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Eversheds Sutheriand
The Group

— One of the leading full service law firms in Finland.

— Our services cover all areas of corporate and business law. We give legal
help to all companies whether they are stock-listed companies, start-ups

or local companies.

— We are locally committed and globally connected. We offer new
possibilities to our clients in Finland, Nordic-Baltic region and globally.

Internationally 160 in Finland: Our offices in
we employ over over 100 lawyers, Finland are in
5000 professionals of which 37 are Helsinki,
in 69 offices partners. Hameenlinna,
across 34 countries Jyvdaskylda, Tampere
and Turku
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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 -"Freedom to operate”

« Immateriaalioikeudet (kuten patentit ja tavaramerkit) ovat
kielto-oikeuksia

- Laki edellyttaa, etta elinkeinoelamassa toimivat ovat
tietoisia muiden rekisterdidyista oikeuksista

* Oikeuksien maara kasvaa huimaa vauhtia
* Nain kasvaa myos riski loukkauksesta

 Ennen uuden tuotteen lanseerausta on varmistettava, ettei
se loukkaa kolmansien oikeuksia ts. tutkittava
toiminnanvapaus "FTO”
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Patentit

- Loukkauskanteet (ette saa valmistaa, kayttaa, myyda)

* motiivina esim:
* yksinoikeuden puolustaminen
« Kilpailijan hairinta
 Ristiinlisensiointi

* Muista FTO!! (Freedom to Operate) tutkimus

 Ainakin jollakin tasolla

« Loukkaukset yleensa tulevat ilmi, jos on onnistuttu
liiketaloudellisesti (on jaettavissa rahaa)
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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
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Hyodyllisyysmallit ja mallit

 Riidat harvinaisempia
- Hyodyllisyysmallihakemuksia ei tutkita

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

* Yhtio Oy rakentaa Suomeen uuden tuotantolaitoksen ca.
40Meur

- Patentteihin ei kiinniteta huomiota

- Laitoksen toimittua 12kk, ulkomainen Inc lahettaa
syytoksen patenttiloukkauksesta juhannusaattona

« Vaatii valiaikaisella kiellolla toiminnan keskeyttamista
heinakuun alussa

- Mita tehda?
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Case Example / FI-Tuotantolaitos

« Vastustetaan valiaikaista kieltoa

« Kaydaan lapi Inc:in patenttisalkku ja vedottujen patenttien suoja-ala verrattuna omaan
teknologiaan

- Kaydaan lapi patenttien hakuhistoria ja tehdaan selvitykset mitattémyysperusteista
« Loydetaan mitattdmyysesteet joillekin patenteista
« Vahvin patentti on vaikea mitatodida, mutta lakkaamassa parin vuoden paasta

- Aloitetaan patenttien mitatéimiskanteet, kiistetaan loukkaus tietaen ettd vahvin patentti ehtii
raueta ennen mahdollista tuomiota

« Jouluna case sovitaan —-mitatdimiskanteet perutaan, kohtuullinen maksu Inc:ille,

« Elama jatkuu

Copyright © 2022 Eversheds Attorneys Ltd. | www.eversheds.fi



Case Example / FI-Tuotekehitysta

« Suomalainen yritys x kehittaa edistyksellista teknologiaa v
2000

« Tuotekehityksessa kaytetaan vaitoskirjaansa valmistelevaa
tutkijaa, vaitoskirja julkaistaan 2001

- US kilpailija seuraa tilannetta, tekee provisional US
patentti hakemuksen 2002, taydentaa sita tietojen
karttuessa, nimeaa EP patentin

» FI yritys lanseeraa tuotteen, siita tulee kansainvalinen
menestys
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Case Example / FI-Tuotekehitysta

US yhtio levittaa markkinoilla huhuja, joiden mukana Fi yhtio
loukkaa patenttia

Tuote menestyy silti

FI yhtio saa sthc'jksen patentin loukkauksesta, EP patentti on
nimetty hyddyllisyysmallina Suomeen

Hyodyllisyysmalli kumotaan PRH:ssa;

EP nimetdaan suomalaisena patenttihakemuksena

Tehdaan vaite EP hakemusta vastaan
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Case Example / FI-Tuotekehitysta

- EP

patenttihakemusta rajoitetaan, jotta se vastaisi paremmin

kayttdomuotoa Suomessa

« Case is pending

.Op

pi:

FI yhtid ei hakenut omia patentteja ja julkisti tuotekehityksensa
tulokset

FI yhtio ei tutkinut toiminnanvapautta tai monitoroinut kilpailijoiden
toimintaa

US yhtid arvasi tuotekehityksen suunnan ja haki sille provisional
patenttisuojaa

Nyt US yhti6 tarkentaa suojan vastaamaan tuotetta
Asia ratkennee lisenssineuvotteluissa
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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
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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
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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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)
- 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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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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