differ from the language of a claim, in deciding
the issue of infringement a reasonable balance must be maintained between ensu-
ring:

a)  fair reward to the patentee; and

b) sufficient predictability for the public as to the scope of the claims.”

In Q60 (Interpretation of patent claims) (Yearbook 1980/1, page 115) AIPPI appro-
ved the “middle way” for determining the scope of protection. A further resolution
at the Buenos Aires Congress (Yearbook 1981, page 144) added that “The scope of
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protection provided by a patent for an invention is determined by the claims. Howe-
ver, the description and drawings serve to interpret the claims”.

In Q69 AIPPI considered the conditions for sufficient description of an invention
(Yearbook 1978/11, pages 158—160).

Equivalents

The scope of patent claims is of the utmost importance both to patent owners and to
those who wish to work around them. While the literal wording of claims may pre-
sent problems when considering infringement, allegations of infringement by em-
bodiments that do not fall within the literal wording are usually harder to assess.
There are significant differences in the ways national courts interpret such ques-
tions and it is sometimes alleged that even those countries which are meant to apply
the same test (e.g. the member states of the EPC) do not do so (see, for example, the
Epilady cases in which different national European Courts reached different fin-
dings based on counterpart patents).

In the countries of the EPC, Article 69 EPC and the Protocol on Interpretation of
Article 69 (“the Protocol™), provides a general legal framework for interpretation of
claims and determination of the scope of protection of claims. Article 69 provides
that the extent of protection provided by a European patent or application “shall be
determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used
to interpret the claims”.

Further general guidance on the interpretation of claims is provided by the Protocol

which states:
“Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the
protection 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 re-
solving an ambiguity found in the claims. Neither should it be in-
terpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that
the actual protection conferred may extend to what, from a considerati-
on of the description and drawings by a person skilled in the art, the pa-
tentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as de-
fining a position between these extremes which combines a fair protecti-
on for the patentee with a reasonable degree of certainty for third par-
ties.”

Although the goal is clear (to achieve a result which combines fair protection for the
patentee with reasonable certainty for third parties), it is left to the discretion of the
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national courts to determine the principles to be applied in order to achieve the goal
in any particular case. In the absence of any detailed guidance, there is a risk that na-
tional courts may tend apply traditional principles of claim construction that were
developed in their jurisdictions prior to implementation of the EPC and the Proto-
col, or which echo those principles.

Recent case law has highlighted the difficulties faced in applying the Protocol. The-
se cases include American Home Products v Novartis (Rapamycin) and Pharmacia
v Merck (Cox II inhibitors) in the UK Court of Appeal and van Bentum v Kool in
the Hague Court of Appeal. In particular, cases concerning the scope of protection
of pharmaceutical patents seem to raise problems.

The issues of claim construction and equivalence (and prosecution history estop-
pel) were the subject of discussion at the Diplomatic Conference on the EPC in
November 2000. On 28 June 2001 the Administrative Council of the EPO adopted
a new text of the Protocol. Article 1 of the new Protocol differs from the current
Protocol as follows:

“Article 1 - General Principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the
protection conferred by a European patent is to be understood as that
defined by the strict, literal meaning of the words used in the claims, the
description and drawings being used only for the purpose of resolving
an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the
claims only serve as a guideline and that the actual protection conferred
may extend to what, from a consideration of the description and dra-
wings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contem-
plated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position bet-
ween these extremes which combines a fair protection for the patent
proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.”

In addition, a new Article 2 was added:
“Article 2 - Equivalents
For the purpose of determining the extent of protection conferred by a
European patent, due account shall be taken of any element which is

equivalent to an element specified in the claims.”

What constitutes an equivalent, how it is to be assessed and at what point in time,
were apparently issues which the delegates believed required further consideration.
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Accordingly, the amendments which will be introduced some time after 2003, are
unlikely to assist in the harmonisation of claim construction in Europe.

An earlier draft specified that equivalency was to be judged “at the time of the alle-
ged infringement ”. It also specified that a means “shall generally be considered as
an equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means ac-
hieves substantially the same result as that achieved through the means specified in
the claim”.

These more detailed provisions were apparently rejected due to the general view
that further consideration was needed before adopting such important principles.
The Swedish delegation, for example, welcomed discussions concerning equiva-
lence in the context of the EPC Revision Act, stating that it is important that har-
monisation on the issue is achieved within the EPC and even more important that
we continue to search for a global solution to the problem. However, the Swedish
delegation considered that there had been insufficient time to properly study and
discuss the issue.

99 <6

The French delegation considered that words such as “generally”, “using” and
“substantially” were too vague and could give rise to differences of interpretation.
It also expressed concern that the definition of equivalent “means” referred only to
the result, making no mention of function; and considered that this seemed to lead
to unacceptable protection of the former. A decision on this important issue without
discussion amongst all interested user circles was considered premature.

In the US the test of an equivalent is whether the integer “performs substantially the
same function in substantially the same way to obtain the same result”. The doctrine
is limited in a number of ways. The claim cannot be extended to cover anything old.
This means that ‘pioneering inventions’ have a greater potential for equivalents
than small advances in well-known areas. The file wrapper of the patent also has a
role in the doctrine, discussed below.

In Japan the Supreme Court has set a test for non-literal infringement which provi-
des that nonliteral infringement can occur where a non-essential feature in replaced
by an element which achieves the same effect in the same way, so long as it is ob-
vious that this is the case, the alleged infringement is not old and there is no file
wrapper estoppel.

The question of when equivalents should be judged is also difficult. On the one
hand, it may be argued that equivalence should be assessed at the date of infringe-
ment, so that a later devised equivalent (which the patentee was not in a position to
claim at the date of filing) should be caught. Indeed, the US appears to be moving
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towards a position where only later devised equivalents can be claimed - for va-
riants known at the date of the patent, the approach seems to be that what is not clai-
med is disclaimed. On the other hand, it may be argued that there should be some
cut off date for assessing equivalents (such as the priority date, the publication date,
the date of grant or something else) so that patents do not grow in width during their
life.

Prosecution history

Statements made by the patentee and the patent office may have an effect on the
scope of protection.

This principle appears most well developed in the US. If the patentee limits the
claims e.g. to avoid a prior art objection and argues that the patent is thus valid, the
doctrine of equivalents will not cover the disclaimed matter. This is also known as
“file wrapper” or “prosecution history” estoppel. In the recent Festo case the US
Supreme Court reconsidered the scope of narrowing amendments “made to secure”
a patent in the USPTO. Festo, decided on 28 May 2002, held that a narrowing
amendment made for any reason related to patentability can create an estoppel
limiting what a patentee can assert as a scope of equivalents under the doctrine of
equivalents. That estoppel, however, does not bar all equivalents for the narrowed
limitation unless the patentee fails to overcome a presumption of surrender; see
WWWw.supremecourtus.gov/opinions.

In Europe, the position is less clear. The EPC is silent as to whether representations
made by the applicant/patentee during prosecution of a European patent application
may, in subsequent litigation, be used as an aid to construction of the patent.
National Courts have adopted various approaches which remain unsettled.

In The Netherlands, explicit waivers by the patentee of specific embodiments du-
ring prosecution can be and are effective against him in subsequent infringement
actions (Walter Dreizler v. Remeha International). The prosecution history may al-
so be taken into account where the meaning of claims would not otherwise be clear
to the skilled reader (Ciba-Geigy v. Ote Optics). Explicit waivers also apply in Ger-
many if the alleged infringer is a party to the opposition proceedings in which the
patentee waives its right to the relevant embodiment (Softening Device II case). The
position in the UK is stricter: no reference can be made to the prosecution history
unless the patentee himself puts the prosecution file in evidence and relies on it
(Furrv. Truline). However, it has recently been suggested that reference to the pro-
secution history can be made where necessary in order to resolve an issue of const-
ruction (Rohm & Haas Co v. Collag). France seems to fall somewhere in between
but the law is not yet settled.
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The issue of file wrapper estoppel was addressed (but not resolved) in the context of
the EPC Revision Act. During the diplomatic conference in Munich in November
2000, the contracting states considered a provision to be included in the amended
Protocol on the Interpretation of Article 69. That provision read as follows:

“For the purpose of determining the extent of protection, due account
shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of
protection made by the applicant or the proprietor of the patent in the
European patent application or patent, or during proceedings concer-
ning the grant or the validity of the European patent, in particular whe-
re the limitation was made in response to a citation of prior art.”

This provision was deleted in the final text of the EPC Revision Act. Some delega-
tions, apparently concerned by recent developments in the US regarding prosecuti-
on history estoppel, culminating in the controversial decision of the Court of
Appeal of the Federal Circuit in Festo, argued that further consideration of the issue
was needed and a decision should be postponed.

Those against introducing a doctrine of file wrapper estoppel claim that it would ac-
hieve little, and would lead to increased costs as well as the lengthening of patent
infringement trials. According to this view, it is the task of the EPO to ensure that
the scope of the claim as it appears in the specification accurately reflects the
patentee’s representations as to its scope. Third parties should not be required to
consult the entire file (some of which may need to be translated) in order to determi-
ne the scope of protection.

There are, however, a number of arguments in favour of introducing a notion of
prosecution history estoppel. First, it is common practice in many jurisdictions to
rely upon the history of a document, such as a contract, when construing the docu-
ment. Secondly, it should not place an undue burden on potential defendants to ha-
ve to read the file history as, in most cases, parties will review the file history any-
way. Thirdly, since the EPO often amends patent claims while making only mini-
mal amendments to the description, and often upholds patents on the basis that
words or phrases in the claims have a particular meaning without defining the word
or phrase in the description, it would appear reasonable to look to the prosecution
history to determine the basis on which the patent was granted or upheld. To allow
the patentee after grant to seek to broaden the scope of the claims could be argued to
be contrary to the spirit of the Protocol insofar as it requires “fair” protection for the
patentee and reasonable certainty for third parties.

In Japan, the file wrapper plays a role in the doctrine of equivalents similar to that
seen in the US.
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In Canada, the file wrapper cannot be used to show that the patentee disclaimed cer-
tain material during prosecution or to show that the patentee considered certain fea-
tures to be essential. The inadmissability of the file wrapper in Canada was recently
confirmed in Whirlpool.

Questions

National and Regional Groups are invited to answer the following questions under
their national laws:

1. If your country has a doctrine of “equivalents”, what is it and how are
equivalents assessed? Is it provided for by statute or case law?

2. Can the scope of patent protection change with time, or is it fixed at a
particular date? If it is fixed, at what date (e.g. priority, application date
or date of alleged infringement)?

3. Does the prosecution history play a role in determining the scope of pa-
tent protection? If so, how does it work? In particular:

a) Is there “file wrapper estoppel” and if so in what circumstances
does it arise?

b) Is there a difference between formal (e.g. oppositions) and infor-
mal (e.g. discussions with examiners) actions in the patent office?

c) Isthere a difference between actions taken by the patent office and
by third parties?

4.  Isthere any way the scope of claims can be limited outside prosecution,
e.g. by estoppel or admissions?

5. Do you have recommendations for harmonisation in this area?

Note: It will be helpful and appreciated if the Groups follow the order of the ques-
tions in their Reports and cite the questions and numbers for each answer.
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Liite 3

Suomalaista oikeuskaytintoi

Suomalaista oikeudenkdytintod patenttiriitoihin liittyen on késitelty kirjoissa Juk-
ka Kemppinen, Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia (1981), Berndt Goden-
hielm, Uppsatser 1 immaterialrdtt, (1983) ja Keijo Heinonen, Innovaatio-oikeus
(1999). Seuraavassa lyhyesti poiminnat tirkeimmista tapauksista.

Jutussa 1955 II 100 kyse oli kaasugeneraattorista, jossa RO totesi, ettd patenttisuoja
ei ulottunut patentin yleiseen keksinnélliseen ajatukseen, kun patentin tunnusomai-
set piirteet (patentti-vaatimukset) koskivat yhdistelmai, joka ei vastannut ko. kek-
sinnollistd ajatusta. Padtoksessd kéytettiin termeji ei vastannut patenttioikeudelli-
sesti patentin suojaamaa laitetta eiki loukkausta siis ollut tapahtunut.

[Kommentti: Paatoksessa siis ei sovellettu perinteistd saksalaista tulkintaohjetta,
jonka mukaan patenttisuoja ulottui siithen yleiseen keksinndlliseen ajatukseen,
minka keksijd olisi voinut suojata.]

Jutussa 1973 11 62 keksinto koski tetrasykliinin valmistusta tietyn nimetyn mikro-
bilajin organismilla ja sdataméllé elatusaineen kloridi-ionipitoisuus télle sopivaksi.
RO katsoi, ettd patentin selityksen mukaan patenttivaatimusta ei ollut tarkoitettu
supistettavaksi mikrobilajin suhteen ja ettd vaikka loukkaavaksi kdytetty mikrobi
oli hieman erilainen, se kuitenkin oli erds tuon mikrobilajin kanta ja patenttioikeu-
dellisesti sama mikrobilaji. RO totesi my06s kloridi-ionin séédntely loukkaavassa
menetelmassa ei ollut olennaisesti erilainen kuin patentissa ja katsoi loukkauksen
tapahtuneen.

HO totesi, ettd patentin tekniikan tason ja patenttiselityksen perusteella tulkittuna
patentin ja loukkaavaksi véitetyn valmistusmenetelmédn vélilld ei ollut mitdén
oleellista eroa, eikd muuttanut RO:n péétosta.

KKO muutti alempien oikeusasteiden pédétostd. KKO tulkitsi patenttivaatimusta
suppeammin. Erityisesti patenttisuojan laajuuteen vaikutti tekniikan tason jo tunte-
mat samat tai ekvivalentit mikrobilajit seké selityksessd mainitut seikat. Patent-
tisuoja ei ulottunut valmistusmenetelmaan, joka ei edellyttanyt elatusaineen klori-
di-ionipitoisuuden sddtdmistd menetelmin olennaisena osana. Kun loukkaavaksi
viitetyssd menetelmassa ei tarvinnut sddtdd kloridi-ionipitoisuutta, eroavaisuutta
oli pidettivd patenttioikeudellisesti olennaisena eikd loukkausta ollut tapahtunut.
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[Kommentti: KKO on siis katsonut ettd menetelmien tekninen samankaltaisuus ei
ole ratkaiseva, vaan ettd maaraavaa on keksinnon tarkoitukseen pohjautuva toimin-
nallinen eroavaisuus. ]

Pirkko-Liisa Haarmann viittaa oppikirjassaan (Immateriaalioikeuden oppikirja,
1989) s. 101-103 paitsi ylla mainittuun tetrasykliinijuttuun myds nk. Lokari-jut-
tuun (S 80/1146) (kts. myOs Heinonen, Innovaatio-oikeus, s. 59), jossa patent-
tisuojaa tulkittiin suppeasti patenttivaatimuksen mukaan keksinnén toiminnalli-
seen tarkoitukseen rajoittuvaksi huomioon ottaen patenttiselitys, hakemusajan tek-
niikan taso, ja hakemuksessa ilmenneet seikat.

Jutussa 14.1.1957/72 oli kyse kannatintangosta, jonka toisessa paissa oli kierre ja
vastakkaisessa padssa jousi. Loukkaavaksi viitetyssé tangossa kierre ja jousi olivat
samassa padssd. RO:n mukaan loukkaajan tanko oli erdilti olennaisilta osiltaan ra-
kenteellisesti siind mddrin patentin kaltainen, ettd oli kyse loukkauksesta. HO ei
muuttanut paitostd eikd myoskddan KKO, joka totesi, ettd rakenteellista eroavuutta
oli pidettdva epdolennaisena.

[Kommentti: Tdssd patenttivaatimuksen sanamuodosta poikkeavaa selvdi raken-
teellista eroa on pidetty epdolennaisena erityisesti kun muunnos oli ammattimie-
helle ilmeinen.]

Jutussa KKO 1968/716 oli kyse nesteella tiytetystd taipuisasta sdiliosta, jossa tietty
pituus putkea tiytettiin nesteelld ja suljettiin poikittaisesti painamalla madravélein.
Loukkaavaksi viitetyssd menetelméssd kéytettiin mielivaltaista putken pituutta,
jolloin RO katsoi, ettei loukkausta esiintynyt. HO oli samaa mielté ja lisdsi, ettd
koska loukkaavaksi viitetty tapa oli teknisesti ja taloudellisesti edistyksellinen ver-
rattuna patenttiin, ero ndiden valilld oli olennainen.

Jutussa 16.3.1970/664 oli kyse kultivaattoria koskevasta yhdistelméstd. Eroavai-
suuksia patentin ja loukkaavaksi véditetyn laitteen vililld on pidetty epdoleellisina,
joten loukkaus oli tapahtunut.

Jutussa 9.1.1974/684 oli kyseessé koottava sdanky. Kiinnityselinten eroilla (tappi,
mutteri, ruuvi) ei ollut olennaista tai itsendistd toiminnallista merkitystd, joten ky-
seessd oli loukkaus.

Jutussa S 88/612 1990 RO tulkitsi pipettikérkisarjaa koskevan riitapatentin sup-
peasti eikd sallinut laajaa tulkintaa eika loukkausta katsottu tapahtuneen.

Jutussa S 88/1414 1990 RO katsoi, ettd loukkaavaksi viitetty ikkunan vaihtosalpa
ei ollut tekniseltd toiminnaltaan samanlainen kuin patentin vaihtokytkin ja hylkasi
kanteen.
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Jutussa S 91/565 1991 keksinto koski vaneriviilun leikkauslaitetta, jossa patentti-
vaatimuksen mukaan oli mm. pyoriva kannatusrumpu, pyorivé tukirumpu ja niiden
vilissd pyOrivisti asennettu ohut terd, jossa oli ainakin yksi leikkausreuna. Louk-
kaavaksi viitetyssa laitteessa oli pyorivd kannatinrumpu. Ainoa terd oli asennettu
pyorivasti paksuun mutta kevyeen telaan. Terda tuki leikkaushetkella tukielin, joka
muodostui edestakaisin liikkkuvasta sylinterilohko-kokonaisuudesta. RO katsoi, et-
td toimintaperiaatteet kummassakin leikkurissa olivat osittain samanlaiset.

RO piti loukkaavan laitteen terdtelayhdistelmai terdand. Patenttivaatimuksen mu-
kaan terdn piti olla ohut. RO katsoi, ettd koska terdtelayhdistelmé oli helposti pyo-
rdytettdva ja vaati tuentaa, sitd “on tdssd yhteydessd pidettdvi ohuena ™.

RO piti sylinterilohkoista koostuvaa tukielintd tukirumpuna, koska rakenteelliset
erot eivit muuttaneet sen toimintaa riitapatentissa tarkoitetusta. RO piti tukielimen
edestakaista liikettd ajoittain tapahtuvana pyorimisena.

RO katsoi, ettei leikkureiden vdlilld ollut olennaista eroa ja tuomitsi loukkauksek-
si. HO ei muuttanut paatosta.

[Kommentti: Tdssa riitapatentille on annettu erittdin laaja suojapiiri. Esimerkiksi
patenttivaati-muksen termi ”ohut” on katsottu tayttyneeksi, vaikka loukkaavan lait-
teen terdyhdistelméda ei voida normaalilla kielelld pitdd ohuena. Patenttivaatimuk-
sen “ohut” onkin tulkittu kuin se olisi kevyt ja hento”. Patenttiselityksessa esiintyi
myo0s termi “kevyt”, mutta sitd ei ollut kdytetty patenttivaatimuksessa. Kuitenkin
loukkaajan “kevyt” on tulkittu toiminnallisesti “ohueksi”. Jarjestelmaélliselld ek-
vivalenssiopilla tulos olisi saattanut olla pdinvastainen. Myos tukielimen muodon ja
sen pyorivyyden suhteen ratkaisussa on sovellettu poikkeuksellisen véljaa tulkintaa. |

Jutussa S 91/747 1992* patentti koski 6ljynkeriyslaitteistoa. RO katsoi, etti louk-
kaajan laite toteutti patenttivaatimuksen piirteet, koska niiden toimintatapa oli sa-
ma eika eroilla ollut olennaista merkitysté. Patenttivaatimuksen johdanto-osan mu-
kaan laite oli sijoitettu aluksen etupuolelle ja loukkaavassa jérjestelmdssé se oli
aluksen keskelld. RO:n mukaan télld ei kuitenkaan ollut olennaista merkitystd rat-
kaistavan keksinnon kannalta eiki se rajoittanut patenttisuojaa sellaisiin laitteisiin,
jotka olivat aluksen etupddsséd. Loukkaus katsottiin tapahtuneen.

Jutussa S 92/1558 1993 RO totesi, ettd vastaajien kasvukennojen osia oli pidettdivi
patenttivaatimuksen mukaisina ja ettd kennot olennaisilta osin vastasivat riitapa-
tentin mukaisia kennoja ja tuomitsi loukkaukseksi.

43 Heinonen, Innovaatio-oikeus, s. 47; European Patent Infringement Cases, toim. A. Wilson, et al,
1999, s 61
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Jutussa S 93/9 1994 RO katsoi, ettd vastaajan halkaisuteralla ei ollut riitapatentin
olennaista funktiota katkaisutapahtumassa eikd tuominnut loukkaukseksi.

Jutuissa S 92/2394 ja S 94/1417 riitapatentin mukaisessa mittalaitteessa tieto tallen-
nettiin yhdelld ainoalla painalluksella. Vastaaja tuomittiin loukkauksesta, koska
hinen laitteessaan oli samoin yhden painalluksen tallennus. Vastaaja muutti laitet-
taan siten, ettd tallennus tapahtui kahdella painalluksella. RO katsoi, ettd ero oli
olennainen ja vapautti loukkauskanteesta.

Jutuissa S 94/868, S 94/869 ja S 94/451 riitapatentin mukaisessa laitteistossa oli
ratkaistu lasilevyn alkukaareutumiseen liittyvd ongelma. KO katsoi kahdessa en-
simmaisessid jutussa, ettei vastaajan uunissa ollut samaa ongelmaa, eika siten rat-
kaistu samaa ongelmaa eika loukattu patenttia. HO ei muuttanut paatostid. Kolman-
nessa jutussa vastaajan puhallusilman nopeus oli hieman alle 1 m/s (patentissa 1-10
m/s). HO piti KO péétoksen, jonka mukaan eroavaisuus oli olennainen.

Jutussa S 89/1035 patentinhaltija oli hakemusvaiheessa joutunut varsin voimak-
kaasti rajoittamaan alkuperdisté itsendisté patenttivaatimusta, joten tulkinta oli erit-
tdin suppea. HO ei muuttanut paatosta eikd loukkausta katsottu tapahtuneen.

Jutussa S 91/1334 RO totesi, ettd keskeistd jutussa oli, oliko kantajien laitetoimi-
tuksissa kaytetty kitkanpoistoa hyvéksi riitapatentin suojapiiriin kuuluvassa tar-
koituksessa. HO ei muuttanut paatosta.

Jutussa S1981/129 RO katsoi riitapatentin keksinnéllisyyden liittyvén niin oleelli-
sesti salpasangan pdihin, ettd niiden puuttuminen poistaa lavasalvalta patentin paa-
patenttivaatimuksen tunnusmerkit eikd loukkausta siis katsottu tapahtuneen. HO ei
muuttanut paatosta.

Jutussa S 87/1405 RO katsoi riitapatentilla suojatun laitteen suojapiirin varsinai-
sesti kohdistuvan anturien toiminnalliseen tarkoitukseen, eli sithen ettd ne ohjaavat
tyhjennyspumppujen toimintaa. Koska vastaajan laitteistoon oli sovitettu vain ha-
lytyksen antamiseen tarkoitettu laitteisto, ei tuon laitteen voitu katsoa kuuluvan pa-
tentin suojapiiriin eikd loukkausta siis ollut tapahtunut. HO ei muuttanut paatosta.

Jutussa S 1983/1179 kantaja oli katsonut patentin suojapiiriin kuuluvan sellaisetkin
laitteet, joissa kannessa oli reikid, kunhan kannella oli sama toiminnallinen teho
kuin ehjalld kannella. Keksija oli kuitenkin hakiessaan supistanut patenttivaatimus-
ta koskemaan nimenomaan ehjdé kantta, koska reidllinen kansi oli tunnettu. RO
hylkisi kanteen ottamatta kantaa patentin mahdolliseen mitéttomyyteen, koska vii-
tettd ei oltu tehty PatL 61.2 §:n tarkoituksessa.
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Liite 4
Eri maiden yksityiskohtainen tarkastelu

Kansalliset méariykset

Suomen patenttilain 39 §:ssd mainitaan: “Patenttivaatimukset mddrddvdt patent-
tisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten kdsittimiseksi voidaan selitystd kdyttdd
apuna’”.

Ruotsin patenttilain 39 §:ssd mainitaan: “Patentskyddets omfattning bestimmes av
patentkraven. For forstdelse av patentkraven ma ledning himtas fran beskrivnin-

i3]

gen”.

Tanskan patenttilain 39 §:ssd mainitaan: ”Patentvernets omfang bestemmes av
patentkravene. For forstdelse av patentkravene kan veiledning hentes i beskrivel-

29

sen .

Saksan patenttilain Section 14:ssa madritellddn, ettd “Der Schutzbereich des
Patents durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt wird, zu deren Auslegung
die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind”.

Ranskan patenttilain artiklassa L.613-2 mainitaan, ettd “The scope of protection
conferred by a patent shall be determined by the content of the claims. The descrip-
tion and drawings shall, however, be used to interpret the claims”.

Iso-Britannian patenttilain Section 125(1):ssa mainitaan, etta “for the purposes of
this Act an invention for a patent ... shall, unless the context otherwise requires, be
taken to be that specified in a claim of the specification... as interpreted by the desc-
ription and any drawings contained in that specification...”.

Itdavallan patenttilain 22a §:ssd mainitaan: “Der Schutzbereich des Patentes und
der bekanntgemachten Anmeldung (§ 101 Abs. 2) wird durch den Inhalt der Paten-
tanspriiche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Aus-
legung der Patentanspriiche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll iiber die Aus-
legung des Artikels 69 des Europdischen Patentiibereinkommens, BGBI. Nr.
350/1979, in der jeweils geltenden Fassung sinngemdyf; anzuwenden”.

Espanjan patenttilain artiklassa 60(1) mainitaan: “The scope of protection confer-
red by a patent or patent application shall be determined by the content of the
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claims. The description and drawings shall, however, be used to interpret the
claims”.

Unkarin patenttilain artiklassa 24 mainitaan: (1) The scope of protection confer-
red by a patent shall be determined by the claims. The claims shall be interpreted
on the basis of the description and the drawings. (2) Patent protection shall cover
any product or process in which all the characteristics of the claim are embodied.
(3) The terms of the claims shall not be confined to their strict literal wording, neit-
her shall the claims be considered mere guidelines for a person skilled in the art to
determine the claimed invention™.

Tsekin patenttilain 12(1) §:ssd mainitaan: ” The extent of the protection conferred
by a patent or an invention application shall be determined by terms of the patent
claims. For the interpretation of the patent claims, the description and drawings

shall be used”.

Bulgarian patenttilain artiklassa 17 mainitaan, ettd “The claims cover not only the
elements of the invention as expressed in the claims but also their equivalents. An
element is considered equivalent to an element as expressed in the claims if:
a.  The element has in essence the same function realized in the same man-
ner and gives essentially the same result, and
b.  Itis obvious to the man skilled in the art that, by the priority date, the re-
sult reached by the element, as expressed in the claims, could be at-
tained through the equivalent element.”

Miten ekvivalenssi méadritetdin ja rajataan?

Suomessa ekvivalenssia termind on kéytetty kirjallisuudessa ja oikeuskdytannossa
osapuolten kirjeenvaihdossa. Termié ei ole mééritelty lainsdddédnnossé, kuitenkin
patenttilain 39 § sallii muunkin kuin patenttivaatimusten kirjaimellisen tulkinnan.

Ruotsissa ei ole lainsdadannollisid méardyksid ekvivalenssista, paitsi patenttilain
39 § kuten Suomessa, jonka mukaan sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekviva-
lenssi on mukana oikeus-kdytdnnossd; ekvivalenssia sovelletaan, mikéli tietyt eh-
dot tayttyvat kussakin tilanteessa (sama ongelma / sama tehtiva; samankaltainen
ongelman ratkaisu, mutta ilmeinen, enintdédn yksi ero ominaisuuksissa; ratkaisu, jo-
ka voi korvata toisen ratkaisun, erolla ei ole materiaalista lisdvaikutusta; pioneeri-
keksinnoll4 laajempi suoja; tekniikan taso ja hakijan toimenpiteet).** Ekvivalens-
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sia on kiytetty tuoreessa korkeimman oikeuden paatoksessa (20.12.2002), ja ekvi-
valenssia oli kdytetty myos alemmissa oikeusasteissa samassa jutussa.

Tanskassa ekvivalenssia ei ole myoskdin mainittu patenttilaissa, mutta patentti-
lain 39 § vastaa EPC:n 69 artiklaa, joten ei-kirjaimellinen tulkinta on sallittu. Ter-
mid “ekvivalenssi” on kéytetty vain kerran aivan uudessa paitoksessi.*

Saksassa sallitaan patenttivaatimusten ei-kirjaimellinen tulkinta. Patenttilain 14 §
madrdd vastaten EPC:n 69 artiklaa, ettd patentin suoja kattaa sellaiset keksinnon
suoritusmuodot, joita ei mainita patenttivaatimuksissa, mutta jotka kayttavit kek-
sinndn ideaa kdyttden korvaavia vélineitd, jotka ovat yhté tehokkaita, eli jotka vas-
taavat suojattua patenttia tarkoitukseltaan, vaikutukseltaan ja toiminnaltaan.
Oikeuskdytdntd on muodostanut ohjeet ekvivalenssin tulkinnalle. Ekvivalenssi
suojaa keksinndn ytimen, idean. Ekvivalentti piirre saa aikaan saman tuloksen kuin
vastaava patenttivaatimuksen piirre. Keksinnon ongelma ratkaistaan vilineilla,
joilla on objektiivisesti identtiset vaikutukset. Alan ammattimiehen on pystyttava
helposti 16ytdmadn ko. vdlineet. Alan ammattimiehen on kéasitettivd muunneltu rat-
kaisu ekvivalentiksi vaatimusten sanamuodon tarkoituksen kanssa kéyttéden selitys-
t4 ja piirustuksia apuna vaatimusten tulkinnassa.*

Ranskassa sallitaan niin ikddn ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssioppia nou-
datetaan oikeustapauksissa, mutta siitd ei ole sdddetty laissa. Ranskan patenttilain
L.613-2 artikla vastaa EPC:n 69(1) artiklaa. Toiminnan samanlaisuus luonnehtii
ekvivalenssin, mutta ilmeisyyttd ei oteta huomioon. Jos keksinnon olennaiset tér-
kedt elementit on olemassa jéljiteltynd, muunneltuna ekvivalentissa muodossa tai
parannettuna, loukkaus on tapahtunut.*’

Iso-Britanniassa katsotaan, ettd poytikirja EPC:n 69 artiklan soveltamisesta kiel-
tad sekd tiukan kirjaimellisen ettd liberaalin tulkinnan, joten oikea 1dhtokohta on
ndiden ddripdiden vilissd. Patenttilaissa ei ole ekvivalenssin mééritelméé. Patentti-
vaatimusten tulkintaa on késitelty vain yleisesti patenttilaissa (section 125(1)), jos-
sa mainitaan, ettd patenttivaatimukset madrittdvat suojattavan keksinnon ja selitys-
ta ja kuvia voidaan kéyttad tulkinnassa. Itsendistd ekvivalenssioppia ei siis ole,
mutta loukkaustilanteessa tilanne selvitetddn kolmivaiheisen kysymyssarjan avul-
la, joka sai alkunsa ”Catnic”-jutussa ja joka virallistettiin "Improver”-jutussa. Nii-
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hin kysymyksiin viitataan joskus “Improver”- tai “Protocol”-kysymyksind: 1.
Onko variantilla materiaalista vaikutusta? Jos on, variantti on vaatimuksen ulko-
puolella. 2. Jos ei, olisiko ollut ilmeistd alan ammattimiehelle patentin julkaisupii-
vand, ettd vaikutusta ei ole? Jos ei, variantti on vaatimuksen ulkopuolella. 3. Jos oli-
si ollut ilmeisti, olisiko alan ammattimies kuitenkin ymmartinyt, ettd vaatimuksia
on noudatettava tdsmallisesti. Jos kylld, variantti on vaatimuksen ulkopuolella; jos
ei, se kuuluu vaatimuksen suojapiiriin.*

Hollannissa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Patenttilaissa ei ole ekvivalenssin
madritelmai. Kaytdnnossa, jos variantista puuttuu kirjaimellisesti yksi tai useampi
patenttivaatimuksen piirteistd, alempi oikeusaste maarittdd onko kiytetty ekviva-
lentteja vilineitd. Tdhdn kéytetddn niin sanottua “toiminta-tapa-tulos -testid”
(’function-way-result test”) tai arvioidaan, onko “alan ammattimiehelle ilmeista,
ettd ekvivalentilla elementilld voidaan saavuttaa olennaisesti sama tulos kuin saa-
vutetaan patenttivaatimuksen elementilld” tai onko kyseessd “merkityksettomét

4
eroavuudet”.®

Itdavallan patenttilain 22a § sallit muunkin kuin kirjaimellisen tulkinnan. Oikeus-
kaytdnnossa ekvivalenssiksi madritetddn “sama toiminta, joka suoritetaan erilaisil-
la vélineilld”. Esimerkiksi ekvivalenttinen liitos voidaan saada naulalla tai ruuvilla.
Jos vaaditaan pysymatont liitosta, naulaa ja ruuvia ei katsota ekvivalenteiksi.”

Espanjassa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssi méérdytyy oikeus-
kiaytdnnon mukaan. Patenttilain Art 60(1) vastaa EPC:n 69 artiklaa. Korkeimman
oikeuden padtoksessd 10.6.1968 maédriteltiin ekvivalentiksi muodon, materiaalin,
koon tai elementtien jdrjestelyn variantit tai jopa elementtien korvaus toisilla, kun
patentissa tai hyodyllisyysmallissa kuvatun, vaatimuksissa esitetyn ja suojatun
keksinndn perimmadinen periaate ei muutu.” Tai “kun kaksi vélinettd toteuttavat sa-
man toiminnan saadakseen identtisen tuloksen huolimatta siitéd, ettd ne suoritetaan
eri tavoin”. Vilineiden katsotaan toteuttavan saman toiminnan “’kun ne ovat 1dhtoi-
sin samasta perimmaisesti ideasta”, tarkoittaen kun ne soveltuvat samaan periaat-
teeseen samalla tavalla.”
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Unkarissa ei ole olemassa virallista ekvivalenssin méaritelmai, mutta patenttilais-
sa (artiklat 24(2) ja (3)) on seuraavanlaiset kohdat: Patenttisuoja kattaa mink3 ta-
hansa tuotteen tai menetelmaén, jossa on kaikki patenttivaatimuksen ominaisuudet;
Patenttivaatimusten termejd ei tule rajoittaa niiden kirjaimelliseen sanamuotoon,
patenttivaatimuksia ei tule mydskddn pitdd pelkéstddn ohjeena alan ammattimie-
helle suojatun keksinnon méérittimiseen.>

Tsekissa sovelletaan ensiksi kirjaimellista tulkintaa ja selvitetdén, onko kohteessa
kaikki ainakin yhdessd itsendisessd vaatimuksessa esitetyt elementit. Jos joitain
elementteji ei ole, tarkistetaan voidaanko soveltaa laajaa tulkintaa joko ekvivalens-
siopin perusteella tai siksi ettd puuttuva elementti ei ole olennainen. Termii ekviva-
lenssi ei ole laissa, mutta ekvivalenssien kdytto perustuu patenttilain 26 §:dén, jossa
mainitaan ”An application shall relate to one invention only or to a group of inven-
tions so linked as to form a single general inventive concept. Where a group of in-
ventions is claimed in one and the same patent application, the requirement of unity
of invention shall be fulfilled only when there is a technical relationship among tho-
se inventions involving one or more of the same or corresponding special technical
features. The expression “special technical features” shall mean those features,
which define a contribution, which each of the claimed inventions considered as a
whole makes the prior art.” Kéytinnossa se tarkoittaa vélinettd, joka on toiminnal-
lisesti ekvivalentti ja toimii samaa tarkoitusta varten.”

Bulgarian patenttilain artikla 17 mainitsee, ettd ”Patenttivaatimukset eivit suojaa
vain keksinnon elementtejd, kuten esitetty vaatimuksissa, vaan myos niiden ekvi-
valentit. Elementti katsotaan ekvivalentiksi vaatimuksissa esitettyyn ndhden jos: a.
elementilld on olennaisesti sama toiminta toteutettuna samalla tavalla ja se antaa
olennaisesti saman tuloksen, ja b. alan ammattimiehelle on ilmeist, ettd etuoikeus-
pdivand, elementin aikaansaama tulos kuten vaatimuksissa esitetty saataisiin ekvi-
valentilla elementilla.>*

USA:ssa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssioppi on 14ht6isin oikeus-
kaytdnnostd. Ekvivalenssin arviointi tapahtuu elementti elementiltd. Jos oletetusti
loukkaava laite ’suorittaa olennaisesti saman toiminnan olennaisesti samalla taval-
la aikaansaaden olennaisesti saman tuloksen” kuin patenttivaatimuksissa esitetty,
se loukkaa patenttia ekvivalenssiopin mukaan. Tatd kutsutaan "triple identity” -tes-
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tiksi. Patenttia voidaan loukata ekvivalenssiopin mukaan my®s, jos oletetusti louk-
kaavassa laitteessa on vain epdolennaisia eroja verrattuna patenttivaatimuksiin.”

Japanissa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssi on méiritetty oikeudel-
liseksi késitteeksi, mutta lainsdddannollisid madrdyksii ei ole. Oletetusti loukkaava
tuote tai menetelma on ekvivalentti, jos se tiyttdd viisi vaatimusta: 1. poikkeava osa
ei ole keksinnon olennainen osa, 2. tuote tayttaa kuitenkin keksinnon tarkoituksen
ja saavutetaan sama toiminta ja vaikutus, 3. alan ammattimies olisi helposti kehitta-
nyt ylld mainitun korvauksen oletetusti loukkaavan tuotteen valmistuspdivina, 4.
oletetusti loukkaava tuote ei ollut osa tunnettua tekniikkaa tai teknologiaa hake-
mishetkelld eikd alan ammattimies olisi helposti kehittdnyt sitd tietdimyksensa pe-
rusteella hakemishetkelld, 5. ei ole olemassa erityisid seikkoja, kuten ettd syyt-
teenalainen tuote jdtettiin tarkoituksella pois patenttivaatimuksista (file wrapper es-
toppel). Edelld mainitut vaatimukset asetettiin Japanin korkeimman oikeuden paa-
toksessd 24.2.1998 (Ball Spline Shaft Bearing)™

Miki on ekvivalenssin tulkinta-ajankohta (etuoikeuspaivimaara/kayttopdivamaai-
rd) ?

Suomessa ei ole mirittyi tulkinta-ajankohtaa.”” Berndt Godenhielm esittd kir-
jassaan™ , etti ekvivalenssin tulkinta-ajankohta on periaatteessa etuoikeuspaivi-
maara.

Ruotsissa ei ole olemassa lainsdddannollisid maardyksia tulkinta-ajankohdasta, ja
oikeustapauksien perusteella se on epéselvad. Oikeuskirjallisuudessa on ehdotettu,
ettd etuoikeuspdivad kéytettdisiin madrittimadn alan ammattimiehen kapasiteetti
loytaa ekvivalentteja. Lisdksi on keskusteltu, ettd myos myohemmin kehitettavit
patenttivaatimusten piirteiden vaihtoehdot voivat olla ekvivalentteja, jos alan am-
mattimiehen tekninen kapasiteetti etuoikeuspaivani olisi ollut riittdva, jotta hén
olisi kédsittinyt myohemmin ilmaantuvien vaihtoehtojen ekvivalenssin, olettaen et-
ti ne olisivat olleet olemassa etuoikeuspaivini.”
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Tanskassa katsotaan, ettd kun muutos on keksinnon ytimen ulkopuolella, suojapii-
ri voi muuttua ajan myotd. Keksinnon ytimen kohdalla tulkinta-ajankohta on etuoi-
keuspaiva.”

Saksassa tulkinta-ajankohta on periaatteessa etuoikeuspdivéd, mutta ekvivalentit

vilineet, jotka tulevat tunnetuiksi sen jidlkeen, ovat suojapiirissd, mikili ne ovat

tunnettuja alan ammatti-miehelle kayttopaivimasrina.®'

Ranskan patenttilain mukaan tulkinta-ajankohta on kiyttopaivimasra.®
Iso-Britanniassa tulkinta-ajankohtana on patentin julkaisupaivimasra.®
Hollannissa tulkinta-ajankohtaa ei olla midiritelty tarkasti, mutta alemman oi-
keusasteen pédétoksissd ndyttdd olevan suuntaus suosia kiyttopdivimadrdd. Kor-
keimmalla oikeudella on ollut tilaisuus ottaa kantaa, mutta se ei ole tehnyt niin.**
Itdvallassa tulkinta-ajankohtana kiytetdin etuoikeuspdivimaria.* .

Espanjassa tulkinta-ajankohtaa ei olla vield paitetty.*

Unkarissa ei ole kiytintod tulkinta-ajankohdasta.®”’

Tsekissi tulkinta-ajankohta on toistaiseksi ollut kayttopdivamadra.®®

Bulgariassa tulkinta-ajankohta on etuoikeuspaivamazra.*”’
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USA:ssa ekvivalenttien tulkinta-ajankohta on kéyttopdivimidrd (paatés War-
ner-Jenkinson v. Hilton-Davis, 1997).”

Japanissa tulkinta ajankohta on nykyééin kayttopaivamasra (paatos 24.2.1998)"!

Miké on patenttiselityksen merkitys patenttivaatimusten arvioinnissa?

Suomessa selitystd voidaan kéyttdd apuna patenttivaatimusten kasittimiseksi (PL
§ 39).

Ruotsissa selitystd kdytetddn apuna tulkinnassa ja laajuuden arvioinnissa (PL §
39).

Tanskassa patentti arvioidaan kokonaisuutena (PL § 39).

Saksassa selitystd ja kuvia kdytetddn apuna patenttivaatimusten arvioinnissa (Sec-
tion 14 Saksan patenttilaki).

Ranskassa selitystd kaytetddn patenttivaatimusten tulkinnassa (Artikla L.613-2
Ranskan patenttilaki).

Iso-Britanniassa selitysti ja kuvia kdytetddn apuna patenttivaatimusten tulkinnas-
sa (Section 125(1) Iso-Britannian patenttilaki).

Hollannissa selitysté ja kuvia kdytetdan apuna tulkinnassa (Artikla 30(2) Hollan-
nin patenttilaki 1910)"

Itdvallassa selitys havainnollistaa patenttivaatimusten todellisen merkityksen (§
22a Itidvallan patenttilaki.”

Espanjassa selitystd ja kuvia piirustuksia kdytetdén apuna patenttivaatimusten ar-
vioinnissa (artikla 60(1) Espanjan patenttilaki).
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Unkarissa patenttivaatimukset tulkitaan selityksen perusteella (artiklat 24(2) ja (3)
Unkarin patenttilaki.”

Tsekissi selitystd ja kuvia kiytetdédn patenttivaatimusten arvioinnissa (§ 12(1) Tse-
kin patenttilaki).

Bulgariassa selitysti kiytetiin patenttivaatimusten arvioinnissa.”
USA:ssa selitystd kdytetddn apuna patenttivaatimusten tulkinnassa (Federal Cir-
cuit paatokset: SRI Internation v. Matsushita Electric Corporation of America ja

Johnson Worlwide Associates, Inc. v. Zebro Corp.)

Miten olennaiset ja epdolennaiset osat ja johdanto-osa otetaan huomioon?

Suomessa patenttilain 39 § ei erota patenttivaatimusten osia. Sekd johdanto-osa et-
td tunnus-merkkiosa voivat olla ei-kirjaimellisen tulkinnan kohteena.

Ruotsissa katsotaan, ettd mikali erityispiirre on tirked elementti keksinndssa, ekvi-
valenssi-tulkinta on rajallinen (Ruotsin hovioikeuden paitos vuodelta 2001: Hattos
Patent AB ./. Peak Performance Production AB).

Tanskassa korkeimman oikeuden padtoksessd (U 1941, s. 484H) vastaaja kaytti
’keksinnon ydintd”, miké oli vahva argumentti loukkauksen puolesta. Olennaisia
tai kriittisia osia arvioitaessa suojapiirin tulkinta on suppeampi.”

Saksassa ekvivalenssi ulottuu my0s sellaisiin suoritusmuotoihin, joista puuttuu
yksi tai useampi patenttivaatimuksen erityispiirre, jos patenttivaatimusten tulkin-
nassa tullaan johtopéétokseen, ettd suoja voidaan ulottaa suojattujen elementtien
“aliyhdistelmiin” tai jopa yksittiisiin elementteihin.”’

Ranskassa patenttivaatimus jaetaan olennaisiin ja epdolennaisiin elementteihin ja
ekvivalenssi kohdistuu olennaisiin elementteihin.’®
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Iso-Britanniassa katsotaan, ettd patentinhaltija esittdd selityksessd, mitkd ovat
olennaiset elementit. Tulkinnassa katsotaan, mika kunkin olennaisen elementin tar-
koitus on ja saako vastaava elementti aikaan saman tarkoituksen.”

Hollannissa patenttivaatimukset arvioidaan kokonaisuutena ja etenkin kemiallisis-
sa tapauksissa katsotaan, ovatko eroavuudet epdolennaisia vai olennaisia.*

Itidvallassa johdanto ja tunnusmerkkiosa katsotaan enemmaén tai vihemmaén yhte-
niiseksi ekvivalenssin suhteen.®’

Espanjassa ekvivalenssien tulkinnassa patenttivaatimuksen olennaiset ja epiolen-
naiset elementit arvioidaan erikseen.”

Unkarissa kaikki johdanto-osan elementit otetaan huomioon ekvivalenssitulkin-
83
nassa.

Tsekissa kunkin patenttivaatimuksen laajuus madrittyy sen sisdllon mukaan, eli
kaikkien elementtien mukaan riippumatta siitd, ovatko ne johdanto-osassa vai tun-
nusmerkkiosassa. Epdolennaisen piirteen puuttuminen ei valttimatti suojaa louk-
kaukselta.*

Bulgariassa johdanto-osan elementit otetaan huomioon ekvivalenssitulkinnassa
samalla tavoin kuin uudet elementit.”

USA:ssa ekvivalenssin arviointi tapahtuu elementti elementilti. Patenttia voidaan
loukata myds siind tapauksessa, etté laitteessa on vain ’epédolennaisia eroja” paten-
tin kirjaimelliseen muotoon verrattuna.*
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Japanissa ekvivalenssin tulkinnassa patenttivaatimus jaetaan olennaisiin ja epa-
olennaisiin elementteihin ja ekvivalenssi ei voi kohdistua keksinndn olennaiseen
osaan. Itse vaatimuksen muoto ei vaikuta tulkintaan (johdanto-osa / tunnusmerk-
ki-osa)*’.

Kuinka laajalle ekvivalenttien suojapiiri tulkitaan ja ’file wrapper estoppel”?

Suomessa oikeuskdytdntd on hyvin vaihtelevaa ja esimerkkejd 16ytyy sekd hyvin
laajasta (Raute) ettd hyvin suppeasta (Lokari) tulkinnasta. Suomessa kisittelyai-
neistossa esitetty rajoitus ei ole absoluuttinen este laajemmalle tulkinnalle. Louk-
kaavan tuotteen on oltava oikeustapausten perusteella patenttioikeudellisesti sama
kuin patenttivaatimuksen. Eroavuuksien tulee olla epdolennaisia ja eroavalla ele-
mentilld on oltava sama toiminnallinen vaikutus.

Ruotsissa patentin suojapiirin laajuus riippuu tilanteesta. Ekvivalenssi, joka arvioi-
daan vain yleisen keksinnoéllisen ajattelun pohjalta, ei kuulu suojapiirin, koska tél-
161in suoja olisi liian laaja ja se olisi myds EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan
poytikirjan vastainen. Oikeuskirjallisuudessa on madritelty kuusi tapausta, joissa
ekvivalenssitulkintaa ei sovelleta: yksinkertainen rakenneratkaisu; kyseinen eri-
koispiirre on keskeinen elementti keksinnossé; eroavuuksilla on eri tarkoitus (rat-
kaisee eri ongelman); alan ammattimies ei olisi voinut tdyttdd vaatimusten ja louk-
kauskohteen vilistd eroa; ekvivalenssitulkinta olisi ristiriidassa tekniikan tason
kanssa hakemuspdivdnd; hakemusvaiheessa on tehty tietoisesti rajoitus asianomai-
seen erityispiirteeseen.” Ruotsissa kisittelyaineistoa voidaan kiyttid, mutta siit
on vain harvoja oikeustapauksia. Késittelyaineistoa voidaan kayttidd ekvivalenssin
ratkaisemiseen patenttivaatimusten tai selityksen epéselvien kohtien tulkinnassa."

Tanskassa patentin suojapiiriin kuuluu muutokset, parannukset ja muut muok-
kaukset, jotka ovat alan ammattimichelle ilmeisid.” Tanskassa kisittelyaineisto ei
toimi absoluuttisena esteend ekvivalenssitulkinnalle.

Saksassa ekvivalenttien suojapiiri ei kata suojatun keksinndn varianttia, joka pe-
rustuu keksin-nollisyyteen, ja jota ei voida johtaa suojatun keksinnon patenttivaati-
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muksista. Saksan patenttilaissa on méérdys, joka on samankaltainen kuin USA:n
file wrapper estoppel”. Jos patentinhaltija on rajoittanut patentin suojapiirid hake-
musmenettelyn aikana, on ensiksi méariteltdva sisdltyyko rajoitus tai hylkddaminen
selitykseen vai onko se perdisin vain késittelykansiosta. Jos rajoitus tai hylkdami-
nen on selityksessd, se on otettava huomioon vaatimusten tulkinnassa. Jos taas ei,
vastaaja voi puolustautua ristiriitaiseen kiytokseen perustuen (venire contra factum
proprium), koska patentinhaltija vaatii suojaa aineistolle, jonka jo aiemmin hylka
si.”!

Ranskassa patenttisuoja ulottuu keksinnon kdyttdmiseen ekvivalenttien vélinei-
den kautta ja vélineet voivat olla sindllddn uusia ja jopa patentoitavia. Késittelyai-
neistoa ei pidetd esteend myohemmalle ekvivalenssitulkinnalle, mutta patentinhal-
tijan toimintaa voidaan kédyttda hianti vastaan argumenttina suojapiirid arvioitaes-
sa.”

Iso-Britanniassa katsotaan, ettd vastaavan elementin ekvivalentin on saatava ai-
kaan sama tarkoitus kuin vaatimuksissa.”

Hollannissa alemman oikeusasteen pédatoksessd on katsottu, ettei niin sanottuja
keksinnollisid variantteja voida pitdéd ekvivalentteina, mutta téllaista 1dhestymista-
paa on kritisoitu eikd korkein oikeus ole toistaiseksi antanut asiasta ohjeita. Hollan-
nin oikeuskdytdnnon perusteella patentin suojapiiri ei kata ekvivalentteja, jos 1)
kolmannella osapuolella ei ole perusteltua syytd patenttivaatimusten ja itse patentin
perusteella olettaa laajempaa suojaa tai 2) jos kolmas osapuoli voi osoittaa, ettd pa-
tentin ja muiden kolmannen osapuolen tuntemien tosiasioiden perusteella on ole-
massa ~hyvit syyt” olettaa, ettd patentinhaltija on rajoittanut keksinnon tiettyyn va-
rianttiin keksinnon ytimessd. Patentinhakijan késittelyaineistolla on merkitysta
vain, jos kayttien selitystd ja kuvia apuna harkinnassa patenttivaatimusten tulkin-
nasta on epdselvyyttd. “File wrapper estoppelin” kaltainen tilanne muodostuu aino-
astaan, jos julkisesta asiakirjasta kdy ilmi, ettd hakijalla oli hyvéa syy suojapiirin ra-
joittamiseen.”
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Itivallan kaytinnossé ekvivalenssia sovelletaan, jos alan ammattimies padtyy ek-
vivalenttiin ratkaisuun ilman keksinndllistd toimintaa ottaen huomioon alan am-
mattimiehen taidot ja tunnetun tekniikan taso.”

Espanjassa suojapiiri on melko laaja, sisdltden variantit ja korvaavat piirteet, kun
keksinnon perimmaéinen periaate ei muutu, tai milloin kaksi vélinettd tayttavit sa-
man toiminnan saaden identtisen tuloksen, vaikka ne suorittaisivat toiminnat eri ta-
voin. Tulos katsotaan identtiseksi, kun se on saman luonteinen ja samanlaatuinen
(of the same nature and the same quality). Patentinhaltijoilla on melko vahva suoja,
etenkin koskien farmaseuttis-kemiallisia patentteja, koska variantteja ja korvaavia
piirteitd voidaan sisdllyttdd suojapiiriin, vaikkei niitd ole nimetty patentissa, jos
alan ammattimies pitiisi niitd toimintakykyisini ekvivalentteina.”

Unkarissa ei ole kiytinto4 suojapiirin tulkinnasta.”’

Tsekissé ei ole olemassa kysymyssarjaa, joka sitoisi virastoa tai oikeuksia, ja josta
olisi mahdollista patelld onko suojapiirin tulkinta laaja vai suppea.”

Bulgariassa ei ole kiytint64 suojapiirin tulkinnasta.”

USA:ssa pioneerikeksintdjen ekvivalenssien suojapiiri on laajempi kuin vihem-
mén tarkeilld keksinnoilld. Ekvivalenssioppia ei voida kayttdd laajentamaan paten-
tin suojaa tuotteisiin tai menetelmiin, jotka kuuluvat tekniikan tasoon, tai tekniikan
tason ilmeisiin muunnelmiin. Késittelyaineiston rajoittava ilmaisu "file wrapper es-
toppel” voi estdd ekvivalenssien soveltamisen. USA:n oikeuskdytidntd maarittaa fi-
le wrapper estoppelin kiytosta.'”

Japanin file wrapper estoppel on kiytossé oikeuskdytdnnon tuomana. Japanin kor-
keimman oikeuden Ball Spline Shaft Bearing -jutun mukaan ekvivalenssi ei suojaa
teknologiaa, jonka patentinhaltija on hakemusvaiheessa tai muuten tarkoitukselli-
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sesti jattdnyt vaatimusten ulkopuolelle, tai patentinhaltija on muuten ilmaissut te-
kevinsa niin.'”"

Onko olemassa lailla sdddettyjd ekvivalenssin tulkintaohjeita?

Suomessa ei ole lainsddddnndllisid ohjeita.
Ruotsissa ei ole lainsdidinnollisid ohjeita.'”

Tanskassa ei ole lainsdddannollisid ohjeita ja oikeudenpaitoksissikin perustellaan
paatoksid vain lyhyesti, joten padtoksetkddn eivét anna tarkkoja opastuksia myo-
hempiin juttuihin.'”

Saksassa ei ole lainsaddiannollisid ohjeita, ainoastaan oikeustapaukset.'™

Ranskassa ei ole lainsiadiannéllisid ohjeita, ainoastaan oikeustapaukset.'”®

Iso-Britanniassa ei ole lainsddddnnollisid ohjeita, mutta “Improver”’-kysymykset
katsotaan kayttokelpoisiksi apuvilineiksi tulkintaan.'®

Hollannissa ei ole lainsdadannéllisid ohjeita.'”’
Itivallassa ei ole lainsaadiannollisia ohjeita.'*

Espanjassa kansallisella tasolla ohjeita ei ole, Euroopan tasolla noudatetaan
EPC:ti ja Protocol on the Interpretation of Art 69 EPC.'"”
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Unkarissa ei ole lainsdddanndllisid ohjeita. Ainoastaan patenttilain artikla 24 antaa
ohjeet ekvivalenssin tulkintaan.'"

Tsekissi ei ole lainsdadannollisid ohjeita.'!

Bulgariassa ei ole lainsaadannollisid ohjeita, ainoastaan artikla 14.'"

USA:ssa ekvivalenssioppia voi rajoittaa kasittelyaineistoon perustuva este, eli ns.
’file wrapper estoppel”. Jos patenttivaatimuksia rajoitetaan muuttamalla niitd ka-
sittelyn aikana, korjaukset yleensa sitovat patentinhaltijaa ja ekvivalenssia ei sovel-
leta.'"”

Japanissa ei ole lainsdadannéllisid ohjeita.'™*

Miten Art 69 EPC tulkitaan eri maissa?

Ruotsissa oikeusistuimilla on yleinen velvollisuus ottaa huomioon Art 69 EPC se-
ki sen soveltamisesta syntynyt EPO:n oikeuskéytinto.'"

Tanska on velvollinen noudattamaan Art 69 EPC:téd validoitujen eurooppapatent-
tien suhteen. Termid “ekvivalenssi” tullaan luultavasti kdyttiméain myos paatoksis-

o 11
Sa. 6

Saksassa sanamuoto on kdytidnndllisesti sama kuin patenttilain § 14, jonka tulkin-
nan on perustuttava Art 69 EPC:n Protocol on the Interpretationiin virallisten ohjei-
den mukaan.'"”
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Ranskassa Art 69 EPC on otettu huomioon patenttilaissa.''®

Iso-Britannian patenttilaissa Section 125(3) sanotaan, ettd Art 69 EPC:n Protocol
on the Interpretationia sovelletaan soveltuvin osin. “Improver”-kysymykset ohjaa-
vat tulkintaa oikeaan suuntaan Protocolin mukaan.'"”

Hollannin oikeusistuimissa Art 69 EPC ja Protocol on otettava huomioon.'*’
Itdvallassa EPC tulkitaan §§ 22 ja 22a Itivallan patenttilain mukaan.''
Espanjassa tulkinta on ollut kohtuullista, ottaen Iso-Britannian ja Saksan kéytta-
mien tapojen keskitien. Barcelonan maakuntaoikeuden pdétos 18.9.2000 noudattaa
ranskalaisten oikeuksien kdytintod. Uudistetun Art 69 EPC:n periaatetta sovellet-

tiin tehokkaasti paatoksessa.'”

Unkarissa Art 69 EPC tulkitaan artiklan vastaavan Protocol on Interpretationin
mukaan.'>

Tsekissi tulkinta vastaa Protocol on Interpretationia, Art EPC 2000.'**

Onko ekvivalenssi aiheuttanut lakimuutoksia vudistamisasiakirjaan jo liittyneissi
tai sen ratifioineissa EPC:n sopimusvaltioissa?

Unkarissa liittyminen EPC:hen ei tuonut mitddn madrdyksia liittyen ekvivalens-
sioppiin. Patenttilaki on yhdenmukainen nyt voimassa olevan EPC:n kanssa.'*

Tsekissé ekvivalenssi ei atheuta mitddn periaatteellisia muutoksia olemassa ole-
vaan kédytintoon. Valmisteltu patenttilain muutos tdsmentdd vain eksplisiittisesti
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vastaavat maardykset liittyen suojapiirin méérittimiseen nykyisen kaytdnnon ja uu-
distetun EPC:n mukaisesti.'*’

Bulgariassa ekvivalenssi ei ole aiheuttanut muutoksia.'*’

Miten lainvalmistelutyot etenevit muissa EPC:n sopimusvaltioissa?

Ruotsissa patenttilain § 39:44n ei tehdd muutoksia.'*®

Tanskassa patenttilain § 39:44n ei tehdd muutoksia.'”

Iso-Britanniassa patenttilakiin ei ole tulossa muutoksia, silld pykdldn 125(3):n
mukaisesti EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaa poytikirjaa noudatetaan suo-
raan, ja se viittaa poytékirjaan “as for the time being in force”. Néin ollen muutok-
set pitevit saman tien laissa."”

Itivallassa ei tehty muutoksia lakiin."'

Espanjassa lakiin ei ole tullut muutoksia toistaiseksi.'*”

Miten ekvivalenssi koetaan kiytidnnossi?

Ruotsissa katsotaan, ettd ekvivalenssitulkinta on mahdollisuus teknisesti poik-
keuksellisen tarkeissd keksinndissd, eli ns. pioneerikeksinnoissa, seka silloin kun
alan ammattimies ymmaértaa, ettd vaatimuksen erityispiirre ei vaadi sanatarkkaa so-
veltamista. Ekvivalenssia pidetddn mahdollisuutena, mutta siti toteutetaan harvoin
kaytanndssd. Kolmannen osapuolen oikeussuojaa on pidetty tarkednd ja myonnet-
tyjd patenttivaatimuksia on muutettu oikeusistuimissa vain poikkeustapauksissa.' >
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Saksassa patenttivaatimus voi kirjaimellisesti kattaa ilmion, joka poikkeaa niin vi-
hén tekniikan tasosta, ettei se muodosta keksint6a sithen ndhden. Toisaalta on tér-
kedi, ettei ekvivalenssitulkinnalla estetd tekniikan tason kehittymisti ei-keksinnol-
liselld tavalla.'™

Hollannissa katsotaan, ettd ekvivalenssilla taataan patentinhaltijalle oikeudenmu-
kainen suoja sekd kohtuullinen varmuusaste kolmansille osapuolille EPC:n mu-
kaan.'”’

Itdvallassa katsotaan, ettd ekvivalenssitulkinta on tarpeellinen, jotta saadaan sopi-
va alue patentinhakijan suojalle, seké estimadn sovelluksia, jotka yrittdvat kiertda
olemassa olevia patentteja."

Espanjassa Barcelonan maakuntaoikeus esitti paatoksessddn 18.9.2000, ettd kek-
sijdn oikeuksien tehokas suojaaminen vahingoittuisi, jos olisi mahdollista vihentaa
hdnen monopoliaan tekemélld keksintoon merkityksettoémia muutoksia. Ekviva-
lenssioppi katsottiin oikeutetuksi niille patentinhakijoille, jotka eivit riittavasti
suojanneet keksintdjdédn laatiessaan hakemusta, jotta annettaisiin kohtuullinen suo-
ja patenttivaatimusten kirjaimellisen muodon ulkopuolelle. Tdmin uskotaan ole-
van kompromissi keksijan oikeuksien suojaamisen ja kolmansien osapuolien oi-
keusvarmuuden sdilyttdmisen valilld. Térkedksi tunnetaan, ettd luodaan enemmén
juridista varmuutta keksijoiden intressien, hyvissi uskossa toimivien kolmansien
osapuolien ja oikeuskdytinnon suhteen vihentéen siten konflikteja tilld alueella.”’

Unkarissa katsotaan, ettd koska patenttilaissa annetaan vain kehys tulkinnalle, oi-
keudenkiytto ei ole tarpeettoman tiukka, mutta saadaan my®os oikeusvarmuus.'*®

Tsekissd patentinhaltijoilla on oltava riittdvd patenttisuoja myds ekvivalenttien
elementtien suhteen, vaikka niitd ei olisikaan jostain syystd mainittu patentti-
asiakirjoissa. Ekvivalenttien tuominen patentin suojapiiriin on monimutkaista, sik-
si termid ekvivalentti olisi tulkittava yhtendisesti. Patenttisuojan selkedmpi méaari-
telma mahdollistaisi kolmansille osapuolille suuremman oikeusvarmuuden. Jos
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olisi olemassa sitovat sddnnot ekvivalenssin tulkinnalle, kolmansilla osapuolilla
olisi mahdollisuus vélttii tulevia riitoja patentin oikeuksiin liittyen. Ekvivalenssin
tulkinnan yhtensistiminen olisikin tehtéivi mahdollisimman nopeasti.'*’

USA:ssa katsotaan, ettd viitetty loukkaaja voi joutua vastuuseen, siindkin tapauk-
sessa, ettd ole-tetusti loukkaava laite on kirjoitettujen patenttivaatimusten kirjai-
mellisen piirin ulkopuolella."

Japanissa ekvivalenssitulkintaa kohtaan ei olla koettu mitddn suurta tai erityista
tyytymittd-myyttd sen kiyttoonoton jilkeen.'*!
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