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Esimerkki IPRien kaytosta

Tuotteen sisaltd: patentti, liikesalaisuus

Suihkutusmekanismi: patentti

Tuotteen ulkomuoto: malli, tavaramerkki

Etiketti: tekijanoikeus, tavaramerkki, malli

Varit: tavaramerkki

Tuotteen nimi: tavaramerkkKi

Tuotteen tuoksu: tavaramerkki
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Esityksen rakenne

 Patentit

» Ty6suhdekeksinnot

* Hyddyllisyysmallit ja mallit
- Liikesalaisuudet

- Tekniset esikuvat

« Case esimerkkeja

» Tunnusmerkkiriidoista

 Yhteenveto
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Patentit

- Loukkauskanteet (ette saa valmistaa, kayttaa, myyda)

* motiivina esim:
* yksinoikeuden puolustaminen
« Kilpailijan hairinta
* ristiinlisensiointi
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Patentit

- Mitattdmyyskanteet (patentti ei ole pateva)

- patenttia ei olisi pitanyt alun perinkaan myontaa
- huolellinen tutkimus saattaa paljastaa uutuuden esteita patentille
« jos patentti kaatuu, myds sen perusteella nostettu loukkauskanne kaatuu

» Vahvistuskanteet (emme ole loukanneet / tai olette
loukanneet)

« selvyyden saaminen

« Valiaikaiset Kiellot
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Tyosuhde- ja korkeakoulukeksinnot

» Yksityishenkilon tyossa tekema patentoitava keksinto:

« Tybdsuhdekeksintd: toisen tydssa tyontekijan tekema keksintd

« Korkeakoulukeksintd: korkeakoulun palveluksessa olevan henkildn palvelusuhteessa
tekema keksintd

» Oikeudet keksintoon siirtyvat tyontekijalta tyonantajalle, mutta
tydntekijalld on oikeus kohtuulliseen korvaukseen

- TyOnantajan oikeudet vahenevat mita etaisemmassa suhteessa keksinto
on tyohon

Copyright © 2019 Eversheds Attorneys Ltd. | www.eversheds.fi



Hyodyllisyysmallit ja mallit

 Riidat harvinaisempia
- Hyodyllisyysmallihakemuksia ei tutkita

- Loukkauskannetta seuraa usein mitattomyyskanne
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Mallioikeus/ KKO 2007:103 (kengan liukueste)

« Tapauksessa oli kyse siita, erosiko tuotteesta saatava
kokonaisvaikutelma rekisterdidyn mallin kokonaisvaikutelmasta

 Jotta mallioikeudella olisi merkitysta, on perusteltua, ettei suojaa
voisi kiertaa pelkastaan silla, etta ulkomuotoon tehdaan vain
joitakin kokonaisuuden kannalta vahaisia, yksityiskohtia
koskevia muutoksia (kohta 4)

- Kun silmavaraisesti havaittavien yksityiskohtaisten poikkeamien
vaikutus tuotteesta ja mallista saataviin kokonaisvaikutelmiin on
vain vahainen, voidaan tuotteen ja mallin yhdenmukaisuutta
pitaa huomattavana (kohta 11)

» Liukueste-tuotteet loukkasivat mallioikeutta

Copyright © 2019 Eversheds Attorneys Ltd. | www.eversheds.fi



Mallioikeus/ KKO 2007:103 (kengan liukueste)
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Mallioikeus / MAO 259/16 (toppasaappaat)

- Selkeita yhtalaisyyksia, mutta erilainen yleisvaikutelma
(mm. kuosi, pohja ja sivuprofiili, ja toisaalta
nelikulmainen merkki)

* Ei mallioikeuden loukkausta

LU T R B msesuiai
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Liikesalaisuudet

 Liikesalaisuus:

» Tieto salaista; ja
- Tiedolla taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa, koska salaista; ja

. Tieldon laillinen haltija ryhtynyt kohtuullisin toimenpiteisiin tiedon pitamiseksi
salassa

* Luonteeltaan teknisia tai taloudellisia/kaupallisia (liityttava
elinkeinotoimintaan)

« Liikesalaisuuksia voivat olla mm. valmistustiedot, kaavat,
reseptit, tuotekehittelytiedot, keksinnot (joskus vaihtoehto
esim. patentoinnille), markkinaselvitykset,
?/rityskaupfaasuunnitelma, talousennusteet, kilpailija-analyysit,
iikeideat, lahdekoodit, asiakasluettelot, hinnoittelutiedot ym.

* Oikeudeton hankkiminen, kayttaminen ja ilmaiseminen kielletty
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Liikesalaisuudet

* Liikesalaisuuksien suojaaminen:

« Ennaltaehkaisevat toimet:
+ Tietojen suojaaminen ja paasyn estaminen tietoihin ulkopuolisilta
* NDA:t kuntoon (salassapitosopimukset ja —ehdot sopimuksissa)

- Jalkikateiset toimet:

. Euuttuminen loukkaukseen: tutkintapyynnot ja rikosilmoitukset, siviilioikeudelliset
einot

- KKO 1991:11

* Nostolavan piirustuksiin ei sisaltynyt sopimattomasta menettelysta
elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitettuja liikesalaisuuksia, kun piirustukset
eivat sisaltaneet muita tietoja nostolavan rakenteesta kuin ne, jotka ilmenivat suoraan
nostolavasta, ja kun nostolavat olivat olleet vapaasti vuokrattavissa ja ostettavissa ja
siten kenen tahansa tutkittavissa

» Nostolavan piirustukset olivat kuitenkin teknisia esikuvia
 Kilpailuaseman huonontumisen perusteella tuomittiin vahingonkorvausta
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Tekninen ohje (aik. tekninen esikuva)

« Usein alihankinta- tai lisenssisopimussuhteessa kaytettavaksi
annettava suullinen tai kirjallinen tekninen toimintaohje tai —malli
(tekninen ohje), jota voidaan kayttaa elinkeinotoiminnassa

 Tilataan tietty tyd, jonka toteuttamiseksi tekninen ohje annetaan

- Tata ei saa oikeudettomasti kayttaa eika ilmaista (liikesalaisuuslaki
78,jal>§)

 Piirustukset, mallit, kaavat ja naytteet, myds resepti, prosessi- ym.

kuvaus, asennus- tai kayttoohje, tietokoneohjelman lahdekoodi tai
muu ohjelman osa

- Huom: Luottamuksen suojaa / ei tarvitse olla liikesalaisuus!
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Tekninen ohje (aik. tekninen esikuva)

- MT 1988:2
« Vastaaja oli valmistanut hakijalle traktorin vetokoukkuja ja
sivurajoittimia
- 200 koukkua oli valmistettu ilman hakijan tilausta kayttaen hakijan
piirustuksia ja valmistusmateriaalia
« Koukkuja oli markkinoitu vastaajan omaan lukuun

« Vastaajaa kiellettiin kayttamasta teknisia esikuvia ja
valmistusmateriaalia

- MT 1999:005
» Vastaaja oli saanut valikasien kautta haltuunsa hakijan seulakauhojen
valmistusta koskevia piirustuksia (hakijan logot nakyvilla)

« Vastaaja oli tilannut piirustusten kopioiden perusteella seulakauhoja
alihankkijoilta

» Vastaajaa kiellettiin teknisten esikuvien perusteella - (ei ollut
lilkesalaisuus)
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Case Example / R&D contract

« USA Inc. did R&D work for FIN Oy in 1990’s

. Iiggggthy R&D agreement produced by USA Inc., terminated in

« 200MEUR investment plan published in 2010 by FIN Oy

« USA Inc. claims its business secrets have been exploited
within the investment

« USA Inc. claims patent infringement also against project
partners

« USA Inc. wishes to take part in the investment

« What to do?
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Case Example / R&D contract

* Detailed review of

« agreement and correspondence from the 1990’s
« project history from 1990’s
- patent portfolio of USA Inc.

+ R&D Agreement clauses on confidential information and IP did not reflect
the actual situation, favoured USA Inc.

« Conclusion of review -> USA Inc. has no case

- Information letters sent to project partners

* Warning letter to USA Inc. (Unfair Business Practices)
+ Still, one party withdrew from the investment project

« USA Inc. is silent... so far

Copyright © 2019 Eversheds Attorneys Ltd. | www.eversheds.fi



Case Example / R&D contract

« What should we learn from this?

- Big companies have big strategies
« Read your IP and confidentiality clauses carefully

- Even unsubstantiated infringement claims can affect
your business — no smoke without fire?

* Bogus claims disseminated within business circles are
against good business practices
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Tunnusmerkit / sekaannusvaara

« Kielto-oikeus identtiset + sekaannusvaaraa aiheuttavat

- Sekaannusvaara: tavaroiden ja merkkien “samankaltaisuus”
- Kohderyhman erehdys kaupallisesta l[ahteesta
- Esimerkkeja:
- Ei sekaannusvaaraa: ‘UTL
UNLEASH THE BEAST! m;
« Sekaannusvaara:

Aikaisempi EU-tavaramerkki Tavaramerkki numero 258724
numero 8367815

o @ f t
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Sabel/Puma C-251/95; 11.11.1997

Eivat sekoitettavissa

-arvioinnissa on paljon harkinnanvaraisuutta



Tunnusmerkit / Sekaannusvaara
KKO 2017:42 (avaimen lehtiosa), ei loukkausta

— Kulutustavaran muotoa suoraan kuvaava tavaramerkki
heikosti erottamiskykyinen

— Ripustusreian asettelu ja koko seka tuotenimi EDGE
riittavat eroavaisuudet

— Ulkoasutavaramerkit: Tuote:

- gEr—— _
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Jaljittely
MAO 6/03 Tuotepakkauksen jaljitteleminen, ei sopimatonta (SopMenlL)

— Poikkesivat yksityiskohdiltaan ja sommittelultaan seka
vastaajan tuotemerkit oli selkeasti merkitty
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Jaljittely
MAO:561/10 Tuotepakkauksen orjallinen jiljittely, sopimatonta

— VitaePro oli tunnettu ja omaperainen

— Pakkaukset sekoitettavissa toisiinsa

vitaePro
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Jaljittely
MAO 429/13 Maineen norkkiminen, ei sopimatonta

— Numerointi yleinen kaytanto kuvaten lukkorungon ominaisuuksia eika
numerot nimenomaisesti yhdista X Oy:60n
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Helsingin karajaoikeus 15.12.2008 (tuomio 37017)
JAGERMEISTER, lainv.

Jagermet[fer
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Helsingin karajaoikeus 15.12.2008 (tuomio 37017)
JAGERMEISTER, lainv.

- JAGERMEISTER tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja

* 9 tunnetuin Premium brand -listalla
« myydyin ulkomainen likdo6ri
« myynti noususuhdanteinen

« huomattavat markkinointipanostukset (kansainvalisesti 64 Meur 2006, n.
550.000 eur Suomessa)

- vahva IPR suojaus rekisterdinneilla

- markkinatutkimuksissa kuluttajat (41-47 %) tunnistivat pullon ja etiketin
hahmon kantajaan (sanalliset tunnisteet oli poistettu)

- markkinatutkimuksissa 28 % liitti ALKU Maisteri -pullon
JAGERMEISTERIIN
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Helsingin karajaoikeus 15.12.2008 (tuomio 37017)
JAGERMEISTER, lainv.

- tavarat identtisia (yrttilikddreja)

- tunnusten samankaltaisuus aiheuttaa yhdistdmisen JAGERMEISTER
merkkeihin

« ALKU Maisteri —etiketin ja pullon muoto ja sijoittelu ei sattumaa, ei
hyvaksyttavaa syyta

- -> JAGERMEISTER merkeille sekoitettavuus ja laajalti tunnetun merkin
suojaa
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KKO:2010:12 ja KHO Dnro 421/2/09, 8.7.2011 - INGMARIINI,
/ VOIMARIINI, OIVARIINI

- KKO: VOIMARIINI ja OIVARIINI tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja

« VOIMARIINI tunnettuus 87 %, OIVARIINI 79 % markkinatutkimuksissa

« INGMARIINI ja tavaramerkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI valilla ei sellaista
samankaltaisuutta, ettd INGMARIINI voisi herattaa keskivertokuluttajassa
mielikuvan tavaramerkeista VOIMARIINI ja OIVARIINI

« ei TML 6.2 §:n mukaista yhteytta - Ei loukkausta

- KHO: VOIMARIINI ja OIVARIINI tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja

« Kohdeyleis6 yhdistaa merkit toisiinsa

« INGMARIINI merkin kayttamisella pyritaan hyétymaan VOIMARIINI merkin
vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta, ei hyvaksyttavaa syyta

* INGMARIINI-rekisterdinti tulee kumota (ei tayta TML 6.2 §)
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Yhteenveto

* Yksinkertaiseenkin tuotteeseen voi liittya monia
teollisoikeuksia

« Laheskaan kaikki teollisoikeudet eivat ole rekisteroityja
oikeuksia

* Suoja on aina tulkinnanvarainen - usein loukkausvaitteen
voi esittaa halutessaan

* Loukkausvaitteilla pyritaan yleensa saamaan aikaan
erilaisia kaupallisia vaikutuksia

« "He syyttavat meita loukkauksesta — mitakdéhan he
haluavat oikeasti saada aikaan?”
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