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Tiivistelma

Tyossd  kisitellddn  Yhdysvalloissa  kéytettyjd  patenttivaatimusten
keksinnollisyystarkastelun periaatteita. Kuten useimmissa
patenttijarjestelmissd, myOs USA:n lainsddddnnon mukaan kielto-oikeus
tulee evdtd keksinnoltd, joka olisi hakemuksen jéttoajankohtana ollut
ilmeinen keksinnon tekniikan alan ammattilaiselle. Lainsddddntd antaa
keksinnollisyyden arvioinnille levedt raamit, minkd seurauksena
ilmeisyyden tai sen puutteen méairittdiminen on viistimaéttd ainakin osin
subjektiivista. Kéytdannon keksinndllisyysarviointityotd Yhdysvalloissa
linjataan tuomioistuinten ennakkopéétoksilld, jotka ovat vélilld nostaneet ja
vélilla laskeneet keksinnollisyysrimaa.  Merkittdvimmait nykyarviointia
ohjaavat linjanvedot ovat korkeimman oikeuden paatokset Graham v. John
Deere Co. ja sitd tarkentava KSR International Co. v. Teleflex Incorporated.
USA:n patenttiviraston tutkimusohjeiden keksinndllisyytta késittelevét osiot
pohjautuvat pitkdlti ndissd keskeisissd ennakkopddtoksissd annettuihin
suuntaviivoihin. Graham-péétds esittelee listan seikkoja, jotka tutkijan tai
oikeusistuimen tulee  huomioida  keksinnollisyyttd  arvioidessaan;
tuoreehkossa ~ KSR-pditoksessd  korkein  oikeus tarkentaa  alan
ammattimiehen kyvykkyyden arviointiperusteita ja antaa joukon perusteita,
jotka tukevat keksinnon ilmeisyyden osoittamista. KSR-pddtds nosti
ailemmin liian alhaiseksi katsottua keksinndllisyyskynnystd, mutta teki

samalla arvioinnista subjektiivisempaa.
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1 Johdanto

Patenttijdrjestelmien tavoitteena on kannustaa keksijoitd keksimédn ja sitd
kautta edistimiddn teknologian kehitystd. On selvdd, ettd kielto-oikeuden
myontdminen kaikkein vihdpétdisimmille teknisille parannuksille ei palvele
kyseistd pddmaddrdd optimaalisella tavalla. Kaikissa merkittdvissa
patenttilainsddddanndissd vaaditaankin uutuuden lisdksi, ettd patentoitava
keksintd eroaa riittdvdsti tunnetusta tekniikasta. Kannustavuuden
maksimoinnin ytimessad on kysymys siitd, kuinka suuri harppaus tunnettuun

tekniikkaan ndhden tulisi vaatia patentin saamiseksi.

Keksinnollisyyskynnys médrittdd seulan, jonka tarkoitus on erottaa
teknologian kehityksen kannalta merkittdvit edistysaskeleet jo tunnettujen
elementtien itsestddnselvisti muunnelmista ja yhdistelmista.
Patenttilainsddaddnnon asettaman tunnettuun tekniikkaan vaadittavan eron
suuruuden voidaankin katsoa kuvastavan sen kehitysaskeleen suuruutta,

jonka yhteiskunta kielto-oikeuden saamiseksi edellyttda [1].

Innovaatioiden ruokkimisen kannalta keksinnollisyyskynnyksen oikealla
tasolle asettamisella on ratkaiseva merkitys: Liian matalalla oleva kynnys
voi pahimmillaan johtaa triviaalien keksintéjen avulla saataviin
monopoleihin, mikd jirjestelmén tarkoituksen vastaisesti tyrehdyttda
kehitystd. Liian korkean kynnyksen tuoma epdvarmuus kielto-oikeuden
saamisesta  taas el palvele jirjestelmdn  kannustinpddméaaraa.
Keksinnéllisyysriman korkeuden lisdksi jarjestelmén toimivuuden kannalta
olennainen tekijd on pditosten ennakoitavuus: mitd suurempi epdavarmuus
myonnetyn patentin  voimassapysymiseen liittyy, sitd vdhemmain
houkuttelevaa sen tavoittelu on [2]. Toisaalta hadilyva
keksinndllisyysarviointi johtaa helposti patenttien mydntdmiseen suurelle
madrélle ilmeisid keksintdjd, vaikka keksinndllisyyskynnys keskiméérin
olisikin halutulla tasolla [1]. Tavoitellun korkuisen keksinndllisyysriman

sekd  kidytdnnon  keksinnollisyysarvioinnin  objektiivisuuden  ja



ennakoitavuuden samanaikainen toteuttaminen on haaste, johon eri
patenttijarjestelmien kiytdnnoistd vastaavien oikeuslaitosten tulee tavalla tai

toisella vastata.

Pitkdt perinteet omaavassa Yhdysvaltain patenttijarjestelmissd pelkka
keksinndn uutuus ja teollinen kayttokelpoisuus ei ole riittdnyt kielto-
oikeuden saamiseen muutamaa vuonna 1790 sdddetyn patenttilain jilkeistad
ensivuosikymmentd  lukuun  ottamatta.  Vuodesta 1952  alkaen
keksinndllisyysvaatimus on kirjattu Yhdysvaltain patenttilain pykaldan 103.
Vaikka USA:ssa keksinnéllisyysvaatimuksesta kéytetty termi “non-
obviousness”, eli  ei-ilmeisyys, ei tdysin vastaa  Euroopan
patenttisopimuksen (European Patent Convention, EPC) ilmausta ’inventive
step”, tarkoittavat ilmaukset kédytdnnossd samaa asiaa: EPC- artikla 56
madrittelee termin “inventive step” termin “obvious” kautta, minké lisdksi
Maailman kauppajérjeston immateriaalioikeuksia koskevassa
kansainvélisessi =~ TRIPS-sopimuksessa  eksplisiittisesti ~ méaéritellddn

ilmausten olevan synonyymeja [3].

USA:n lainsdddiantd nojautuu tapaoikeusjirjestelméédn, jossa kirjattujen
lainsdddosten lisdksi hierarkiassa korkeamman oikeusistuimen péatokset
sitovat alempia oikeusistuimia vastaavissa oikeustapauksissa. Yhdysvaltain
patenttiviraston (United States Patent and Trademark Office, USPTO)
valituslautakunnan (Patent Trial and Appeal Board) pditoksistd voi valittaa
suoraan liittovaltion valitustuomioistuimeen (United States Court of
Appeals for the Federal Circuit, CAFC) tai piirioikeuteen (District Court).
Korkein oikeus (Supreme Court of the United States) antaa valitusluvan
patenttiasioissa vain harvoin — keksinnéllisyyteen liittyvissd kysymyksissi
vain kerran vuoden 1986 jilkeen, ja pykildn 103 voimaantulon jdlkeen
ylipdédtddn vain kahdeksan kertaa [4]. Korkeimman oikeuden péétdsten
lisdksi my0s liittovaltion valitustuomioistuimen pédétoksilld on sitova
ennakkopddtosstatus koko liittovaltion alueella. Keksinnéllisyyskonseptin
monimutkaisuuden ja tulkinnanvaraisuuden takia valitustuomioistuin ja sen
edeltdjit ovat vuosien saatossa antaneet suuren midrdn ennakkopédétoksia,
joissa keksinndllisyysarvioinnin nyansseihin ja erikoistapauksiin on otettu

kantaa.

Tassd  tyOssd  esitellddn USA:n  patenttijarjestelméssd  kaytettyja

keksinnollisyysarvioinnin  perusperiaatteita ja niiden taustalla olevaa



ennakkotapauksiin  perustuvaa  logitkkaa. Luvussa 2  kuvataan
keksinnollisyysarvioinnin historiallista kehitystd USA:ssa. Luvussa 3
esitellddn korkeimman oikeuden vaikutuksiltaan merkittava
keksinndllisyysarviointia koskeva ennakkopéitds KSR v. Teleflex, ja luku 4
kiasittelee padtoksen vahvasti sdvyttdimid USPTO:n tutkimusohjeita.

Yhteenveto ja johtopédétokset tehdddn luvussa 5.



2 Keksinnollisyysarvioinnin historiaa

Thomas Jefferson, yksi Yhdysvaltain patenttijarjestelmédn merkittdvimmista
kehittdjistd, esitti jo vuonna 1813, ettei kielto-oikeutta tulisi myontda
ilmeisille keksinnoille [5]. Keksinnollisyyskisitteen lainopillinen historia
USA:n lainsdddidnnossd juontaa juurensa vuoteen 1851. Tuolloin
korkeimman oikeuden paddtoksessd Hotchkiss v. Greenwood todettiin, etti
patenttisuoja tulee myontédé vain parannuksille, joiden keksimiseen tarvitaan
keksijd, ei vain taitavaa mekaanikkoa [6]. Hotchkiss-pddtoksen jdlkeen
keksinnollisyyskynnys  kasvoi  vihitellen erittdin  korkeaksi, mika
kulminoitui vuoden 1941 korkeimman oikeuden pditoksessd Cuno
Engineering v. Automatic Devices muotoiltuun testiin [7]. Padtoksen
mukaan keksinndllisyyteen vaadittiin, ettd keksintd on syntynyt keksijan

luovasta neronleimauksesta (”flash of creative genius™).

Vuonna 1952 Yhdysvaltain kongressi muokkasi patenttilakia ja lisési sithen
vaatimuksen (pykéld 103), jonka mukaan patentoitava keksintd ei saa olla
alan ammattilaiselle ilmeinen. Pykélidn keksinnollisyysvaatimusta koskeva
sisdlto on siitd asti pysynyt kidytdnnossd samana - tosin joitain sanamuotoja
muokattiin 2011 voimaansaatetun patenttilain muutoksen (Leahy—Smith
America Invents Act) yhteydessd, mikd johtui "first to invent"

jarjestelmistd "first inventor to file" —jdrjestelmddn siirtymisestd [8].

Nykymuodossaan pykélédn siséltd on seuraava [9]:

“A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that
the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102,
if the differences between the claimed invention and the prior art are such
that the claimed invention as a whole would have been obvious before the
effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary
skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall

not be negated by the manner in which the invention was made.”



Pykédldn  ensimmdinen  virke  vastaa  olennaisesti =~ Euroopan
patenttisopimuksen (European Patent Convention, EPC)
keksinnollisyysvaatimusta; jélkimmainen virke kieltdd Cuno-paitoksen

neronleimaustestin kdyton keksinndllisyytti arvioitaessa.

Toisin kuin esimerkiksi Suomen patenttilaissa ja EPC:ssd, pykéldn
tarkoittamaan tunnettuun tekniikkaan (prior art) voidaan lukea myds
patenttihakemuksen tekohetkelld salaiset, mutta ennen hakemusta jitetyt,
toiset patenttihakemukset. Toisaalta hakijan omia julkaisuja ei lasketa
tunnettuun tekniikkaan niin sanotun anteeksiantoajan (’grace period”)

sisélld jatetyille hakemuksille.

2.1 Graham-tekijat keksinndllisyysarvioinnin pohjana

Lainopillinen viitekehys, johon USPTO:n tutkijat pykélda 103 soveltaessaan
edelleen nojaavat, perustuu korkeimman oikeuden ennakkopditokseen
Graham v. John Deere Co. vuodelta 1966 [10]. Graham-péitoksessd ja
samoihin aikoihin annetun péétostrilogian kahdessa muussa pédatoksessd
Calmar, Inc. v. Cook Chemical Co. [11] ja United States v. Adams [12]

korkein oikeus tulkitsi ensimmaistd kertaa pykéldn 103 sisdltoa.

Korkeimman oikeuden tavoitteena oli luoda pddtoksillaan selked,
yhtendinen ja aiempaa kiytdnnollisempi tapa, jolla keksinnon ilmeisyytta
voitaisiin arvioida [10]. Graham-pditoksessd esitetdin menetelmi, jonka
mukaan patenttitutkijan tai oikeuden tulee keksinndllisyyttd arvioidessaan

madrittad seuraavat seikat:

1) Tunnetun tekniikan taso.
2) Tunnetun tekniikan ja keksinndn ero.

3) Kyseisen tekniikan alan ammattilaisen tietimyksen taso.

Liséksi neljantend seikkana tulee ottaa huomioon mahdolliset toissijaiset

tekijét ("secondary considerations"), joita ovat esimerkiksi

a) Kaupallinen menestys.
b) Pitkédaikaisen tarpeen tyydyttdminen.

¢) Aiemmat epdonnistumiset ongelman ratkaisemisessa.

Graham-padtoksen mukaan lopullinen lainopillinen kysymys, johon

keksinndllisyyttd arvioidessa tulee vastata, on, onko keksintd ilmeinen



ndiden neljdn tosiasioithin perustuvan seikan, joita sittemmin alettiin kutsua
Graham-tekijoiksi, valossa. Syystd tai toisesta pddtOksessd itsessddn ei
analysoitu lainkaan péddtoksen kohteena olleen patentin tekniikan alan

(erddnlaiset kyntdaurat) ammattilaisen tietdmystd, eli tarkasteltu tekijaa 3

[4].

Graham-pditoksen kanssa samana pdivdnd annettu Adams-pddtos liittyy
paristoon, jonka erikseen tunnettujen elektrodimateriaalien ja elektrolyytin
yhdistelmd erosi tunnetuista paristoista. Adamsin keksintd todettiin
Graham-pditoksen  kriteerejd  vastaavan  argumentoinnin  nojalla
keksinndlliseksi. Merkittdviksi paéatostd tukevaksi ndytoksi katsottiin alalla
vallinnut skeptisyys vesielektrolyytin kdyttod kohtaan ja erikseen

tunnettujen elementtien yhdistamisen yllattaviat vaikutukset.

Sittemmin ensimmadisen Graham-tekijan tarkastelun, eli tunnetun tekniikan
tason maédrittelyn, on tarkennettu olevan varsinaista keksinndllisyysarviota
edeltdvi vaihe. Graham-péétdksen hengessa tunnetun tekniikan tasoon tulee
lukea vain ldhteet, jotka ovat samalta alalta kuin hakijan keksinto tai jotka
jollain jarkevidlld tavalla liittyy ratkaistavaan ongelmaan [13]. Tdmén
ladhdejoukon maédrittdmistd on sittemmin kutsuttu vastaavan tekniikan alan

testiksi ("analogous-art test") [14].

Graham-testi ei luonnollisesti tee keksinnollisyysarviosta objektiivista.
Paitoksessd my0Os tunnustetaan, ettd kaytdnnossd arviointi tulee tehda
tapauskohtaisesti ensin USPTO:ssa ja sen jidlkeen tarvittacssa
oikeusistuimissa [10]. Myohemmin Graham-testin vaiheita, kuten alan
ammattilaisen tietdimyksen tason madrittdmistd, on tarkennettu useissa

ennakkopdatoksissa.

2.1.1 Toissijaisten tekijoiden painoarvo

Siind missd kolme ensimmadistd Graham-tekijdd huomioidaan aina
keksinnollisyytta tarkasteltaessa myos eurooppalaisessa
tutkimuskaytinnossd, esimerkiksi osana Euroopan patenttiviraston
(European Patent Office, EPO) ongelma-ratkaisu-menetelmid, on
toissijaisten seikkojen merkitys Euroopassa USA:ta vadhdisempi. EPO:n
oikeuskdytdnndssd Graham-paitoksessd mainitut toissijaiset seikat kylld
huomioidaan, mutta ainoastaan rajatapauksissa, joissa pelkkd tunnetun

tekniikan objektiivinen tarkastelu ei tuota selvai arviota keksinndllisyydesti



[15]. Toisin sanoen keksinndllisyyttd arvioidaan Euroopassa ensin teknisten
tosiasioiden pohjalta, ja vasta epdselvissd tapauksissa voidaan ottaa

huomioon mahdolliset muut keksinnollisyyttd tukevat tekijét.

USA:n kéytdnnossd tilanne on toinen: toissijaiset seikat eivdt ole
painoarvoltaan toissijaisia, vaan niitd punnitaan yhdessd kolmen
ensimmdisen Graham-tekijin kanssa, ja ne voivat joissain tapauksissa
muodostaa  painavimman  ja  todistusvoimaisimman  osoituksen
keksinndllisyydestéd [16]. Paatoksessd Stratoflex Inc. v. Aeroquip Corp. [16]
valitustuomioistuin korosti, ettd toissijaiset seikat tulee ottaa huomioon
kaikissa eikd vain rajatapauksissa. Pédtoksen Alco Standard Corporation v.
Tennessee Valley Authority [17] mukaan keksintd, joka tunnetun tekniikan
valossa vaikuttaa ilmeiseltd, ei sitd toissijaiset tekijdt huomioiden usein ole.
Paitoksen kohteena ollut tunnettuun tekniikkaan nédhden ilmeiseltd
vaikuttanut hoyryturbiinien roottoreiden kunnontarkastusmenetelmd ja —
laite todettiin keksinnélliseksi silld perusteella, ettd keksintoon pohjautuva

tuote taytti kaikki Graham paitoksessd mainitut toissijaiset kriteerit a—c.

Valitustuomioistuimen péétoksessd Simmons Fastener Corporation v.
lllinois Tool Works Inc. [18] todetaan, ettd vaikka tunnetun tekniikan
opetusten ja kolmen ensimméisen Graham-tekijdn perusteella vaatimuksen
kohteena ollut kiinnitystulppa vaikuttaa alan ammattilaiselle ilmeiseltd,
osoittaa tuotteen vahva kaupallinen menestys, ettei keksintd voi olla

ilmeinen.

Myos tuoreessa péaidtoksessd Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc.
v. Maersk Drilling United States, Inc. [19] toissijaisille tekijoille, erityisesti
alalla vallinneelle skeptisyydelle keksinnon kohteen kaltaisia porarakenteita
kohtaan, annettiin suuri painoarvo, minkd pohjalta tuomioistuimenkin
mielestd tunnettuun tekniikkaan ndhden ilmeiseltd vaikuttava keksintod
todetaan paatoksessd keksinnolliseksi. Vastaava vaatimusasetelma hylattiin

EPO:ssa ilmeisena.

On kuitenkin selvdd, ettd toissijaiset todisteet ovat aina epésuoria:
esimerkiksi kaupallinen menestys voi olla seurausta jostain muusta kuin itse
keksinnon hyvyydestd, kuten tehokkaasta markkinoinnista. Paatoksessa
Merck & Co v. Biocraft Laboratories Inc. [20] valitustuomioistuin kumosi

ladkeyhtid Merckin patentin todeten perusteluissaan, ettei hakemuksen



kohteena olleen diureetin kaupallinen menestys ainoana keksinndllisyytta
tukevana tekijdnd ole riittdvd syy patentin mydntdmiseen. Pddtoksen In re
Sneed [21] mukaan yhteyden todistaminen toissijaisten todisteiden, kuten

kaupallisen menestyksen, ja keksinnon viélilld on hakijan vastuulla.

Toissijaiset tekijdt tulevat wusein esiin vasta hakemuskasittelyn
myohemmassd vaiheessa tai oikeuskisittelyn yhteydessd. Péédtoksessa In re
Piasecki [22] painotetaan, ettd uusien todisteiden ilmetessd patentoivuutta
tulee arvioida uudestaan kokonaisuutena kaikki aineisto huomioiden sen
sijaan, ettd arvioitaisiin sitd, tyrmadvétko uudet todisteet aiemmin esitetyt

hylkdysargumentit.

2.2 Synergia keksinnollisyysarvioinnin kriteerina

Adams-pditoksessd  korkein  oikeus piti  synergiaa ratkaisevana
keksinndllisyyttd  tukevana  tekijind. Kahdessa  Graham-paidtoksen
jéalkeisessd pédtoksessddn se linjasi, ettd saadakseen patenttisuojan, eri
yhteyksistd tunnettujen elementtien yhdistdmisen lopputuloksen tuleekin

olla tavalla tai toisella yll4ttava.

Paatoksen Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co. (1969)
mukaan keksinnoéllisyyteen vaaditaan, ettd yhdistdmiselld aikaansaatava
vaikutus on oltava suurempi kuin erillisten vaikutusten summa [23].
Paatoksen kohteena olleeseen asfalttikoneeseen oli yhdistetty aiemmin
erikseen kaytetty séteilylammitin. Yhdistelmén katsottiin tuottavan saman
lopputuloksen kuin ldmmittimen ja tunnetun asfalttikoneen erikseen, eika

sithen néin ollen katsottu liittyvén synergiaa.

Paatoksen Sakraida v. Ag Pro Inc. (1976) keksintd koskee navetan lattian
siivoamismenetelmdd, jossa kaltevien lattioiden, viemirikourujen ja
vesitankkien sopivalla sijoittelulla ja veden d&killiselld vapauttamisella
lehménlannan huuhtominen helpottuu. Korkeimman oikeuden mukaan

yhdistelmistd puuttui synergia [24].

Synergiatarkastelun ~ pelkéstddn  teknisen = vaikutukseen  nojaavan
keksinnollisyysarvioinnin voidaan katsoa eroavan periaatteeltaan Graham-
ammattimiehen ilmeistd toteuttaa tunnettujen elementtien yhdistdminen [2].

Myohemmin valitustuomioistuin pyrki irtautumaan synergiavaatimuksesta



samalla, kun se alkoi soveltaa kehittdimddnsd TSM-testid (kappale 2.3).
Paatoksessda Stratoflex Inc. v. Aeroquip Corp. tuomioistuin totesi, ettei
synergian puuttumisella ole sijaa patentoitavuusarvioinnissa pykaldn 103 tai

Graham-paitoksen valossa [16].

2.3 TSM-testi

Moni keksintd vaikuttaa jdlkikdteen taustalla olevaan ongelmaan ndhden
ilmeiseltd, kun ratkaisu on tiedossa. Keksinndllisyysarvioinnin
jélkiviisausharhalla tarkoitetaan tdtd subjektiiviseen arviointiin véistdmattad

liittyvdd ongelmaa, jota patenttivaatimuksia arvioitaessa tulisi valttaa.

Vuonna 1982 vastaperustettu liittovaltion valitustuomioistuin kehitti
menetelmin, jonka tavoitteena oli paitsi vdhentdd jalkiviisausharhaa
keksinnollisyysarvioinnissa myds tehda arvioinnista entista
objektiivisempaa ja siten yhtendisempdd tarjoamalla systemaattinen tapa
arvioida keksinnon ilmeisyyttd Graham-tekijoiden selvittdmisen jilkeen
[25]. Menetelmédn mukaan eri 14hteissd esiintyvén tiedon yhdistdminen olisi
alan ammattilaiselle ilmeistd vain, jos yhdistdmiseen olisi jokin motivaatio.
TSM-testin  (teaching-suggestion-motivation) = mukaan  ilmeisyyden
osoittamiseksi tunnetusta tekniikasta tulisi pystyd 10ytdméaan jokin vihje tai
opetus, joka ohjaisi alan ammattilaisen yhdistiméédn tunnettuja elementteja
[26].

Valitustuomioistuimen paitoksessd Ashland v. Delta Resin [27] todetaan,
ettd patenttivaatimuksen keksinnéllisyyden kyseenalaistavan osapuolen
tulee kyetd osoittamaan yhdistettivista tietoldhteistd opetus tai ehdotus, joka
tukee ldhteiden yhdistimistd. Vastaavanlaisiin toteamuksiin paadyttiin
tapauksissa In re Fritch [28], In re Oetiker [29], In re Geiger [30] ja In re
Deminski [31]. Suoran yhdistettdvissd viittauksissa esiintyvdn vihjeen
lisdksi motivaation on katsottu voivan sisdltyvin myos keksinnon taustalla
olevan ongelman luonteeseen ja alan ammattilaisen yleistietoon, mikali
yhdistettdvdat ldhteet erikseen toteuttavat kaikki patenttivaatimuksen
rajoitteet ja yhdistdmiselld olisi kohtuullinen onnistumismahdollisuus

(’reasonable expectation of success”) [32].



TSM-testi soveltuu kaikkiin tapauksiin, joissa patenttivaatimuksen elementit
erikseen 10ytyvit jostain tunnetun tekniikan julkaisusta. Koska ldhes kaikki
keksinndt ovat tavalla tai toisella tunnettujen elementtien yhdistelmid,

voidaan testid soveltaa useimmissa tapauksissa.
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3 KSR v. Teleflex

3.1 Taustaa

TSM-testid kritisoitiin jo varhaisessa vaiheessa siitd, ettd se laskee
keksinnollisyyskynnyksen liian matalaksi, erityisesti niilld teknologian
aloilla, jotka kehittyvdt nopeasti ja joilla kirjattua ehdotusta tai keksintoon
ohjaavaa opetusta voi siitd syystd olla vaikea identifioida [26]. Liian
matalan patentointikynnyksen katsottiin tukahduttavan innovaatioita
ylimonopolisoimalla useita tekniikan osa-alueita. Huomiota kiinnitettiin
myds sithen, ettd pykdldin 103 ja Graham-pditoksen perusteella
keksinnollisyyttd tulee arvioida alana ammattilaisen ndkokulmasta, eika
vaatimusta opetuksesta tai ehdotusta mainita niissd lainkaan. TSM-testin
vastustajat muistuttivat, ettd 103 pykéldn mukaan patenttisuoja tulee evéti
ilmeisiltd keksinndltd, mutta TSM testi sen sijaan pakottaa osoittamaan, ettd
keksinto ei ole ei-ilmeinen. Tamin katsottiin poikkeavan sekd pykaldn 103
tarkoittamasta ettd Graham-pddtoksessd esitetystd ajatusmallista [26].
Jyrkimmat kriitikot katsoivat testin olevan jopa pykéldn 103 vastainen, ja
ettd itse Graham-pédidtoksessd ilmeiseksi todettua vaatimusasetelmaa olisi
TSM-testin perusteella viistimaéttd pidetty keksinnollisend [26]. Testin
tiukinta sovellusmuotoa pidettiin yleisemminkin liian ddrimméisend keinona

jélkiviisausharhan vilttdmiseen.

Vuosien saatossa véitteet valitustuomioistuimen TSM-testin soveltamisesta
johtuvasta liiasta patenttimyonteisyydestd kiihtyivit, silld testin katsottiin
litan usein johtavan huonolaatuisten patenttien myontdmiseen [33]. Vuonna
2003 liittovaltion kilpailuviranomainen (Federal Trade Commission) esitti
raportissaan huolensa siitd, ettd TSM-testin vuoksi patentteja mydnnettiin
alan ammattilaisille ilmeisille keksinnéille ja ettd koko Yhdysvaltojen

patenttijiarjestelmad oli tdméin vuoksi epétasapainossa vapaan kilpailun
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periaatteiden kanssa [34]. Kritiikkid testid kohtaan esittivit my0s muut
arvovaltaiset tahot, kuten Yhdysvaltain kansallinen tutkimusneuvosto
(National Research Council) [33].

Vuonna 2006 paitoksessd In re Kahn [35] valitustuomioistuin puolustautui
TSM-testid kohtaan esitettyd kritiikkid vastaan toteamalla muun muassa,
ettd testt on ainoastaan ensimmadisen Graham-tekijin méaérittimisen
tarkennus eikd niin ollen ole ristiriidassa Graham-paatoksen tai pykdlan 103
kanssa. Lopulta my0s korkein oikeus katsoi asiakseen ottaa kantaa
valitustuomioistuinta kohtaan esitettyyn kritiikkiin ja pdétti samana vuonna
antaa valitusluvan patenttivaatimuksen keksinndllisyyskynnysti koskevassa
asiassa ensimmdistd kertaa kolmeen vuosikymmeneen yhtididen KSR
International Co. ja Teleflex Incorporated vélisessd patenttiriidassa [25].
Korkeimman oikeuden huhtikuussa 2007 antama péitds perusteluineen ja

sitd edeltdvien oikeuskisittelyjen vaiheet on esitetty viitteessé [36].

3.2 Kasittely piirioikeudessa ja liittovaltion
valitustuomioistuimessa

Vuonna 2002 Teleflex Inc. jitti kanteen KSR International —yhti6td vastaan
silld perusteella, ettd KSR:n valmistamat sédéddettivdt kaasupolkimet
loukkasivat heiddn patenttiaan. Teleflexin patentti koski elektronista
poljinratkaisua, jonka avulla polkimen sijaintia voidaan sddtdd kayttdjan

pituuden mukaan.

KSR:n mielestd Teleflexin patentti oli tunnettuun tekniikkaan ndhden alan
ammattilaiselle ilmeinen, ja yhtid vaati silli perusteella piirioikeudessa
patentin kumoamista. Summaarisessa késittelyssd oikeus totesi Teleflexin
patentin vaatimukset ilmeiseksi. Ensisijaisena estejulkaisuna esitetty vuonna
1989 myonnetty patentti (Asano) opettaa Teleflexin patenttia vastaavalla
tavalla sdddettdvin ei-elektronisen kaasupolkimen. Pddtoksen mukaan alan
ammattilaiselle olisi ollut ilmeistd yhdistdd Asano-patentin opetukset
myohemman patenttijulkaisun (Smith) sisdltoon, josta tunnetaan Teleflexin
vaatimuksen ~ mukaisen sensorin sijoittaminen  kaasupolkimen
tukirakenteeseen. Asano-patentti ei ollut tullut esiin hakemuksen
tutkimisvaiheessa, mutta tutkija oli hyldnnyt myOnnettyd patenttia
laajemman, sensorin yleisempédén sijoitteluun perustuvan,
vaatimusasetelman toisen patenttijulkaisun perusteella. Piirioikeus viittaa

péddtoksessddn tutkijan argumentteihin todeten, ettd vastaavin perustein
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Teleflexin patentin vaatimukset ovat ilmeisid Asano-patenttiin ndhden.
Paatoksessd kiytetddn TSM-testid toteamalla, ettd poljintekniikan yleinen
kehitys motivoi elektronisen sensorin kdyttdon manuaalisen kaasunsdadon
sijaan, ja ndin ollen alan ammattilaisella olisi ilmeinen motivaatio sijoittaa
polkimen asentoa havaitseva Smith-patentista tunnettu sensori Asanon

sdddettavaan polkimeen.

Valitustuomioistuin kuitenkin kumosi piirioikeuden péédtdksen todeten
oikeuden soveltaneen TSM-testid epétiydellisesti. Pddtoksessd myotdilldan
Teleflexin esittdmid argumentteja, joiden mukaan heiddn keksintonsa
tavoitteena oli pienempi, yksinkertaisempi ja halvempi poljinratkaisu.
Asanon patentin tavoitteena puolestaan katsottiin olevan poljin, joka reagoi
painamiseen samalla tavalla riippumatta kéyttdjdn asettamasta polkimen
sijainnista. Valitustuomioistuin korosti, ettei viitatuissa julkaisuista, joiden
esittdmien keksintdjen tavoitteet erosivat toisistaan, ollut l0ydettidvissa
motivaatiota julkaisujen opetusten yhdistimiseen. Pddtoksen mukaan silla,
ettd yhdistdmistd olisi ollut ilmeistd kokeilla, ei ole patentoitavuuden
kannalta merkitystd, koska kokeilun ilmeisyys ei valitustuomioistuimen
késityksen ja tuomioistuimen viittaaman aiemman péédtdksen /n re Deuel

[37] nojalla merkitse sité, ettd keksinto olisi ilmeinen.

KSR pyysi péditoksestd valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Perusteluissaan
yhtié totesi, ettei pykéldssd 103 tai yhdessdkddn korkeimman oikeuden
paitoksessd Graham-péddtds mukaan lukien ole tukea TSM-testille. Lupa
myonnettiin kesdkuussa 2006. Ennen lokakuussa 2006 kiytyd suullista
késittelyd oikeus vastaanotti merkittdvin mdéédrdn ulkopuolisten tahojen

esittdmid amicus curiae -lausuntoja TSM-testin puolesta ja sitd vastaan.

3.3 Korkeimman oikeiden paatos

Huhtikuussa 2007 antamassaan padtoksessd korkein oikeus kumosi
valitustuomioistuimen péétdksen todeten sen olevan sekd pykéldn 103 ettd
aiempien korkeimman oikeuden linjanvetojen vastainen. Vaikka oikeus ei
joidenkin odotusten vastaisesti pddtynyt yksikasitteisesti kieltimaan TSM-
testin kéyttod keksinnéllisyystarkastelussa, tuomitsee se testin jaykén,
kapeakatseisen ja eksklusiivisen kdyton. Pdédtoksessd listataan useita
perusteita, joiden pohjalta alan ammattimies voi pédédtyd yhdistimédin eri
tietoldhteistd 10ytyvdd tietoa suoran opetuksen tai ehdotuksen lisdksi.

Lausunnossaan korkein oikeus myds toteaa, ettei Hotchkiss-pddtoksessa
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luotua ja pykélddn 103 kirjattua keksinnéllisyyskynnystd tule arvioida

mihink&én jaykk&én testiin rajoittuen.

Korkein oikeus myo0s kiinnitti huomiota neljddn valitustuomioistuimen
keksinndllisyystarkastelussa tekemédn virheeseen. Ensimmadinen virhe oli
keskittyd patentinhakijan esittdmdin ongelmaan, kun oikea ldhestymistapa
olisi arvioida ilmeisyyttd pelkdstddn alan ammattilaisen ndkokulmasta.
Toisen virheen CAFC teki olettaessaan, ettd alan ammattimies ratkaisua
etsiessddn huomioisi vain samaa ongelmaa késittelevét tietoldhteet. Korkein
oikeus totesi, ettd tunnettujen elementtien kédyttd muualla kuin niiden
ensisijaisissa kayttokohteissa on wusein ilmeistd pelkdn maalaisjirjen
perusteella ja ettd alan ammattilainen kykenee wusein yhdistdmiin
julkaisujen opetuksia palapelin palojen tavoin. Lausunnon mukaan tunnettu
tekniikka oli pullollaan vihjeitd, jotka olisivat ohjanneet alan ammattilaisen
kiinnittdmdidn elektronisen sensorin sdiddettivddn polkimeen Teleflexin
patentin mukaisella tavalla, vaikka Asano-patentissa ei sensorin sijoitteluun
liittyvdd ongelmakenttdd késiteltykddn. P&adtoksen mukaan oleellinen
kysymys Teleflexin patenttivaatimuksen osalta on, olisiko keskimédrdinen
poljinsuunnittelija, joka olisi tietoinen alan kehityksen esiin tuomista
moninaisista kehitystarpeista, havainnut hyodylliseksi pdivittdd tunnetun
tekniikan sdddettdvan poljinratkaisun sensorilla. Oikeuden mukaan vastaus

on myonteinen ja keksintd sen vuoksi alan ammattilaiselle ilmeinen.

Kolmas péaétoksessd esiin tuotu virhe oli valitustuomioistuimen vdite, jonka
mukaan patenttivaatimuksen ilmeisyyttd ei voi todistaa pelkéstddn
osoittamalla, ettd elementtien yhdistdmistd olisi ilmeistd kokeilla.
Korkeimman oikeuden mukaan ongelman identifioituaan alan
ammattilaiselle olisi ilmeistd yhdistelld tuntemiaan teknisid ratkaisuja aina,
kun yhdistelmid on rajattu méédrd ja yhdistdmisen lopputulos on ennalta
arvattavissa. Pddtoksessd linjattiin, ettd mikili yhdistimisen lopputulos on
odotusten mukainen, ei sithen pédtymiseen tarvita innovaatiota vaan
ainoastaan alan perustietimysti ja maalaisjarked. Oikeus totesi myds, ettd
padtosten United States v. Adams, Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement
Salvage Co. ja Sakraida v. Ag Pro Inc. synergiavaatimukset ovat edelleen

relevantteja keksinnollisyysarvioinnin ldhtokohtia.

Neljanneksi virheeksi korkein oikeus listasi sen, ettd valitustuomistuin

korosti litkaa tuomioistuinten ja tutkijoiden altistumista jilkiviisausharhalle,
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mikd johti jdykkiin ja maalaisjdrjen sivuuttaviin  kdytintoihin

keksinnollisyyttd arvioidessa.

Paitoksessddn korkein oikeus kuitenkin muistutti, ettd vaikka tunnetun
tiedon yhdistdmiseen voi olla monia eri syitd, tulee tutkijan tai oikeuden
aina perustella kantansa. Lausunnossa korostettiin, ettd ilmeisyyttd ei tule

perustella pelkidstdén silld, ettd keksinnon elementit ovat erikseen tunnettuja.

3.4 Paatoksen vaikutus

KSR-paitostd pidetddn yleisesti viime vuosikymmenten merkittivimpéana
korkeimman oikeuden patentteja koskevana linjanvetona [38], jonka
odotettiin merkittdvasti nostavan keksinnollisyyskynnystd [25, 39]. Vaikka
USPTO:n ja tuomioistuinten onkin havaittu muuttaneen arviointejaan
joustavampaan suuntaan, on ilmeiseksi todettujen keksintdjen osuus noussut
joitain odotuksia maltillisemmin [25]. Tdmén uskotaan johtuvan siitd, ettd
TSM-testi, jonka saaman kritiikin takia korkein oikeus myonsi valitusluvan,
el valttamattd ollutkaan ratkaiseva tekijd huonolaatuisten patenttien suureen
madrddn, ja ettd keksinnollisyysarviointi oli jo ennen pddtostd ollut

huomattavasti joustavampaa, kuin mitd korkein oikeus antoi ymmartaa [25].

Vertailtaessa KSR:n valitusluvan myontdmisti edeltdvia
valitustuomioistuimen ratkaisuja ensimmaéisen kahden vuoden aikana KSR-
péddtoksen jédlkeen tehtyihin ratkaisuihin, havaitaan ilmeiseksi todettujen
keksintéjen osuuden kuitenkin kasvaneen neljdstdkymmenestd vajaaseen
kuuteenkymmeneen prosenttiin [33]. Vastaavanlainen muutos on néhtévissa
myods pidemmaélle ulottuvissa vertailussa [39]. Mielenkiintoisena
yksityiskohtana on pidettava sitd, ettd valitusluvan antamisen ja paatoksen
vililla keksinndn ilmeiseksi toteavia pdédtoksid annettiin vield enemmén,
minkd voi tulkita aiheeseen liittyneen kiihkedn keskustelun ja
kadnteentekeviksi ennakoidun péédtdksen vaikuttaneen CAFC:n toimintaan

jo etukéteen [33].

Vaikka onkin episelvdd, kuinka paljon korkeimman oikeuden pédétds on
kaytdnnossd keksinnéllisyyskynnystd nostanut, ndkyy KSR-pditds hyvin
selvdsti oikeusistuimien keksinndllisyystarkastelujen perusteluissa: siind
missd KSR-pddtokseen viitataan ja sen argumentaatiolinjoja kaytetddn

viljalti, ovat TSM-testiin pohjaavat perustelut selvisti vdhentyneet [39].

15



Ensimmadinen KSR-pditoksen jilkeinen valitustuomioistuimen kisittelema
patentoitavuustapaus Leapfrog v. Fisher-Price [40] koski lapsille suunnattua
elektronista opetuslaitetta. Laite siséltdd joukon eri kirjaimilla merkittyja
nappeja, joita painettaessa laite tuottaa kirjainta vastaavat &dénteet
painamisjérjestyksessd. Aiemmin tunnettiin saman toiminnon tarjoava ei-
elektroninen laite ja elektroninen kirja, jotka yhdessd sisdltdvat kaikki
keksinnon osat lukuun ottamatta lukijaclementtid, joka tunnistaa
kirjainpainallusten jdrjestyksen. Perusteluissaan valitustuomioistuin kéytti
samantapaisia argumentteja kuin viittaamassaan KSR-pditoksessd todeten,
ettd oli alan yleisen kehityksen mukaista korvata mekaaniset elementit
saman toiminnon aikaansaavilla sdhkoisilld komponenteilla. Pédatoksessa
todetaan myds, ettei patentin haltija ollut kyennyt osoittamaan, ettd
lukijaelementin kdyttdminen keksinndssa olisi ollut ainutlaatuisen haastavaa

tai vaikeaa. TSM-testid ei pddtoksessd mainita lainkaan.

Kriittisimpien kannanottojen mukaan KSR-paitos poisti
keksinnollisyysarvioinnista kaiken valitustuomioistuimen onnistuneesti
sithen tuoman objektiivisuuden ja muutti arvioinnin tdysin subjektiiviseksi
[38]. Joidenkin kriitikkojen mielestd eri tietoldhteistd 10ytyvien elementtien
yhdistdmisen lopputuloksen ennakoitavuuteen keskittyvit paatoksen
ilmeisyysperusteluargumentit eiviat ole keksinndn ja tunnetun tekniikan
eroja painottavan Graham-pddtoksen mukaisia [2]. Yleisesti on kritisoitu
myos sitd, ettd vaikka pddtos kieltdd jilkiviisausharhaa estimiin kehitetyn

TSM-testin kdyton, ei se anna korvaavia ohjeita harhan vilttdmiseen [4, 25].

KSR-paitoksen merkityksestd jotain kertoo se, ettd se on vajaassa
kymmenessd vuodessa noussut kaikkien aikojen  viitatuimmaksi
korkeimman oikeuden patenttiasioithin liittyvédksi paatokseksi [41].
Péaitoksen seurauksena myos USPTO:n tutkimusohjeiden keksinndllisyytta
koskevaa osiota, jota kdsitellddn luvussa 4, muokattiin huomattavasti

vastaamaan korkeimman oikeuden linjauksia.
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4 MPEP ja keksinnollisyysarvioinnin
kaytannot

USA:n patenttiviraston julkisessa tutkimusohjeistossa MPEP:ssid ("Manual
of Patent Examining Procedure”) kuvataan kaikki ajantasaiset lait ja
saadokset, joita tutkijan tdytyy noudattaa patenttihakemusten kisittelyssa.
Ohjeisto sisdltdda myos lukuisia esimerkkejd lain soveltamisesta eri
tilanteissa. MPEP:n viimeisin, 9., laitos julkaistiin maaliskuussa 2014 [42].
Patentoitavuustarkastelua késitellddn ohjeiston luvussa 2100, jonka
kappaleet 2141-2145 koskevat keksinndllisyystarkastelua. Viimeisin
kappaleista, kappale 2145, antaa kdytdnnon reagointiohjeita hakijan

yleisimpiin vastavditteisiin.

Tutkimusohjeistoon tehtiin merkittdvia muutoksia KSR-pditoksen jidlkeen.
Paatoksen jélkeisistd versioista ldhtien keksinnollisyysosion alussa on
linjattu pykéldn 103 velvoittaman ilmeisyyskiellon arvioinnin perustuvan
edelleen Graham-pditoksessd luotuun viitekehykseen, jonka KSR-pditos

vahvisti ja jonka kdytinnon tulkintaa se tarkensi.

Vaikka MPEP:n keksinnollisyysosiossa viitataankin  KSR-pédatokseen
kaiken kaikkiaan ldhes sata kertaa, todetaan osion alussa, ettd kdytdnnossa
viraston tutkijoiden keksinndllisyysarviointi on jo aiemmin noudattanut
péddtoksessd esitellyn kaltaista joustavaa ja maalaisjarked kayttavaa
lahestymistapaa. Tdlldi USPTO nédyttdisi epdsuorasti, ja mitd ilmeisimmin
oikeutetusti, sysddvdn vastuun TSM-testin soveltamiseen liittyvistad
ylilyonneista CAFC:lle. Paétoksessa kisitellyn Teleflexin
patenttihakemuksen késittelyhistorian perusteella on kieltiméttd varsin
selvdd, ettd patenttia ei olisi alun perinkddn myoOnnetty, mikili lopulta
merkittdvimmaksi esteeksi osoittautunut Asano-patentti olisi tullut esiin
tutkimuksen aikana. Toisaalta ohjeistossa viitataan myohemmin myos KSR-

padtoksen kohtaan, jossa korkein oikeus kommentoi

17



valitustuomioistuimenkin ~ noudattaneen =~ KSR-pddtoksessd  esitettyja

periaatteita monissa tapauksissaan.

Useiden lisdysten lisdksi ohjeistosta on poistettu joitain KSR-padtoksen
vastaisia, 1dhinnd TSM-testiin liittyvid, ohjeita ja viittauksia niitd tukeviin
ennakkopddtoksiin. Synergia-argumentoinnin osalta ohjeisiin on KSR-
pddtoksen jédlkeen palautettu viittaukset korkeimman oikeuden pditoksiin
Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co. ja Sakraida v. Ag Pro
Inc. ja poistettu viittaus valitustuomioistuimen paatokseen Stratoflex Inc. v.
Aeroquip Corp., jossa suoraan kumottiin mainittujen korkeimman oikeuden
pddtosten synergiavaatimus. Nykyisissd ohjeissa myos painotetaan, ettd
KSR-paitoksessd kuvatut periaatteet pdtevat kaikilla, my0s yleisesti
huonosti ennustettavissa olevilla, tekniikan aloilla, vaikka péatds itsessdén

koskeekin ennakoitavaa ja pitkédlle kehittynyttd poljintekniikan alaa.

4.1 KSR-perusteet

USPTO:n tutkijan tehtdvdnd on keksinndllisyysarviossaan luonnollisesti
osoittaa keksinnon ilmeisyys tai sen puute. Todistusvelvollisuuden
yhteydessa kaytetty lainopillinen termi ”prima facie obviousness” liittyy
sithen, kenelld missdkin hakemuskésittelyn vaiheessa on uusien
argumenttien esittdmisvelvoite. Termi on jossain méddrin harhaanjohtava,
silld ilmeisyyden todistamiseen ei vaadita, ettd alan ammattimies
viitejulkaisut eteensd saatuaan péityisi keksintoon “prima facie”, eli
ensisilmiykselld, vaan ettd ilmeisyys tdytyy perustella niin hyvin, ettei

asiasta jad epaselvyytta.

KSR-paitokseen pohjautuen MPEP luettelee useita perusteita, jotka tukevat
prima facie —ilmeisyyden osoittamista. Vapaasti kddnnettynd listatut

perustelut ovat seuraavat:

(A)Keksintd yhdistdd tunnettuja elementtejd tunnetulla menetelmallad
niin, ettd lopputulos on ennalta arvattava.

(B) Keksintd yksinkertaisesti korvaa yhden tunnetun elementin toisella,
ja lopputulos on odotuksenmukainen.

(C) Keksinto soveltaa jonkin laitteen, menetelmén tai tuotteen tunnettua

parannustekniikkaa samalla tavalla samankaltaisessa laitteessa
menetelmassi tai tuotteessa.
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(D)Keksintd soveltaa muusta yhteydestd tunnettua tekniikkaa
tunnettuun laitteeseen, menetelmddn tai tuotteeseen niin, ettd
lopputulos on ennalta arvattava.

(E) llmeisen kokeilun periaate — keksintoon padddytddn valitsemalla
rajatusta joukosta odotuksenmukaiseen lopputulokseen johtavia
potentiaalisia ratkaisuja, joilla on kohtuullinen toimivuusennuste.

(F) Keksintd perustuu markkinavoimien tai muiden kannustimien
ohjaamana yhdelld alalla tapahtuneen kehitystyon soveltamiseen
joko samalla tai toisella alalla niin, ettd soveltamisen lopputulos on
alan ammattimiehelle yllatykseton.

(G) Tunnetussa tekniikassa esiintyvd opetus, ehdotus tai muu
motivaatiotekiji  ohjaisi alan ammattimiechen = muuttamaan
estejulkaisusta tunnettua ratkaisua tai yhdistiméédn estejulkaisujen
elementtejd keksinnon mukaisella tavalla.

Peruste (G) vastaa TSM-menetelmad, ja sen rinnalle on listattu muut KSR-
péddtoksessd luetellut perusteet (A)—(F). Perusteet (A)~(D) ja (F) ovat
kdytdnndssd symmetriaperiaatteen erilaisia variantteja, joiden esittelyn
yhteydessd KSR-tuomioistuin pddtoksessdédn viittaakin Adams-, Anderson's-

Black Rock ja Sakraida-paatoksiin.

Tutkimusohjeissa mainitaan, ettd muitakin hylkdysperusteluja kuin (A)—~(G)
on sallittua kdyttda ja ettd perusteita on usein tarpeen yhdistelld. MPEP:ssé
painotetaan, ettd tutkijan on aina esitettdvd perustelut johtopaitoksilleen, ja
viitataan valitustuomioistuimen KSR-pddtostd tarkentavassa tapauksessa
Ball Aerosol v. Ltd. Brands [43] antamaan toimintaohjeeseen. Ohjeen
mukaan ilmeisyyden osoittamiseksi on aina perusteltava, miksi alan
ammattimies olisi pddtynyt keksintdon — my0s silloin kuin ilmeisyys on

perusteltavissa maalaisjérjella.

MPEP:ssi my0Os listataan jokaista perustetta (A)—(G) kohti lukuisia
oikeustapausesimerkkejd. Osa viitatuista padtoksistdi on KSR-tapausta
vanhempia, mikd ohjeiston mukaan kuvastaa pditosten olleen yhtipitdvid
KSR-paitoksessd esitettyjen periaatteiden kanssa. Suuri osa esimerkeisti
havainnollistaa, kuinka valitustuomioistuin on soveltanut KSR-paatoksen
periaatteita sen antamisen jdlkeen. Itse KSR-tapaus on esimerkkini
perusteen (F) kohdalla. Muista edelld mainituista korkeimman oikeuden
padtoksistd Adams- ja Anderson’s-Black Rock -pditokset mainitaan

perusteen (A) yhteydessa.
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Perusteen (D) yhtend esimerkkind MPEP viittaa KSR-pditosta
edeltdneeseen korkeimman oikeuden keksinnéllisyysarviota koskeneeseen
pddtokseen Dann v. Johnston [44], jonka késittelemd keksintd liittyy
tietokoneella toteutettavaan shekkien ja talletuslipukkeiden luokittelu- ja
seurantajarjestelmddn. Jarjestelmén avulla asiakas voi liittdé tilitapahtumaan
kategorian, joka talletetaan magneettisella musteella. Keksinnén mukainen
tilitapahtumien magneettinen tallentaminen ja kirjattujen transaktioihin
perustuva toistuva tiliotteiden l&hettiminen oli tunnettua. Keksinnén ero
tunnettuun tekniikkaan oli se, ettd kategorian kirjaaminen magneettinauhaan
summan ja tilinhaltijan tietojen lisdksi mahdollistaa tilitapahtumien
raportoinnin, esimerkiksi kuukausittaisella tiliotteella, kategorioittain eika
pelkdn tilinumeron perusteella. Korkein oikeus totesi, ettd asioiden
merkitseminen luokittelua, hakutoimintoja ja raportointia varten oli
tunnettua, ja ettd alan ammattimiehelle olisi ndin ollen ollut ilmeistd lisata
muita tietoja sisdltdvddn magneettitallenteeseen myods tapahtuman
luokitusmerkinti. P&étds, joka mainitaan myds perusteen (F) esimerkkind,
oli myds pitkddn ainoa korkeimman oikeuden
litketoimintamenetelmépatenttia koskeva kannanotto ennen tuoreita
padtoksid Bilski v. Kappos [45] ja Alice Corp. v. CLS Bank International
[46] — joskaan keksinnollisyysarviointiin keskittyneessd padtoksessd ei

juurikaan otettu kantaa keksinnon tekniseen luonteeseen.

Edelld kuvattu pditds Leapfrog v. Fisher-Price on esimerkkind sekd

perusteen (B) ettd perusteen (F) kohdalla.

4.2 llmeisen kokeilun periaate

KSR-perusteista ehkdpéd kiistanalaisin on “obvious to try” —peruste (E),
jonka kéyttd6 ennen KSR-péditostd oli kategorisesti kielletty usealla
valituslautakunnan péatokselld. Kriittisimpien ndkokantojen mukaan
perusteen  salliminen voi nostaa keksinndllisyyskynnyksen jopa
neronleimaustestin vaatimusta korkeammaksi, ja ettd loogisesti ajateltuna
peruste mahdollistaa ainoastaan sattumalta syntyneiden keksint6jen
patentoimisen [38]. MPEP:n mukaan tillaiset pelot ovat aiheettomia, silla
kdytannossd lopputuloksen ennakoitavuusvaatimukselle on oikeudessa

annettu perusteen kayttod selvisti rajoittava painoarvo.

Tutkimusohjeiston mukaan ilmeisen kokeilun perustetta kéyttddkseen

tutkijan on osoitettava jokainen seuraavista kohdista:
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1) Keksinnén alalla oli ollut tiedossa oleva ongelma tai muu
muutokseen ohjaava tarve.

2) Potentiaalisia ratkaisuja tunnistettuun ongelmaan tai tarpeeseen oli
olemassa rajattu mééré, ja ratkaisujen tuli olla seké identifioituja ettad
lopputulokseltaan ennakoitavia.

3) Alan ammattimies olisi voinut olettaa potentiaalisilla ratkaisulla
olevan kohtuullinen onnistumismahdollisuus.

4) Ilmeisyys tulee perustella myds Graham-tekijoiden tosiasioithin

perustuvien todisteiden valossa.

Liséksi ohjeistossa todetaan, ettd kokeilun ilmeisyyttd arvioitaessa on
tairkedd huomioida muun muassa teknitkan alan ja siind tunnetun
vaihtoehtojen luonne sekd alan kehitysvaihe ja tuloksien yleinen
ennakoitavuus alalla. Esimerkiksi lddketieteen ja bioteknologian aloilla,
joiden keksinndt usein perustuvat tavalla tai toisella kokeiluihin,
lopputuloksen ylléttdvyys on yleisempdd kuin mekaanisten keksintdjen
kohdalla. Kysymystd siitd, milloin keksintd voidaan osoittaa ilmeiseksi
kokeiluargumentin perusteella, on kisitelty KSR-pddtoksen jdlkeen useissa
oikeustapauksissa, varsinkin kemiaan liittyvissd keksinnoissi. MPEP:ssé
kdydaan ldpi useita KSR-pditoksen jéilkeisid valitustuomioistuimen ilmeisen
kokeilun periaatetta koskevia linjanvetoja erityisesti lddke- ja biotekniikan

alalta.

Tapauksessa Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc. [47] sydankohtausten ja
aivoinfarktien ehkdisyyn kaytettavid lddkeainetta koskeva patentti pidettiin
voimassa, koska vaikka kokeiltavien yhdisteiden méadrd oli pieni, el
keksintoon pddtoksen mukaan ollut ilmeistd pddtyd kokeilemalla.
Perusteluissa yhdisteen terapeuttinen vaikutus ja toksisuuden puute todettiin
yllattaviksi, eikd mahdollisen kokeilun onnistumismahdollisuutta katsottu
hyviksi. Patentinhaltijalle myonteiseen ratkaisuun on pdddytty MPEP:ssa
esitellyistd tapauksista myds padtoksissd Takeda Chem. Indus., Ltd. v.
Alphapharm Pty., Ltd. [48] ja Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs,
Inc. [49]. Kasittelyn kohteena olleen keksinnoén ilmeiseksi toteavia
pédtoksid ovat Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc. [50], Alza Corp. v. Mylan Labs.,
Inc. [51], Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc. [52] ja
geenitekniikkaan liittyvd merkittdvd ennakkopéétds In re Kubin [53], jossa
myos eksplisiittisesti  vahvistettiin - KSR-periaatteiden pétevin myds

huonosti ennakoitavina pidettavilld tekniikan aloilla.

21



Malliesimerkkind ilmeisen kokeilun periaatteesta pidetidan myos MPEP:ssi
esiteltyd tapausta Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. [54],
jossa kasiteltdvd patentti koski joukkosdhkopostin ldhetysmenetelmés.
Menetelmédssd  valitaan  vastaanottajajoukko, ldhetetddn s&hkopostit,
madritetddn, kuinka moni sdhkoposteista meni perille, ja toistetaan kolmea
ensimmdistd vaihetta niin kauan, ettd ennalta mééritty vastaanotettujen
sdhkopostien middrd tadyttyy. Léahetettdvien sdhkopostien, esimerkiksi
mainostajan vaatiman, kiintion tayttimisongelma oli
sdhkdpostimarkkinoinnissa tunnettu ongelma, jolle oli kolme tiedossa
olevaa  potentiaalista  ratkaisua:  alkuperdisen  vastaanottajalistan
laajentaminen, viestien uudelleenldhetys niille alkuperéisille
vastaanottajille, jotka eividt viestid ensimmadiselld yritykselld saaneet, tai
kokonaan wuuden vastaanottajajoukon maédarittdiminen. Vaihtoehdoista
vilmeinen  vastaa  késitellyn  patentin  ratkaisua.  Pddtoksessddn
valitustuomioistuin kumosi patentin perustellen péatostddn silld, ettd
ratkaisuun liittyvd ongelmakenttd oli tiedossa, potentiaalisia ratkaisuja oli
rajattu maérd, ja keksinnon ratkaisu tuotti tdysin ennakoitavissa olleen
lopputuloksen.  Lisdksi  oikeus viittasi suoraan = KSR-pditoksen
maalaisjdrkiargumentointiin  todeten, ettd patentin neljds vaithe on
maalaisjdrjen kdyton looginen seuraus, eikd sellaista voida katsoa

patenttisuojaa ansaitsevaksi innovaatioksi.

Huolimatta siitd, ettd oikeusistuimet ja USPTO selkedsti pyrkivit
vilttdméddn kokeiluargumentin liilan véljdd soveltamista, ovat monet

argumenttia kdyttaneet padtokset saaneet kritiikkid osakseen [55].

4.3 Relevantin tekniikan tason maarittaminen

Jotta wviitejulkaisu tai muu tietoldhde lasketaan Graham-analyysin
tarkoittamaan tunnetun tekniikan tasoon, on sen késiteltdva tarkastelevan
keksinnon kanssa verrattavissa olevaa tekniikan alaa (”Analogous art”).
Tamin valitustuomioistuimen kehittimén vaatimuksen (ks. /n re Clay [56],
In re Bigio [13]) taustalla on ajatus, jonka mukaan pykéldn 103 mukaisella
ammattimiehen olisi ongelmanratkaisuissaan perusteltua tutustua kaikkiin
verrattavissa olevan tekniikan alan tietoldhteisiin selvittiddkseen, olisiko joku
jo ratkaissut kdsilld olevan ongelman, mutta kenenkéén ei voi olettaa olevan
tietoinen kaikkien alojen opetuksista [14]. Analogisen tekniikan tason

madrittdimisvaatimus on varsinaista keksinnollisyysarviota edeltiva
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ensimmadisen Graham-tekijin tarkennus, eikd liity siihen, olisiko alan
ammattimiehelle ilmeistd yhdistdd jo késilld olevat viitejulkaisut [14].
Kéytinnossd  siis  tunnetuksi  katsottujen  tietoldhteiden  joukko
keksinnollisyysarvioinnissa katsotaan pienemmaksi kuin
uutuustarkastelussa [14], eikd pykélddn 103 perustuvassa hylkdyksessd voi

kayttda julkaisua, joka ei edusta verrattavissa olevaa tekniikan alaa [13, 56].

Verrattavissa olevaan teknitkan alaan lasketaan ldhteet jotka joko (1)
kuuluvat keksinnon kanssa samaan tutkimusalaan (”same field of
endeavour”) tai (2) liittyvdt perustellusti keksinnon taustalla olevaan
ongelmaan (“reasonably pertinent to the problem”). Erityisesti
jalkimmdinen ehto on kaikkea muuta kuin yksikésitteinen, ja tutkijan
velvollisuus on tarvittaessa perustella, miksi kdytetyt viitejulkaisut kuuluvat
analogiseen tekniikan tasoon. Usean ennakkotapauksen pohjalta MPEP
toteaa tietoldhteen liittyvén perustellusti keksinnén taustalla olevaan
ongelmaan, mikéli se olisi loogisesti kiinnittdnyt keksijan huomion timén

pohtiessa ongelmaan ratkaisua.

Valitustuomioistuimen péétostd In re Bigio [13] lainaten MPEP:ssd
todetaan, ettd yksinkertaisten mekaanisten keksint6jen kohdalla analogiseksi
tekniikaksi tulee laskea laaja kirjo muiden tekniikan alojen tunnettu
tekniikkaa, mikédli alalla esiintyvdt ongelmat ovat keksintoon liittyvan
ongelman kanssa samankaltaisia. Kyseisen péddtoksen kumoama patentti
koski tietynlaisen harjasrakenteen sisdltdvdd hiusharjaa (“hair brush”).
Valitustuomioistuin katsoi, ettd koska sana hair” voi viitata mihin tahansa
karvoitukseen ja hammasharjat soveltuvat hyvin esimerkiksi naamakarvojen
harjaamiseen, ovat hammasharjat keksintoon nihden analogista tekniikkaa.
Tuomioistuimen pddtds ei ollut yksimielinen, koska yhden tuomarin
mielestd hius- ja hammasharjoilla on yhtd vdhidn tekemista toistensa kanssa

kuin hampeailla ja hiuksilla [13].

KSR-paitoksen muotoilujen on katsottu jossain maddrin laajentaneen
analogiseksi luettavaksi katsottavan tekniikan tason joukkoa [57].
Esimerkiksi valitustuomioistuimen péétoksessd Wyers v. Master Lock [58]
tulkitaan KSR-argumenttien ohjaavan laajaan analogisen tekniikan
tulkintaan. Paddtoksessd munalukkojen katsottiin olevan analogista
tekniikkaa ~ kumotun  patentin  kohteena  olleen  perdvaunun

kiinnitysmekanismin kanssa. Myds MPEP:ssd viitataan KSR-paitoksen
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edelld esitettyjd perusteita (D) ja (F) vastaaviin argumentteihin analogisen
teknitkan tason maéérittimisen yhteydessd. Niin ikddn KSR-padidtoksen
jilkeen annetussa péidtoksessd [nnovention Toys, LLC, v. MGA
Entertainment, Inc. [59] tietokonepeli, jossa esiintyi virtuaalisia laserséteita,
katsottiin analogiseksi tekniikaksi fyysisid laserosoittimia hyoddyntévélle

lautapelikeksinnolle.

Patentin haltijalle myonteiseen analogisen tekniikan tason tulkintaan
valitustuomioistuin pddtyi tuoreehkossa péidtoksessd In re Klein [60].
Kleinin keksintd koskee linnuille ja perhosille tarkoitetun sokerivesinektarin
sekoittamisvilinettd. Keksintd perustuu sekoitusastian sisélle sijoitettuun
uria pitkin siirrettdvddn jakolevyyn, jonka avulla levyn erottamien
tilavuuksien suhdetta voidaan sdddelld. Yhteen osaan laitettava sokeri ja
toiseen osaan laitettava vesi sekoittuvat, kun jakolevy poistetaan.
Patenttivirasto piti keksint6d ilmeisend kéyttden esteend muun muassa
siirrettdvid jakolevyja sisdltdvdd tyokalupakkia koskevaa patenttijulkaisua.
Valitustuomioistuimen mukaan kéytetyt estejulkaisut eiviat edustaneet
analogista tekniikkaa keksinnoén kanssa, koska yksikddn julkaisuista ei
liittynyt muutettavan sekoitussuhteen ongelmakenttaan. Paatokseen viitaten
MPEP:ssd ohjataan tutkijaa esittimdidn lausunnossaan ymmarryksensi
keksinnon taustalla olevasta ongelmasta ja perustelemaan, miksi kdytetyt
estejulkaisut liittyvdt ongelmaan. Klein-pdédtdstd on kritisoitu véittdmalla
valitustuomioistuimen antaneen liilan suuren painoarvon patentinhakijan

madrittdmalle ongelmalle [57].

4.4 Alan ammattilaisen osaamistason arviointi

Kolmannen Graham-tekijdn ja pykildn 103 alan ammattimies (”person
having ordinary skill in the art”) on hypoteettinen henkil, jonka oletetaan
olleen tietoinen hakemuksen jittohetkelld tunnetusta tekniikasta. KSR-
paitoksen mukaisesti alan ammattimies ei ole automaatti, vaan kykenee

normaaliin luovaan ajatteluun.

Alan ammattilaisen taitotason madrittdmisessi voidaan MPEP:n mukaan
kayttdd valitustuomioistuimen paatoksessd Orthopedic v. United States [61]

esittelemaa viitta seikkaa:

1) Alalla tunnetut ongelmakohdat.

2) Tunnetun tekniikan ratkaisut kyseisiin ongelmiin.
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3) Nopeus, jolla alalla tapahtuu innovaatiota.
4) Kyseisen teknologian monimutkaisuus.

5) Alan aktiivisten toimijoiden koulutustaso.

Paatosta In re GPAC [62] lainaten MPEP:ssé tarkennetaan, ettd tapauksesta
riippuen joillekin tekijoistd on syytd antaa muita suurempi painoarvo ja etti
kaikkia niistd ei voida aina madrittdd. Paitokseen In re Berg [63] viitaten
MPEP toteaa, ettd tutkija itse kyseisen tekniikan alan asiantuntijana on

sopiva alan ammattimiehen kyvykkyyden tason mittari.

Tutkimisohjeiden mukaan my0s hakemuksen jattdmistd myohemmin
julkaistuja  viitejulkaisuja  voidaan  kdyttdd alan ammattimiehen
kyvykkyyden osoittamiseen. Paatoksessd Nat'l Steel Car, Ltd. v. Can. Pac.
Ry., Ltd. [64] esitetyn ennakkoratkaisun nojalla MPEP:ssd todetaan, ettd
varsinaiseksi esteeksi kelpaamatonta julkaisua on sallittua kéayttda
estejulkaisujen yhdistdimisen alan ammattilaiselle ilmeisen motivaation

indikoimiseen.

Alan ammattilaisen tietimyksen arviointi on usein kytkoksissd siihen,
kuinka ensimmadisen Graham-tekijin mukainen relevantin tekniikan taso on
valittu. Kiistanalainen valitustuomioistuimen paatds Daiichi Sankyo v.
Apotex [65] Kkisittelee patenttia, jonka kohteena oli korvatulehdusten
hoitomenetelmd  suoraan  korvaan  annosteltavalla  antibiootilla.
Piirioikeuden, joka piti menetelmdd keksinnollisend, mukaan alan
ammattimieheksi tuli katsoa vastaavia hoitomenetelmid kéaytdnnossa
soveltava pediatri tai yleisladkéri. Patentin kumonneen
valitustuomioistuimen mielestd alan ammattimieheksi tuli katsoa ladkealan
tutkimusspesialisti, jollainen keksijdkin oli, ja téllaisen ammattimiehen olisi
ollut ilmeistd padtyd tarkastelemaan esteend kiytettyd eldinkokeisiin
liittyvdd julkaisua. Pédédtoksen tautologisena pidetyissd perusteluissa muun
muassa todetaan, ettd koska lastenlddkéri ei mitenkddn olisi voinut padtya
keksintdon, ei hintd voida pitdd keksinnolle relevanttina ammattimiehena
[1]. Tuomioistuimen perustelujen mukaan niyttdisi siltd, ettd keksijan
koulutustasolle ja tietimykselle annettiin merkittdvd painoarvo alan
ammattimiehen kyvykkyyden arvioinnissa, mistd padtostd on voimakkaasti
kritisoitu [66].
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5 Yhteenveto ja johtopaatokset

Patenttivaatimusten  ilmeisyyden  arviointi on  véistdmattomissi
subjektiivisuudessaan mutkikas lainopillinen haaste. Yhdysvaltojen
patenttijarjestelmdssd  tdrkedssd asemassa olevilla tuomioistuinten
ennakkopddtoksilld on pyritty tarjoamaan periaatteita arvioinnin tueksi.
Tassd kehityksessd tarkeimpid keksinnollisyysvaatimuksen kirjaamisen
jélkeisid virstanpylvditd ovat olleet korkeimman oikeuden ensimmaéinen ja
viimeisin kannanotto aiheeseen, eli Graham- ja KSR-péitokset, joiden
linjanvetoihin maan patenttivirasto ja tuomioistuimet tarkastelunsa pitkalti

perustavat.

Historiallisesta katsannossa USA:n lainsdddédnnon asettama
keksinnollisyysrima on vélilli noussut ja vililld laskenut ilman selkeda
suuntaa. Liittovaltion valitustuomioistuinta on perinteisesti pidetty varsin
harvoin  patenttiasiothin ~ kantaa  ottavaa  korkeinta  oikeutta
patenttimyonteisempénd [1]. Korkeimmillaan keksinn6llisyyskynnys lienee
ollut ~ neronleimaustestin savyttimdan  keksinnollisyysvaatimuksen
kodifioimista edeltineen vuosikymmenen aikana ja matalimmillaan
valitustuomioistuimen  kehittdmdn  TSM-testin  eksklusiivisimman
soveltamisen vuosina. Tdlld hetkelld suuntaus vaikuttaisi yleisemminkin
olevan patentointivaatimusten tiukentaminen, mikd KSR-paitoksen lisdksi
on ndhtdvissd viimeaikaisissa liiketoiminta- ja ohjelmistopatentteja [45, 46]

sekd geenitekniikkaa [67] koskevissa korkeimman oikeuden padtoksissa.

Karkeasti jaoteltuna keksinnollisyysarviointiin keskittyvissa
oikeuspadtoksistd on luettavissa kahdenlaisia, usein keskenéén ristiriitaisia,
pyrkimyksid: kdytinnon keksinnollisyyskynnyksen perustasoa on pyritty
asettamaan kulloinkin tarkoituksenmukaiseksi katsotulle tasolle ja

keksinnollisyyden — arvioinnista  pyritty tekemddn  mahdollisimman
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objektiivista. KSR-pddtostd on kritisoitu erityisesti siitd, ettd paatos keskittyi

ensimmaiseen jalkimmaéaisen kustannuksella.

Graham-pditoksen ajatuksena on jakaa keksinndllisyysarviointi Graham-
tekijoiden madrittdmisen tosiasioiden tutkimiseen (“factual inquiries”)
perustuvaan osaan ja vdistdmaittd subjektiiviseen kysymykseen siitd, onko
keksintd ilmeinen kyseisten tosiasioiden pohjalta [10]. Kéaytintd on
osoittanut, ettd ainakin ensimmdiisen ja kolmannen Graham-tekijén
selvittdiminen, eli tunnetuksi katsottavan tekniikan ja alan ammattimiehen
kyvykkyyden madrittdminen itsessddin, on wusein monimutkaista ja

subjektiivista.

Jélkiviisausharha on tunnettu subjektiivisuutta ruokkiva tekijd, jonka
valitustuomioistuimen kehittiméd TSM-testi pyrki eliminoimaan. Testin liian
jaykdn  soveltamisen  katsottiin  kuitenkin  yleisesti  laskevan
patentointikynnystd liikkaa. Koska kirjatun motivaation 10ytdmisen
todenndkoisyys riippuu vahvasti tarkasteltavan teknologian
kehitysvaiheesta, koettiin testin asettavan eri tekniikan alat eriarvoiseen
asemaan kielto-oikeuteen vaadittavan innovatiivisuuden médridn suhteen.
KSR-paitoksen ydinsiséltod lienee siind, ettd alan ammattimiehen voi olettaa
kykenevian kéyttimdidn maalaisjirked sen lisdksi, ettd hdn mekaanisesti

tulkitsee 10ytdmiensa tietoldhteiden opetuksia ja ehdotuksia.

Vaikka KSR-pditostd pidetddnkin merkittivind patentoitavuusarvioinnin
tarkennuksena, muutti se kiytintdjd vihemman kuin monet ennen paatosti
luulivat [39], ja Graham-tekijit toissijaiset seikat niiden osana sdilyivit
keksinndllisyystarkastelun 1dhtokohtina [33]. On kuitenkin selvdd, ettd
pddtds mahdollistaa aiempaa subjektiivisemman keksinnéllisyysarvioinnin.
Néin ollen on osin epaselvaa, palvelevatko padtoksen
keksinnollisyysarviontiin  tuomat muutokset yhteiskunnan kokonaisetua

kehitysté edistamalld, eikd asiasta olla yksimielisia.

Tdssd tyOssd ei ole juurikaan késitelty eurooppalaisen ja USA:n
keksinndllisyystarkastelun eroavaisuuksia, mutta edelld esitetyn perusteella
voidaan vetdd joitain pintapuolisia johtopdédtoksid: Ennen KSR-padatosti
keksinndllisyyskynnys joillain, varsinkin nopeasti kehittyvilld, tekniikan
aloilla oli epdilemittd USA:ssa Eurooppaa matalammalla. Nykyééin

kdytdnnot ovat varsin ldhelld toisiaan, ja esimerkiksi ilmeisen kokeilun
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periaatetta kidytetdidn myds EPC:ssd [68]. Vahvojen toissijaisten
keksinnollisyyden puolesta puhuvien todisteiden, kuten kaupallisen
menestyksen, merkitys on USA:ssa EPO:n kiytint6jd suurempi. Toisaalta
KSR-pditos tarjoaa ehkdpd hieman eurooppalaista kdytdnt6d vapaammat
kddet todeta keksintd ilmeiseksi tunnetun tekniikan elementtien
yhdistimisen nojalla. Yksittdisten pédétdsten vélinen hajonta jérjestelmien
sisdlld lienee kuitenkin selvésti suurempi kuin jirjestelmien keskimiirdisten

keksinnollisyysrimojen vélinen korkeusero.

Vaikka Graham-analyysilla ja EPO:n ongelma-ratkaisu-menetelmélld on
monia yhteisid piirteitd, joitain erojakin on: Jdlkimmdisessd alan
ammattimiehen eteen heitettivd ongelma valitaan aina lahimmén tekniikan
tason ja keksinnon konkreettisten erojen pohjalta, ja ndin muodostetun
ongelman perusteella madritetddn myds alan ammattimiehen osaamistaso.
Graham-analyysissa alan ammattilaisen valinta méadrittyy vahvemmin itse
keksinnon taustalla olleen ongelmakentin kautta — etenkin lopullista
ilmeisyysarviota edeltdvdssd potentiaaliset estejulkaisut rajaavassa
analogisen teknitkan maéérityksessd. Arvioita ohjaavat piittelytapojen
vivahde-erot tuottanevat useimmiten saman johtopddtoksen mutta voivat
vaikuttaa lopputulokseen joissain erikoistapauksissa. On myos huomattava,
ettd vaikka EPO:n valituslautakuntien merkitys tuo EPC-jdrjestelmiin
paljon tapaoikeudellisia piirteitd, vastaa sen toiminta kuitenkin enemmain
siviili- kuin tapaoikeusjdrjestelmad [69]. Lisdksi patenttien loukkaus- ja
mitdtdintikanteet  ratkaistaan  Euroopassa  toistaiseksi  kansallisissa
tuomioistuimissa, = mikd  jossain mdadrin  hidastaa  yhtendisten

oikeuskdytdntdjen muotoutumista Yhdysvaltoihin verrattuna.
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