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Opinnaytetydssa paneudutaan patenttiin ja sen hyédyntdmismuotoihin. Koska tarkoituksena on
luoda prosessikuvaus toimeksiantajan muutoksen alla olevasta tilasta lisenssinhaltijana,
keskitytaén tyossa erityisesti lisenssisopimuksiin. Tavoitteena on myds perehdyttédd lukija niin
kansalliseen kuin kansainvaliseen patentointiin. Tyon l|ahdemateriaalina hyddynnetaan
patenttilakia, patentti- ja immateriaalioikeuden kirjallisuutta, aiheeseen liittyvid lopputéitd ja
artikkeleita seka prosessikuvauksen osalta yrityksen toimitusjohtajan antamaa haastattelua.

Patenttia haetaan kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksessa on yksiloitava
hakijan ja keksijan tiedot, keksinnon selitys seka patenttivaatimukset. Kun Patentti- ja
rekisterihallitus on tutkinut patentoitavuuden edellytykset, myontdd se keksinnélle patentin tai
hylk&aa sen.

Kansainvélisia patentinhakujarjestelmia on talla hetkellda kaksi. Vireillda on kuitenkin
yhteisdpatenttiasetus, jolla jarjestelmaa yritetddn parantaa. Kansainvélisen hakujarjestelman
kautta saatu patentti ei nimittdin ole kansainvélinen tai maailman patentti, vaan joukko
kansallisia patentteja, jotka tulee saattaa voimaan jokaisessa maassa erikseen. Yhteistn
patentin paaajatuksena on yksi yhtendinen patentti, joka on lakisadateisesti voimassa koko
Euroopan unionin alueella.

Patentinhaltija voi halutessaan Iluovuttaa oikeutensa joko kokonaan tai osittain.
Osittaisluovutuksessa solmitaan lisenssisopimus, jossa patentin hallitsija myodntéa toiselle
rajoitetun kayttboikeuden hyoddyntdd keksintéadn. Kuten kaikissa sopimuksissa, myos
lisenssisopimuksia solmittaessa tulisi huomiota kiinnittdd sopimuksen sisaltoon. Hyddyllista olisi
myo6s miettid kannattaako sopimusneuvotteluissa avuksi kayttdd ammattilaista.
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License or Exclusive Right to Patent from Company’s
Perspective

A patent and its utilizing forms are examined in this Bachelor’s thesis. Because the objective is
to create a process description of the mandator’s changing situation as a licensee, the focus in
this work is especially on the licensing agreements. The objective is also to initiate the reader in
to national and international patenting. The patent law, literature of a patent right and intellectual
property rights, diploma works and articles which are related to the subject are utilized as
source material of the work.

A patent is searched for from the National Board of Patents and Registration of Finland in
writing. In the application, the applicant's and the inventor's knowledge, description of the
invention and patent claims must be individualized. When the National Board of Patents and
Registration of Finland has studied the preconditions for the patentability, it grants the patent to
the invention or rejects it.

There are two International Patent Systems at the moment. However, there is an attempt to
improve the complex system and a Community Patent Convention is under discussion. The
patent that has been received through an International Patent System is not an international
patent or the patent of the world but a group of national patents which have to be brought into
effect in every country separately. The main idea of the Community Patent is one uniform patent
which is valid legally in the whole European Union.

The patentee can give away his right either totally or partly. A licensing agreement is one
example of a partial transfer in which the patentee admits to another party the restricted license
to utilize its invention. Attention should be paid to the contents of the agreement when
concluding licensing or any other agreements. It would also be useful to think if a professional is
worth using in the negotiations for an agreement.
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1 JOHDANTO

Opinnaytetyoni  tutkimuksen  kohteena on patentti ja sen eri
hyodyntamismahdollisuudet toimeksiantajani Tebul Oy:n liiketoiminnassa.
Minulle tarjottiin mahdollisuutta tutkia Tebul Oy:n tilannetta patentin
lisenssinhaltijana ja mahdollisia patentin ostoaikeita lahitulevaisuudessa.
Kiinnostuin aiheesta valittomasti. Kun yrityksen liikketoiminta perustuu
patentoidun tuotteen valmistukseen, on patentti yrityksen toiminnan
jatkuvuudelle elintarkea. Talléin sen tehokas hyddyntaminen nousee myo6s
tarkedksi  kustannustekijaksi. On siis selvaa, etta patentilla on
toimeksiantajalleni suuri merkitys. Osittain tasta syystd halusin olla mukana
tutkimassa, mika olisi yritykselle parhain ja kustannustehokkain tapa jatkaa

patentin hyodyntamista.

Patentti kuuluu immateriaalioikeuksien piiriin. Immateriaalioikeudet el
aineettomat oikeudet kasitetaan nykyaan erityisiksi varallisuusoikeuksiksi, joilla
on tarkoitus suojata henkisen tyon tuloksia. (Oesch & Pihlajanmaa 2003, 19.)
TyoOni tavoitteena on saada aikaan prosessikuvaus Tebul Oy:n taméanhetkisesta
tilanteesta patentin lisenssinhaltijana seka pohtia mahdollisia vaihtoehtoja
patentin hyodyntamiselle tulevaisuudessa. Tarkoituksenani on myos perehtya
patenttin niin kansallisella kuin kansainvélisellakin tasolla seka tutustua
patentin hyddyntamisen eri muotoihin. Koska Tebul Oy on sekéa tyonantajani

etta toimeksiantajani, oli nakdkulman valinta tydlleni itsestadnselvyys.

Tebul Oy sijaitsee Liedossa ja toimii laivateollisuuden komponenttitoimittajana.
Padliiketoimintaa on laivan vesitiiviiden osastointiovien myynti ja valmistus seka
niihin liittyvat oheistoiminnot. Yritys kdy kansainvalistd kauppaa lahes ympari
maailmaa ja toimittaa ovia paaasiassa luksusluokan jahteihin ja risteilijoihin.
Liiketoiminta on muodostunut vuosien saatossa hyvin kannattavaksi

erikoistumisen ja tehokkaan organisaatiorakenteen ansiosta.
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Tyoni  l&hdemateriaali  koostuu  pitkdlti  kotimaisesta  patentti- ja
immateriaalioikeuden Kirjallisuudesta. Patenttilaki (550/1967) muodostaa
luonnollisen perustan kaikelle teorialle tydssani. Hyédynnan lisdksi artikkeleita
ja opinnaytetoita, jotka liittyvat patenttin tai niiden luovutukseen eri
olosuhteissa. Oikeuskaytantod teollisoikeuden vaihdannasta ei juuri ole
saatavilla, joten oikeuskaytannon osuus tydssani siltd osin jaa miltei
olemattomaksi. Patenttilisensseja koskevaa julkaistua oikeuskaytantoa
korkeimmalta oikeudelta ei ilmeisesti ole olemassa, kuten Oesch & Pihlajamaa
teoksessaan Patenttioikeus (2003, 128) toteavat. Myods mahdollinen
valimiesmenettelyn kayttd kauppasopimuksissa on vahentanyt oikeuskaytannon
maaraa (Lehtinen 2004, 10). Tyo toteutetaan case- eli tapaustutkimuksena.
Perehdyn yrityksen historiaan, tuotteeseen sekéd erityisesti patenttiin ja
lisenssisopimukseen liittyvdan aineistoon. Haastattelen myo6s yrityksen
toimitusjohtaja Jussi Uusitaloa. Han on ollut mukana yrityksen toiminnassa niin
kauan, ettd osaa kertoa lisenssisopimuksen synnysta ja kehityksesta seka

tulevaisuuden suuntauksista.

Yksi tarkea tekija, joka vaikutti aiheen valintaan, oli sen ajankohtaisuus. Koska
patentin kohtaloa mietitddn tyoni valmistumisen kanssa samaan aikaan, paasen
seuraamaan tilanteen kehittymistd konkreettisesti. Sen liséksi, etta Tebul Oy
hyotyy tyostani, on siita hydtya myos itselleni. Aiheeseen perehtymisen jalkeen
asiantuntijuuteni asiasta kehittyy. Voin hyodyntda sitd organisaatiossa myos
tulevaisuudessa. Tavoitteena olisi, ettd tyoni toisi lisdarvoa myds lukijalle.
Ensinnédkin toivoisin, ettd tyoni avulla lukijalle muodostuisi kasitys patentin
erilaisista hakumenetelmista seka niiden taméanhetkisestd muutoksen
kynnyksella olevasta tilasta. Toiseksi haluaisin perehdyttaa lukijan patentin
vaihdantaan liittyviin vaihtoehtoihin, erityisesti lisensointiin ja siihen liittyvaan

sopimuskaytantoon.

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Johanna Kosonen



2 PATENTTIJA SEN HAKEMINEN

2.1 Immateriaalioikeuksien méaarittely

Immateriaalisen varallisuuden téarkeys korostuu nyky&én yh& enemman etenkin
yrityksien kohdalla (Lehtinen 2004, 1). Yrityksien valttikorttina kovassa
kilpailussa on jatkuva tuotekehitys ja kilpailijoiden edella pysyminen.
Kansainvalisen kaupan kasvun myéta myds tuotteiden ja ideoiden kopioiminen
on yleistynyt. Tasta johtuen paine innovaatioiden suojaamiselle on lisaantynyt,
jotta uusia keksintgja saadaan hyodynnettyd kannattavasti myos
tulevaisuudessa. (Lehtinen 2004, 1.) Tuskinpa kukaan haluaa panostaa
innovaatioon, joka epaonnistuneen suojauksen myoéta on kaikkien kaytettavissa
ja kantaa itse tuotekehityksesta seuraavat tappiot. Koska tekninen kehitys
kuitenkin edellyttéd& investointeja ja néiden antajat edellyttavat omalta osaltaan
takeita sijoituksiensa takaisinsaannille, on luotu jarjestelma, joka takaa
keksijalle ja sen mahdolliselle hyddyntajalle ajallisesti rajatun yksinoikeuden
keksintoonsa (Mansala & Mylly [toim.] 2001, 2). Yksinoikeuden edellytykseksi
on asetettu vaatimus keksinnon julkaisemisesta. Tama on tarkeaa, silla se
helpottaa teknologisen kehityksen seuraamista eri tekniikan aloilla. Toisaalta se

luo myds pohjan kehitystyon jatkuvuudelle. (Maatta 2005, 122.)

Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia ja niihin lukeutuu esimerkiksi patentti,
hyodyllisyysmalli, mallioikeus ja tavaramerkki. Patentti antaa suojaa teollisesti
kaytettavalle keksinnolle, joka on uusi ja selkeasti erilainen jo aiemmin
tunnetuksi tulleesta (PatL 1.1 §, 2.1 §). Jo entuudestaan tunnettuun tekniikkaan
ei siis voida enaa myontaa kenellakaan yksinoikeutta. Tasta johtuen omaa
keksintda ei koskaan tulisi julkistaa ennen kuin sille on haettu patenttia, silla jo
oma julkistaminen aiheuttaa esteen patentoitavuuden edellytyksena olevalle
uutuuden vaatimukselle. (PatL 2 §.) Patentti antaa myds haltijalleen
mahdollisuuden kieltdéd muilta keksinnbn ammattimaisen hyvaksikayton.

Hyvaksikayttond pidetddn muun muassa patentilla suojatun tuotteen
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valmistamista, myynti&, maahantuontia EU:n ulkopuolelta ja hallussapitoa
edella mainittua tarkoitusta varten. (Mansala & Mylly [toim.] 2001, 7-8.)

2.2 Patenttihakemus

Patenttihakemus tehdaan kirjallisesti patenttiviranomaiselle, joka Suomessa on
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Hakemuksessa tulee olla vahintdan hakijan
sekd keksijan tiedot, selitys keksinndsta, patenttivaatimukset, tiivistelma ja
mahdolliset piirustukset. (PatL 8 §8.) Kaytannossa yleinen tapa on tayttaa
viranomaisen virallinen hakemuslomake vaadittavine liitteineen, jolloin tulee

yksiloitya kaikki tarvittavat tiedot (Patentti- ja rekisterihallitus 2008a).
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Kuva 1. Yrityksille ja yhteis6ille mydnnetyt kotimaiset patentit ja patentteja
saaneet yritykset 2000 — 2009. (Tilastokeskus 2009)
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Vuonna 2009 Suomessa haettiin kaikkiaan 1 931 patenttia. Naista 1 804 eli 93
prosenttia oli kotimaisia hakemuksia. Samana vuonna patentteja myodnnettiin
1 055 kappaletta, joista 647 myonnettiin kotimaisille yrityksille ja yhteisdille,
mika on nahtavissa kuvasta 1. Maara laski noin 3 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Eniten patentteja myonnettin metalli- ja konepajateollisuuteen.
(Tilastokeskus 2009.)

2.2.1 Keksinnon selitys ja patenttivaatimukset

Keksinnon selitys muodostaa hakemuksen informaatio-osan, jossa hakija yksiloi
keksintonsa vaiheet ideasta valmiiseen toteutukseen asti. Siina tulee kertoa,
mihin tekniikan alaan keksinto liittyy, tiedossa oleva tunnetun tekniikan taso
kyseisella alalla, esitella olemassa oleva tekninen ongelma ja hakemuksen
kohteena oleva ongelmanratkaisu selkein toteutusesimerkein. (Oesch &
Pihlajamaa 2003, 96.) Ongelmanratkaisu on erityisen tarkea, koska laista ei
l6ydy keksinnén maaritelmaa. Maaritelméd on muodostunut oikeuskaytannossa,
jonka mukaan keksinnén tulee olla ratkaisu tiettyyn tekniseen ongelmaan.
(Maatta 2005, 121.) Lisadksi tulisi kertoa keksinndn eduista jo olemassa olevaan
tekniikkaan verrattuna seké sen hyodynnettavyydesta. Taméan tarkoituksena on
toimia taustainformaationa kéasittelijalle seka olla apuna patenttivaatimusten
tulkinnassa. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 96; Patentti- ja rekisterihallitus 2008a.)

Hakemuksen ytimen muodostavat patenttivaatimukset, jotka maarittelevat
suojan sisallon ja laajuuden (PatL 39 8). Vaatimukset kannattaakin muotoilla
mahdollisimman selkeiksi ja johdonmukaisiksi, jotta tulkinnanvaraa ei paase
syntymaan. Esimerkiksi patenttiriidan ratkaisevat juuri patenttivaatimukset ja
niiden maarittelyt. (Patentti- ja rekisterihallitus 2008a.) Tasta syysta
hakemuksen tekemisessd suositellaan kaytettavaksi apuna asiantuntijaa eli
patenttiasiamiestd, jonka toimintaa Suomessa saatelee laki patenttiasiamiehista

(552/67). Asiamies hoitaa koko hakemusprosessin ja on apuna myo6s
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mahdollisissa myohemmin esille tulevissa riita-asioissa. (Oesch & Pihlajamaa
2003, 96, 121.) Yhdessa hakemuksessa voi siis olla useita patenttivaatimuksia,
mutta vain yksi keksintd (PatL 10 8). Mahdolliset useat eri vaatimukset pitéisi
saada liitettya yhteen niin, ettd ne muodostavat yhden yhtendisen

keksinnollisen idean (Patentti- ja rekisterihallitus 2008a).

Myds korkein oikeus on ottanut kantaa asiaan. Ratkaisussa KKO 1981 Il 184
korkein oikeus nojasi paatbksessaan patenttivaatimuksien selitykseen seka
mm. hakemusajankohtana vallinneeseen tekniikan tasoon. (Maatta 2005, 123.)
Patenttioikeuden loukkaaminen. A:lle myo6nnetty patentti koski auton
lisélokasuojaa, jolle oli patenttivaatimuksen mukaan tunnusomaista, etté
ilmavirtauksen aikaansaamiseksi lisdlokasuojan ja varsinaisen lokasuojan vélille
lisdlokasuoja oli sovitettu siten, ettd sen etuseindma alaosastaan paattyi
kauhamaiseen osaan varsinaisen lokasuojan etualareunaa alempana. B toi
maahan ja myi autoja, jotka oli varustettu sisédlokasuojin siten, etté lisalokasuojan
ja varsinaisen lokasuojan vadlilla esiintyi ilmavirtausta ja lisdlokasuojan
etuseindmé alaosastaan péaattyi kauhamaiseen osaan, varsinaisen lokasuojan
etualareunan alapuolelle ulottumatta. Koska patenttivaatimuksen mukaan
tulkittuna patentti koski, kun otettin huomioon patenttiselitys, hakemusajan
tekniikan taso ja hakemusmenettelyssé muutoinkin ilmenneet seikat, vain
sellaista lisdlokasuojaa, jonka auton korista ulkoneva osa oli omansa ohjaamaan
ja kiihdyttamaan ilman virtausta lokasuojien valilla olevassa solassa, B:hen
kohdistettu patentinloukkauskanne hylattiin. (KKO 29.12.1981. KK0:1981.:11:184)
Tapauksesta kay hyvin ilmi, miten tarked osa hakemusta patenttivaatimusten
taydellinen esittaminen on mahdollisten riitojen selvittamisessa. Koska A:n
patentoiman lisdlokasuojan patenttivaatimuksissa oli esitetty, ettd se ulottuu
varsinaisen lokasuojan alapuolelle, ei B loukannut patenttia. Olennaista oli, etta

B:n autoissa lisalokasuojat eivat ulottuneet varsinaisen lokasuojan alapuolelle.

2.2.2 Suoritettavat tutkimukset

Kun patenttiviranomainen on vastaanottanut hakemuksen, joka tayttda kaikki
vaatimukset, annetaan sille hakemispaiva (PatL 8b.1 §). Hakemispaivasta alkaa
suoja-aika, joten hakija voi tastd eteenpain vapaasti julkaista keksintonsa.

Taman jalkeen hakemus kirjataan ja sille annetaan hakemusnumero. (Oesch &
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Pihlajamaa 2003, 100.) PRH jakaa hakemuskasittelyn jatkon kolmeen

vaiheeseen:

- muotoseikkojen tutkimiseen
- keksinnén uutuuden ja keksinnéllisyyden tutkimiseen, ns. uutuus- ja
patentoitavuustutkimukset

- patentin myontamiseen.

Hakemuskasittelyn alussa varmistetaan muotoseikat eli katsotaan, etta
hakemuksesta loytyvat kaikki tarvittavat paperit ja etta hakemusmaksu on
maksettu. Jos ndista loytyy puutteita, annetaan hakijalle valipaatos ja aikaraja
virheiden korjaamiselle. (Patentti- ja rekisterihallitus 2002.) Seuraavaksi
suoritetaan uutuustutkimus, jossa selvitetaan, mikd on tunnetun tekniikan taso
kyseisella tekniikan alalla. PRH:ssa tyoskentelee lukuisia eri tekniikan alan
asiantuntijoita, jotka vertaavat uutta keksintdd patenttijulkaisuista 6ytyviin
aikaisempiin ratkaisuihin. (Patentti- ja rekisterihallitus 2002.) Korkeimman
oikeuden paattksesta 1988:16 kay hyvin ilmi uutuusvaatimuksen ehdottomuus:
Patentin mitattomaksi julistaminen. Ennen patentin hakemista oli myyty 45
patentin suojapiiriin  kuulunutta pipettia sopimatta ostajan kanssa pipettien
sisaltaman keksinndn pitdmisesta salassa. Patentin haltija ei ollut nayttanyt
muutoinkaan tarkoitetun, ettd ostaja pitdisi keksinndn salassa. Ennalta
rajoittamattomalla henkilopiirilla oli siten ollut mahdollisuus tutustua sittemmin
patentilla suojattuun keksintoon. Kun keksintd oli tullut tunnetuksi ennen patentin
hakemispaivaa, patentti julistettiin mitattomaksi. (KKO 18.2.1988. KK0:1988:16.)
Tutkimuksen yhteydessa viranomainen muodostaa mielipiteensa hakemuksen
yhtendisyydestd eli siitd, onko hakemuksessa kyse vain yhdesta vai
useammasta keksinnésta. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 101.)
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja PRH:n tutkimus- ja kehitystoiminnan
paallekkaisyytta kartoittavassa tutkimuksessa kavi ilmi, ettd kolmannes
patenttihakemuksista kaatui paallekkaisyyksien vuoksi vuosina 2000-2005.
Yritysten tietamys kilpailevien valmistajien tuotteista on niin puutteellista, etta
patentteja haetaan jonkun toisen aikaisemmin julkaisemalle keksinndlle, jolloin
patenttihakemus kaatuu uutuuden esteeseen. Tutkimustuloksista ilmeni myos,
ettd pk-yritykset eivat pida patenttijarjestelmééa tiedonvalityskanavana saatikka

koe patenttitietoa tarkedksi, jolloin voimavaroja tuhlataan jo olemassa olevan
kehitystyon tekemiseen. (Harala, S. 2009.)
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18 kuukauden kuluttua hakemispaivasta patenttihakemus kuulutetaan eli se
tulee viralliseksi. Kuuluttaminen tapahtuu viranomaisjulkaisuna ja sen
seurauksena hakemusasiakirjat tulevat julkisiksi ja ovat kaikkien saatavilla.
Hakemuksen kuulutuksesta alkaa my6s niin sanottu valiaikainen suoja. Suoja
tarkoittaa oikeutta kohtuulliseen korvaukseen, mikéli joku loukkaa hakijan
oikeuksia. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 102.)

Uutuustutkimuksen jalkeen tutkitaan, onko keksintd patentoitavissa oleva,
eroaako se olennaisesti aiemmin tunnetuksi tulleesta tekniikan tasosta ja onko
hakemus tarpeeksi informatiivinen alan ammattilaisille. Viranomainen antaa
asiasta valipaatoksen, jossa ilmoittaa mielipiteensd ja johon hakijan tulee
madaraajassa ottaa kantaa. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 103.) Maaraajan
laiminlyonti johtaa normaalisti patenttihakemuksen sillensa jattdmiseen. Toisin
sanoen patenttihakemus lakkaa olemasta maaraajan laiminlydénnin
seurauksena. (PatL 15.2 8.)
Patentin siirtdminen. A oli nostanut patentin siirtdmistd koskevan kanteen B:ta
vastaan ja vaatinut vahingonkorvausta silla perusteella, ettd han eikd B oli tehnyt
patentin suojaaman keksinnon. Kun A oli tiennyt patentinmyéntamisesta B:lle
enemman kuin yhden vuoden ennen kanteen vireillepanoa, han ei enaa voinut
vaatia patentin siirtdmista itselleen eika vahingonkorvausta silla perusteella, etta
patentti olisi mydnnetty muulle kuin siihen oikeutetulle. Tuomioistuimen ei siten

tullut jutussa lausua siitd, kuka sen mielesta oli tehnyt keksinnén. (KKO
11.6.1985. KK0O:1985-11-97.)

Vaite. Vaitteessd oli pyydetty patentin kumoamista, koska keksintd ei
olennaisesti eronnut siitd, mika aikaisemmin oli tullut tunnetuksi. Vaitetta
tehdessa oli siten ilmoitettu sen peruste. Kun vaite oli liséksi tehty kirjallisesti ja
saadetyssa ajassa, oli vaitteentekijalla muutoksenhakuoikeus. (KHO 28.1.1975.
KHO 1975/402.)

Lopulta viranomainen joko myontaa keksinndlle patentin tai hylkda sen (PatL
19.1 8). Hylkd&misen perusteena on viranomaisen nakemys siita, ettd keksintd
ei tayta patentoitavuuden edellytyksia. Hakija voi valittaa hylkdavasta
paatoksesta valituslautakuntaan, joka on PRH:n yhteydessa toimiva itsendinen
hallintolainkayttéelin.  Valituslautakunnan jalkeen muutosta voi hakea

korkeimmalta hallinto-oikeudelta. (M&atta 2005, 17.) Kun patentti myonnetaan,
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annetaan siitd kuulutus patenttilehdessa, jonka jalkeen patentti astuu voimaan

ja patentinhaltijalle luovutetaan patenttikirja (PatL 20 8).

Keksintd, joka halutaan patentoida

;

v

Hakemispaiva ja suoja-aika

Patenttihakemus PRH:lle

!

v

Jos puutteita, annetaan valipaatds

Muotoseikkojen tutkiminen

l ja aikaraja virheiden korjaamiselle

Uutuus- ja patentoitavuustutkimukset

!

Vilipatos patentoitavuudesta Hakijan reagoitava maaraajan kuluessa

v

tai hakemus lakkaa olemasta

I

Patentin myontéaminen tai hylkdaminen \

9 kk:n vaiteaika Hakija voi valittaa  hylkaavasta
l \ paatoksesta PRH:n valituslautakuntaan
Patenttia muutetaan tai Vaite hylataan ja patentti
se kumotaan pysyy voimassa

Kuvio 1. Patentinhaun vaiheet.

Patentin myontamisen jalkeen kenelld tahansa on oikeus tehda vaite patentin
myontamista vastaan yhdeksan kuukauden kuluessa. Vaitteen tulee perustua
laissa luetelluille vaiteperusteille ja sen tarkoituksena on saada jo mydnnetty

patentti kumotuksi. Vaitteen seurauksena patentti voidaan kumota tai muuttaa,
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mutta jos vaite hylatdan, pysyy patentti sellaisenaan voimassa (tapaukset
KKO:1985:11:97 ja KHO 1975/402). (Patentti- ja rekisterihallitus 2002; Oesch &
Pihlajamaa 2003, 103-104.) Kuviossa 1 on esitetty patentinhaku vaihe

vaiheelta.

2.2.3 Patentin voimassaoloaika

Patenttilain 40 8:n mukaan patentti on voimassa 20 vuotta hakemuksen
tekemispaivasta. Siita tulee suorittaa vuosimaksuja koko sen voimassaoloajalta.
Maksujen laiminlyonti aiheuttaa patentin raukeamisen sen vuoden alusta, jolta

maksua ei ole enaa suoritettu. (PatL 51 §8.)

2.3 Kansainvaliset patentit

2.3.1 Patent Cooperation Treaty, PCT

Vuonna 1970 allekirjoitetulla patenttiyhteistytésopimuksella (Patent Cooperation
Treaty, PCT) aikaansaatiin kansainvélisen patentinhakujarjestelman perusta.
Jarjestelma luotiin yksinkertaistamaan patentinhakua useissa valtioissa. (Oesch
& Pihlajamaa 2003, 107.) Kansainvalisen hakujarjestelman kautta saatu patentti
ei kuitenkaan ole kansainvélinen tai maailman patentti, vaan joukko kansallisia
patentteja, jotka tulee saattaa voimaan jokaisessa maassa erikseen.
Jarjestelman paaajatuksena olikin, etta yhdella hakemuksella voidaan saada
patenttihakemus vireille kaikissa sopimukseen liittyneissd jasenmaissa.
(Patentti- ja rekisterihallitus 2008b.) Patentti- ja rekisterihallituksen julkaiseman
listauksen mukaan vuoden 2010 alussa yhteistydsopimuksessa on mukana 142

jasenvaltiota. JAsenmaat I6ytyvat myos kuvasta 2 sinisella pohjalla.
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Kuva 2. PCT-sopimuksen jasenvaltiot sinisella pohjalla v. 2010. (PCT
Newsletter N:o 01/2010)

Kansainvélisella patenttihakemuksella tarkoitetaan patenttiyhteistydsopimuksen
mukaisesti tehtya hakemusta. Se toimitetaan kansalliselle
patenttiviranomaiselle tai kansainvaliselle jarjestolle, joka
patenttiyhteistydsopimuksen ja sen sovellutussaantdjen mukaan on
vastaanottava viranomainen. Suomessa Kkyseisena viranomaisena toimii
Patentti- ja rekisterihallitus. (PatL 28 8.) Hakemuksen kieli voi vield tassa
vaiheessa olla suomi tai ruotsi, mutta se on myohemmin kaannettava englannin
kielelle. Hakijan tulee hakemuksessa nimeté hanelle mahdollinen viranomainen,
joka suorittaa ennakkouutuustutkimuksen. Mahdolliset viranomaistahot
maaraytyvat hakijan koti- tai asumispaikan perusteella. Liséksi tdssa vaiheessa
valitaan ne jdsenmaat, joissa hakija haluaa suojata keksintdnsa. (Oesch &
Pihlajamaa 2003, 108; Patentti- ja rekisterihallitus 2008b.)

Mikali hakemuksen muodolliset edellytykset ja minimivaatimukset tayttyvat,
myonnetaan  sille  hakemispdiva. Taman jalkeen hakemus léhtee
kansainvéliseen toimistoon, joka lahettdd hakemuksesta tiedon valittujen
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kohdemaiden viranomaisille sekd ennakkouutuustutkimusviranomaiselle.
Hakemuksesta tehdddn ennakkouutuustutkimus, jonka kansainvalinen toimisto
kuuluttaa. P&aasaantdisesti myods uutuustutkimusraportti julkaistaan 18
kuukauden kuluttua hakemispaivasta seka lahetetdén tiedoksi kaikille valituille
kohdevaltioille. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 108-109.)

Saatuaan raportin uutuustutkimuksesta hakijan tulee valita siirtyyk6 hén
suoraan kansallisiin vaiheisiin vai pyytddkd hé&n ennen sitd yhtenaisen
ennakkopatentoitavuusraportin laatimista. Raportin laatimisella hakija saa
tiedon keksinndn patentoitavuudesta jo ennen erillisia kansallisia vaiheita. Nain
han voi saastaa turhia kustannuksia, jos keksintd ei jostain syysta olekaan
patentoitavissa oleva. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 109.) Kansallisessa
vaiheessa hakijan tulee noin 30 kuukauden mé&é&rdajassa jattdd tarvittavat
asiakirjat ja maksaa kansallinen maksu kunkin valtion patenttiviranomaiselle.
Kansalliset patenttiviranomaiset jatkavat hakemuksen Kkasittelyda omien
normiensa mukaisesti. Patentti, joka ndin myodnnetaan kansainvalisen
hakemuksen pohjalta, on puhtaasti kansallinen oikeusvaikutuksiaan mydden.
(PatL 31 8.)

Kansainvéalinen jarjestelma tarjoaa hakijalle monia etuja:

e Ulkomaisen patentinhaun voi aloittaa yhdella hakemuksella ja saada
option satoihin maihin.

e Hakemisen voi aloittaa kotimaisilla kielilla, vaikkakin kaannds englanniksi
on annettava myhemmin.

e Paatoksen siitd, missd kaikissa maissa patenttia tarvitsee, voi tehda
vasta myohemmin.

e Edellisestd  johtuen patentoitavuuden kustannukset  siirtyvat
myOdhemmaksi ja taloudellinen riski pienenee, koska hakija saa

kansainvalisen uutuustutkimusraportin ja halutessaan mielipiteen
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keksinndn patentoitavuudesta ennen paatoksien tekoa. (Patentti- ja
rekisterihallitus 2008b.)

2.3.2 Eurooppapatentti — EPC

Vuonna 1973 solmittin  Euroopan patenttisopimus (European Patent
Convention, EPC). Sopimus astui voimaan viisi vuotta mydhemmin, jolloin myds
Euroopan patenttivirasto (European Patent Office, EPO) aloitti toimintansa
sopimuksen toimeenpanevana elimend. Yhteisellda patenttisopimuksella
mahdollistettiin  patentinhaku kaikkiin sopimuksen jasenvaltioihin yhdella
hakemuksella ja yhdenmukaistettin jasenvaltioiden patenttilainsaadantoa.
Tamankaan uudistuksen myota kansallinen patenttijarjestelma ei syrjaytynyt
vaan nama kaksi jarjestelmda toimivat rinnakkain (taulukko 1). Mydnnetty
eurooppapatentti tarkoittaa kaytdnnosséa lukuisia kansallisia patentteja, jotka
tulee saattaa voimaan kussakin jasenvaltion kansallisessa viranomaisessa, jos
halutaan saada suoja keksinndlle. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 110-112; PatL
70f 8.)

Eurooppapatenttihakemuksella voi saada patentin 40 Euroopan maahan. Naista
36 on sopimusvaltioita ja 4 valtiota on tehnyt erillissopimuksen, jolla patentit
ulotetaan koskemaan myos niita. (Patentti- ja rekisterihallitus 2010.) Hakemus
tulee toimittaa joko kansalliselle viranomaiselle tai suoraan EPO:oon. Taman
jalkeen se kay lapi samat toimenpiteet kuin kansainvalinen hakemus aina
uutuustutkimusraportin  laadintaan saakka. Itse tutkiminen suoritetaan
kaksivaiheisesti. Kun  hakija ensimméisen vaiheen jalkeen saa
uutuustutkimusraportin, tulee hanen paattaa kuuden kuukauden maaraajan
sisalla haluaako han jatkaa patentin hakua. Jos hakija paattaa jatkaa prosessia
toiseen vaiheeseen, tulee hanen pyytdd patentoitavuustutkimusta ja maksaa
tahan liittyvat maksut seka suorittaa nimeamismaksut kaikista niista valtioista,

joihin han patenttisuojaa hakee. Nimeamismaksujen maaréa on kohtuullistettu
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siind maarin, ettd hakijan suorittaessa seitseman maksua, saa han suojan
kaikkiin sopimuksen jasenvaltioihin, vaikka naita siis olisikin yli taman maaran.
Patentoitavuustutkimuksen suorittaa erillinen kolmi- tai nelijaseninen
asiantuntijoista koostuva tutkimusjaosto. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 113, 115;
Patentti- ja rekisterihallitus 2010.)

Kun hakemus on hyvéaksytty ja EPO myontaa eurooppapatentin, kuulutetaan se
European Patent Bulletinissa. Taman jalkeen hakijan on viela saatettava
patenttinsa voimaan kaikissa niissa jasenvaltioissa, joissa haluaa suojaa
keksinndlleen. Voimaansaattamisen tulisi tapahtua kolmen kuukauden kuluessa
kuulutuksesta. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 114-116.) Kaytanndssa tama
toteutetaan maksamalla vaadittu kansallinen maksu ja toimittamalla kyseisen
maan viranomaiselle kddnnokset asiakirjoista heidan omalla kielellaan, jos tata

on vaadittu (Asetus Euroopan patenttisopimuksesta, 65 artikla).

Tilastokeskuksen mukaan Suomalaisille yrityksille ja yhteisoille mydnnettiin
Euroopan patenttitoimiston (EPO) kautta kaikkiaan 642 patenttia vuonna 2009.
Maara laski 16 prosenttia edellisvuodesta. Metalli- ja konepajateollisuuden
osuus patenteista oli noin 20 prosenttia. Samana vuonna saatettiin Suomessa
voimaan kaikkiaan 4 497 eurooppapatenttia. Naiden yleisimmét haltijamaat
olivat Saksa ja Yhdysvallat. (Tilastokeskus 2009.)

2.3.3 Yhteison patentti

Kun Euroopan patenttisopimusta laadittin 1970-luvulla, tarkoituksena oli luoda
yksi yhtendainen patentti koko Euroopan alueelle. Siis patentti, jonka
oikeusvaikutukset olisivat yhtenéiset kaikissa jasenvaltioissa. Etenkin teollisuus
oli vahvasti tdman takana korkeiden oikeudenkayntikustannusten takia.

Toisaalta haluttin myods yksi ylin tuomioaste patenttioikeudenkaynteihin
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takaamaan oikeusvarmuutta sekd yhdenmukaistamaan oikeuskaytantoa.
Naissa pyrkimyksissd epaonnistuttiin silloin, mutta jo pitkdan on ollut vireilla
Euroopan patenttisopimuksen toinen osa, yhteistpatenttiasetus (Community
Patent Convention, CPC), jonka tarkoituksena olisi toteuttaa ndma toiveet.
(Oesch & Pihlajamaa 2003, 112.)

Asetusehdotus (Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisOpatentista, julkaistu
Euroopan yhteisOjen virallisessa lehdessd C 337 E 28.11.2000) on tulos
kesakuussa 1997 kaydyistd keskusteluista vihrean kirjan sisaltamasta
Euroopan yhteisOpatenttia ja patenttijarjestelmaa koskevasta aiheesta. Vihrean
kirjan linjauksia esitelladn tarkemmin komission 5.2.1999 antamassa
tiedonannossa Yhteison patenttia ja Euroopan patenttijarjestelmaa koskevan
vihredn Kkirjan perusteella toteutettavat toimet [KOM(1999) 42 lopullinen].
Asetusehdotuksen mukaan yhteisdpatentin luomisen tarkoituksena on siis
antaa keksijoille mahdollisuus saada yhtenainen patentti, joka on lakisdateisesti
voimassa koko Euroopan unionin alueella. Yhtenaisyyden lisaksi patentti olisi
taysin riippumaton, jolloin sen vaikutukset ovat samat kaikkialla yhteison
alueella. Jarjestelman ensisijaisena paamaarana on suoda patentinhakijoille
tuntuvia etuja, joita ovat mm. patentoimiskustannusten huomattava aleneminen,
keksintdjen yksinkertaistettu suojaaminen yhtendisen menettelyn avulla koko
yhteison alueella ja keskitetyn riidanratkaisujarjestelman luominen. Tavoitteena
on myos auttaa Eurooppaa hyddyntamaan tieteellisen ja teknisen osaamisen
tuloksia seka kuromaan umpeen Yhdysvaltojen ja Japanin yksityisten

investointien etumatkaa.

YhteisOpatentin hakumenettely vastaisi pitkélti eurooppapatentin hakua. Kun
hakija laittaa hakemuksensa vireille, saisi han valita haluaako han EU-alueelle
eurooppa- vai yhteisOpatentin. Nain ollen yhteisGpatentti olisi valinnainen
kansalliselle- ja eurooppapatentille. YhteisOpatentti myonnettéisiin kerralla

kaikkia EU:n jasenvaltioita koskevana ja sen myontaisi keskitetysti Euroopan
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patenttivirasto. Myds vuosimaksukaytantd helpottuisi ja maksut saisi suorittaa
suoraan EPO:lle, joka jakaisi osuudet jasenvaltioiden kesken. Patentin
oikeusvaikutukset tulisivat olemaan yhtenaiset koko EU:n alueella eli
yhteisOpatentti olisi taysin itsendinen ja kansallisesta lainsaadannosta
riippumaton. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 119.)

Taulukkoon 1 on koottu yhteen patentinhakuprosessit niin kansallisella- kuin
kansainvaliselld tasolla. Taulukosta kay hyvin ilmi jarjestelmien paapiirteet seka
patenttien yhtenevaisyydet ja eroavaisuudet.

Taulukko 1. Patentinhakujarjestelmat. (Oesch & Pihlajanmaa 2003, 120)

Jarjestelma Kasittelykieli | Hakemuksen | Kasitteleva Oikeus- Voimassaoloalue
kasittely viranomainen vaikutukset
Kansallinen suomi, 1 viran- Patentti- ja kansallinen | kyseinen valtio
patentti ruotsi omainen rekisterihallitus | laki (Suomi)
Kansainvélinen | englanti, kv-vaiheessa | kv-vaiheessa kansallinen | hakemuksessa
patentti (PCT) ranska, 1 viran- EPO tai laki nimetyt valtiot,
saksa, omainen, Ruotsin / joissa patentti
kiina, kansallisessa | Suomen myodnnetty ja
japani, vaiheessa patenttivirasto; saatettu voimaan
venaja, useita kansallisessa
espanja viranomaisia vaiheessa
kohde-
valtioiden

viranomaiset

Eurooppa englanti, 1 viran- Euroopan kansallinen | hakemuksessa
patentti (EPC) ranska, omainen patenttivirasto laki nimetyt valtiot,
saksa (EPO) joissa patentti

saatettu voimaan

Yhteison englanti, 1 viran- Euroopan yhtenéiset EY:n jasen-
patentti ranska, omainen patenttivirasto koko EU:n valtioiden alue
saksa (EPO) alueella

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Johanna Kosonen




22

YhteisOpatenttiasioita kasiteltaisiin jatkossa yhteisdpatenttituomioistuimessa.
Tuomioistuimen toimivalta patenttiasioissa tulisi olemaan laaja silla kyse ei olisi
endd jaetusta oikeudesta jasenmaiden ja yhteison valilla vaan
yhteisdpatenttituomioistuimella olisi yksinomainen toimivalta hoitaa asioita. Nain
pystyttaisiin vastaamaan jo pitkdan esilla olleisiin toiveisiin muun muassa
oikeudenkaymiskustannusten kohtuullistamisesta sek& oikeusvarmuuden
paremmasta toteutumisesta. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 119.) Tama olisi suuri
edistysaskel vanhaan kaytantoon, silla esimerkiksi eurooppapatentin ollessa
joukko kansallisia patentteja voi sita koskevat riidat vieda lukuisiin kansallisiin
tuomioistuimiin. Téallainen tilanne haittaa oikeusvarmuutta sekd patentoituja
tuotteita koskevien liiketoimintapaatdsten tekemistd etenkin pk-yrityksien
kohdalla. Euroopan komissio on listannut suurimmat heikkoudet tadmén

hetkisesta tuomioistuinjarjestelmasta:

1. Useita patenttioikeudenkaynteja: kilpailijoille aiheutuu hankalasti
hallittava tilanne, koska sama asia voidaan vieda useisiin kansallisiin
tuomioistuimiin.

2. Merkittavat kustannukset: osapuolten on maksettava oikeudenkayntikulut
sekd asianajajista ja asiantuntijoista aiheutuvat kulut kaikissa maissa,
joissa asiaa kasitellaan.

3. Epajohdonmukaisuus: tuomioistuimet kasittelevat asiaa kansallisen
lainsddadanndn mukaan, jolloin tulokset voivat olla eriavia ja toisinaan
jopa vastakkaisia.

4. Kasittelypaikan valinta: osapuolilla on mahdollisuus valita asiaa
kasittelevd tuomioistuin, joista usein valitaan se, jonka oletetaan
kasittelevdn asiaa osapuolten kannalta myonteisesti. (Komission

tiedonanto neuvostolle, Europa 2007.)

Sopimusta ei lukuisista yrityksista huolimatta ole viel&d saatu voimaan. Tama
edellyttaisi, etta kaikki jasenvaltiot ratifioisivat sopimuksen, mutta nain ei ole
kaynyt. Kompastuskiveksi on muodostunut erimielisyydet

riidanratkaisujarjestelmasta seka eritoten kysymys patenttivaatimusten
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kdantamisesta. Talla hetkella vaatimuksena on, ettd patenttivaatimukset on
kaannettava kaikille EU:n virallisille kielille, mik&a aiheuttaa suuria kustannuksia.
Toinen erimielisyytta aiheuttava kohta liittyy kyseisten kaannosten
jattamismaaraajan maarittelemiseen. Tama on oleellista, silla asetusehdotuksen
mukaan yhteisOpatentti on mitaton, jos ka&annoksid ei toimiteta méa&raajan
kuluessa. (EYVL 2000/C 337 E.)

2.3.4 Euroopan patenttijarjestelman kehittaminen

Kuten edella on kaynyt ilmi, on nykyinen kansainvélinen patenttijarjestelma
erittdin raskas ja aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Tilanne ei tue yritysten
tuotekehitystoimintaa saatikka kannusta luomaan uusia innovaatioita, silla
uusista keksinndista saattaa aiheutua niin suuria kuluja, ettei pienemmilla pk-
yrityksilla ole mahdollisuuksia hakea suojaa keksinnoilleen kotimaansa
ulkopuolella. Nykyaikana kansainvalinen kauppa on hyvin yleista ja Euroopan
Unionin alueella myds helppoa, joten jopa pienimpien yrityksien liiketoiminta
saattaa perustua padasiassa vientiin. Jos vientiin paatyva tuote edellyttda
patentin  hyodyntadmistd, tulisi hyddyntaminen tehdd mahdollisimman
vaivattomaksi ja edulliseksi. N&in turvattaisiin kaikkien osapuolien tasa-arvoinen
kohtelu ja kannustettaisiin jatkuvaan tuotekehitykseen, joka lopulta hyddyttaa

niin yksildita kuin unioniakin. (Europa 2007.)

Nama ongelmat muiden ohessa on tiedostanut myds Euroopan komissio, joka
on ryhtynyt toimiin saadakseen uudistettua Euroopan patenttijarjestelmaa.
Komissio antoi tiedonannon Euroopan patenttijarjestelman parantamisesta
huhtikuussa 2007 (Europa 2007), jossa se ottaa kantaa tilanteeseen
jarjestettyjen kuulemistilaisuuksien annin pohjalta. Tiedonannon johtavana
ajatuksena on, ettd Eurooppaan on luotava nopeasti yksinkertainen, halpa ja
laadukas patenttijarjestelma. Kaikista vaihtoehdoista yhteisOpatentti tuntuu

vieldkin sidosryhmien mielesta parhaalta ratkaisulta ja komissio on sitd mielta,
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ettd yhteisOpatentin voimaansaattaminen on taysin mahdollista, jos

jasenvaltioilla vain riittaé poliittista tahtoa ajaa asiaa.

Koska olen jo aiemmin kasitellyt yhteisOpatentin ratifioimisen esteena olleita
kiistoja, en en&& perehdy niihin vaan korostan komission nakemysta
tukitoimenpiteista. Seuraaviin toimiin pitaisi ryhtya heti, jotta patenttijarjestelman

parantaminen saataisiin tehokkaasti kayntiin:

e Patenttien laadun takaaminen: eurooppapatenttien korkea laatu
sailytetddn tiukoilla patentointiperusteilla ja patenttitoimistojen valisella
yhteisty6lla kustannuksia voitaisiin vahentaa ja patenttien saamisaikaa
lyhentaa.

o Pk-yritysten tukeminen: pk-yrityksille tulisi antaa kaikki tarvittava
neuvonta patenttiasioissa.

e Teknologian ja  osaamisen  siirron  parantaminen:  yhtaalta
eurooppalaisten  yritysten  valilla ja  toisaalta  yritysten ja
tutkimuskeskusten valilla.

e Patenttioikeuksien taytantdonpano: patentteja koskevaa lainsaadantdoa
on vahvistettava ottamalla huomioon erilaiset riitojenratkaisukeinot, myos
vaihtoehtoinen riitojenratkaisu,  patenttioikeudenkayntivakuutus ja

kansainvaliset normit. (Europa 2007.)

Myds Tyo- ja elinkeinoministerié on huomioinut vallitsevan tilanteen ja teetti
syksyllda 2008 kansallisen selvityksen  yhteisOpatentin  vaikutuksista.
Selvityksessa tarkasteltiin yhteisdpatentin mahdollisia vaikutuksia suomalaisten
yritysten ja keksijoiden nakokulmasta. Aineisto kerattin  kyselyin ja
haastatteluilla. Selvityksen mukaan yhteisOpatenttia ei koettu erityisen
tarpeelliseksi,  silla  useimmat  hyddyntavat jo  kaytdssa  olevaa
eurooppapatenttijarjestelmaa. Vaikka kustannustehokkuus on patentinhakijalle
tarkedssa asemassa, ei se yksindan luo tarvetta yhteistpatentille. Myoskaan

koko yhteisOn kattavaa patentointitarvetta ei koettu olevan, vaan tarve rajoittuu
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yleensa yrityksien p&amarkkina-alueelle, eli yksittaisiin maihin. Toisaalta
valtaosa kyselyyn vastanneista uskoi, ettd yhteisOpatentti lisaisi EU:n
ulkopuolisten patentinhakijoiden kiinnostusta. Myds patenttikehityksen kasvava
kansainvalistyminen saattaisi tukea  yhteistpatentin kayttoonottoa.
(Yhteisopatenttiehdotuksen kansallinen vaikutusarviointi, Tyo- ja
elinkeinoministerié 2008.)

Tyb- ja elinkeinoministerion selvityksen tulokset poikkeavat olennaisesti
esimerkiksi Euroopan komission tiedonannoista. Toisaalta talla kertaa
mielipidetta kysyttiin suoraan niilta, joita asia konkreettisimmin koskee. Totta on,
ettd jos patenttia ei tarvita koko EU:n alueella, tayttdd eurooppapatentti tarpeet.
N&in vastaajien mielestd yhteisopatentti tuntuu turhalta. Uskon kuitenkin, etta
jos yhteisOpatentti saadaan joskus voimaan, helpottaa se tulevaisuuden
patentointia huomattavasti. Jos kustannukset saadaan minimoitua ja prosessia
yksinkertaistettua, en nae syyta, miksi jatkossa haettaisiin edelleen erillisia
kansallisia patentteja moneen maahan, kun vaihtoehtona olisi yksi yhteinen
patentti.
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3 PATENTIT VAIHDANNASSA

3.1 Keksinndn hyédyntaminen

Patentinhaltija voi vapaasti paattad, miten han haluaa keksintddan hyddyntaa.
H&an voi pitda sen itselladn, pantata sen, perustaa yrityksen ja luovuttaa patentin
sen kayttoon tai siirtdd keksinnén oikeudet toiselle osapuolelle joko kokonaan
tai osittain. Yritykset hyddyntavat patentteja liiketoiminnassaan. Niilla on
luonnollisesti enemman resursseja kaytettavissdan kuin yksityisilla henkil6illa,
joten patentin siirtoa kaytetaan luultavasti jo tastakin syystd useammin. (Oesch
& Pihlajamaa 2003, 125.)

Yksi vaihtoehto on mygds olla tekematta mitdan. Taméa ns. estopatentti toimii
silloin vain estavana tekijana markkinoilla, silla silloin kukaan ei pysty
hyodyntamaan patenttia. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 125.) Tata ilmiota voidaan
verrata monopoliin ja sen aiheuttamiin ep&kohtiin. Investoitaessa vain siina
tarkoituksessa, ettd saadaan patentin mahdollistama yksinoikeus, suljetaan
markkinat kilpailijoilta ja estetddn vapaa kilpailu. Kyseinen toiminta on kuitenkin
estettavissa patenttiin liittyvan pakkoluvan toimeenpanemisella. Yksi esimerkki
tastd on patenttilain 45 § keksinnon kayttamatta jattdmisesta. (Maatta 2005,
118.) Pykalan mukaan keksinnolle on mahdollista saada pakkolupa, jos kolmen
vuoden kuluttua patentin myodntadmisesta sitd ei kaytetd eika ole saatettu
kayttoon Suomessa ja kayttamatta jattamiselle ei ole hyvaksyttavaa syyta (PatL
45 8).

3.2 Kokonaisluovutus

Teollisoikeuden luovutussopimuksella patentin haltija luovuttaa oikeutensa
patenttiin pysyvasti ja kokonaan toiselle osapuolelle. Tama eroaa osittaisesta

luovutuksesta siten, ettd osittaisessa luovutuksessa solmitaan yleensa
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lisenssisopimus, joka antaa lisenssinsaajalle oikeuden hyddyntaa patenttia
toiminnassaan. (Lehtinen 2004, 17.) Hanelle muodostuu siis kayttboikeus
suojan kohteena olevaan keksintoon ja sen hyddyntadmiseen. Teollisoikeuksien
kokonaisluovutukset ovat melko harvinaisia, silla lisensiointi tarjoaa oikeuden
haltijalle paremman aseman (Vilppula 2005, 65). Kokonaisluovutuksia tapahtuu
lahinn&  yrityksien strategisissa muutostilanteissa, kuten perustamisen
yhteydessd, liiketoiminnan uudelleenjarjestelyissa seka insolvenssitilanteissa
(Lehtinen 2004, 17).

Kokonaisluovutus on siis huomattavasti harvinaisempi tapa siirtda oikeuksia.
Siihen liittyy myds aina suurempi riski. Patentin arvoa on vaikea arvioida
etenkin, jos sita ei ole viela hyddynnetty liiketoiminnassa. Tasta syystd myos
oikean kauppahinnan maaraytyminen tuottaa vaikeuksia. Myyja ottaa siis riskin
sitoutuessaan luovuttamaan oikeutensa tietamétta tarkalleen, mink& arvoisesta
asiasta on kyse. (Haarmann 2001, 139.) Toisaalta myds ostaja ottaa tietoisen
riskin, jos han sitoutuu kiintedédn kauppahintaan. Voihan olla, etta oikeuden
hyddyntadminen ei olekaan niin kannattavaa kuin alun perin luultiin, ja néin han

on maksanut oikeudesta ylihintaa. (Lehtinen 2004, 53.)

Teollisoikeuden arvostamisen hankaluudesta johtuen myo6s
kokonaisluovutuksissa voidaan kayttaa jotain muuta hinnanmaaritysta kuin
kiintedd kauppahintaa. Yksi esimerkki on rojaltiperusteinen hinta eli
osapalkkiopohjainen korvaus, jota kaytetaan hyvin yleisesti
lisenssisopimuksissa. (Lehtinen 2004, 54.) Perehdyn tarkemmin rojaltien
maaraytymisiin ja my6s muihin hinnanmaarityskeinoihin lisenssisopimuksia
kasittelevassa kappaleessa, joten jatan ne tassa vahemmalle huomiolle. Itse
asiassa kokonaisluovutuksen ja lisenssisopimuksen saantelyyn sovelletaan
monissa asioissa taysin samoja saantdja ja ohjeistuksia. Esimerkkeind voisin
mainita  juuri  hinnoittelun  ja  erindiset  kustannusten  korvaukset,

sopimusvapauden sekd sopimuksen sisalldlliset vaatimukset ja ohjeistukset.
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Tasta johtuen etenkin sopimuskohteen yksilGinti tulisi tehdé erittain tarkoin, jotta

valtyttaisiin monitulkintaisilta sopimusmaarayksilta.

Yhden tarkeéan esimerkin arvostamisesta muodostaa myds taitotiedon eli know-
hown maarittdminen. Usein patentin kohteena olevaan keksintbon liittyy paljon
sellaista tausta-aineistoa tai kaytannon kokemuksella hankittua tietoa, jota
patentti ei sellaisenaan kata. Tama erityinen tietamys voi olla jopa niin
valttamatonta, ettd patentin tehokas hyddyntaminen ilman sita on taysin
mahdotonta. Taitotieto voi olla mm. teknista tietoa, piirustuksia ja kuvia tai
valmistusprosessin optimointia. Mikali patentti edellyttad ylld mainitun tiedon
kayttoa toimiakseen tehokkaasti, on sopimuksessa ensiarvoisen tarkeaa
maarittdd se taitotieto, jonka myyja on velvollinen luovuttamaan. liman
nimenomaista sopimusmaardystd myyjalle ei synny velvollisuutta antaa
taitotietoa etenkaan lisenssisaajan kayttéon. Lehtinen oli tydssaan sitd mielta,
ettd tama patisi myds kokonaisluovutustilanteessa, mutta oikeuskirjallisuudessa
on kasitelty etenkin lisenssisopimuksia koskevia puuttuvia sopimusmaarayksia.
(Mansala & Mylly [toim.] 2001, 20; Lehtinen 2004, 22—-23.)

3.3 Osittaisluovutus

Kun tuotteeseen liittyy teollisoikeudellisesti suojattu arvo, kuten patentti tai
tavaramerkki, ja sen valmistamisessa hyoddynnetaan erityista taitotietoa, on
kaupan kohteena tuotteen sijasta edella mainittujen arvojen ja tiedon
kayttdoikeus eli lisenssi (Kyllidinen 1972, 19). Lisensioinnissa patentin hallitsija
myontaa toiselle rajoitetun kayttdoikeuden hyddyntad keksintoaan (PatL 43 8)
eli lisenssinantaja sallii  lisenssinsaajan  kayttéa hyvakseen hanen
yksinoikeuttaan sovittua korvausta vastaan. Lisensiointi tarjoaa siis
oikeudenhaltijalle keinon moninkertaistaa oikeutensa arvo. Keksintd ja siihen
myoOnnetyt  lisenssit  voivat myds  toimia  vakuutena  toiminnan

edelleenkehittdmisessa. (Vilppula 2005, 62.) Lisenssin kohteeksi méaaritellaén
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tavallisesti tavaran valmistus ja myynti, mutta ei myoskaan ole epéatavallista
ulottaa lisenssi koskemaan vain esimerkiksi myyntia tietylla alueella tai pelkkaa
tuotteen tai menetelman kayttdoikeutta. (Kyllidinen 1972, 20.) Keskityn tydssani
padasiassa kahdenvalisiin lisenssisopimuksiin, mutta tuon tarvittaessa ilmi
monenvalisien lisenssien tunnuspiirteitd, jos koen ne tarkeiksi kokonaisuuden

kannalta.

3.3.1 Lisenssin lajit

Patenttilisenssit jaetaan kahteen pé&alajiin sen perusteella, minkélaisen
oikeuden lisenssinantaja on -saajalle myontanyt: yksinomaisen (eksklusiivisen)
vai rinnakkaisen (yksinkertaisen). Yksinomaislisenssi takaa lisenssisaajalle
yksinoikeuden kohteen hyvéaksikayttoon maaratylla maantieteellisella tai
asiallisella alueella. Eksklusiivisuus voidaan sitoa yhteen tai useampaan eri
elementtiin. Taydellisesti poissulkevassa yksinomaislisenssissa lisenssiantaja
luopuu myds omista kayttdoikeuksistaan eli han ei voi enda kayttaa lisenssin
kohdetta saatikka myontaa kenellekdan muulle kayttdoikeuksia. Mahdollista on
kuitenkin rajata yksinomaisuus vain tiettyyn suhteeseen tai alueeseen, joko
lisenssinantajan tai -saajan hyvéksi. Rajoitetusti yksinomaisessa lisenssissa eli
ns. sole-lisenssissa kilpailijat eivat voi hyddyntaa lisenssia maaratylla alueella,
mutta lisenssinantaja sailyttda itselladn oikeuden kayttaa lisenssin kohdetta.
(Kylliginen 1972, 20; Oesch & Pihlajamaa 2003, 126-127.)

Lisenssi voidaan antaa myds usealle samalla alueella toimivalle
lisenssinsaajalle, jolloin sitd kutsutaan rinnakkaiseksi (myds yksinkertainen,
tavallinen tai jaettu lisenssi). Talloin saajalle muodostuu vain kayttboikeus ja
hanella voi olla muita vastaavassa asemassa olevia kilpailijoita. Tassa
tapauksessa myos lisenssinantajalla on oikeus hyddyntaad lisenssin kohdetta
toiminnassaan. (Kyllidinen 1972, 20; Oesch & Pihlajamaa 2003, 127.)

Yksinomainen lisenssi tarjoaa siten parempaa suojaa kilpailijoita vastaan kuin
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rinnakkainen lisenssi ja saatu oikeus on lisenssinsaajan ndkokulmasta tavallista
arvokkaampi (Oesch 2004, 917).

Joissain tapauksissa myos lisenssinsaajalle voidaan antaa oikeus myontaa
lisenssi edelleen kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi alihankkijalleen
(Kyllidinen 1972, 21). Tata kayttdoikeutta kutsutaan yhdeksi monesta ja siina
lisenssinsaajan oikeutta myontad kayttdoikeuksia alueellaan ei ole rajoitettu.
Hyva esimerkki tastd on myds tekijanoikeuslisenssi. (Mansala & Mylly [toim.]
2001, 21))

3.3.2 Sovellettava laki

Patenttien vaihdantaan sovellettava lainsdadantd jakaa  mielipiteita
kirjallisuudessa. Lahtoolettamuksena on, etté vaihdantaan sovelletaan yleisesti
kauppalakia. Kauppalaki on kuitenkin laadittu ensisijaisesti perinteista
tavarakauppaa eli irtaimeen esineeseen kohdistuvaa kauppaa silmallapitéaen,
jolloin sen soveltuvuus immateriaalioikeuksien vaihdantaan on kyseenalaistettu.
Siind missa mm. Oesch ja Haarmann ovat sitd mielta, ettd kauppalaki ei sovellu
ainakaan lisenssisopimuksien tulkintaan, on Lehtinen paatynyt lopputulokseen,
ettei lain syrjayttamiselle sen huonosta soveltuvuudesta huolimatta ole
perusteita. (Lehtinen 2004, 13; Oesch, Pihlajarinne, Vesala, Raappana &
Tikkanen 2007, 13.) Ottamatta itse sen suuremmin kantaa, mita lakia kyseisiin
tilanteisiin tulisi soveltaa, tuon esiin Oeschin tulkinnan lain valinnasta. Han
nakee tilanteen niin, ettd kauppalaki soveltuisi  joiltain  osin
kokonaisluovutustilanteisiin, mutta lisenssisopimuksien erilainen luonne
huomioon ottaen tulisi niihin soveltaa seka immateriaalioikeuden etta

sopimusoikeuden normeja (Oesch 2007, 81).

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Johanna Kosonen



31

Immateriaalioikeus saantelee itse keksintda ja sen hallitsijan oikeuksia, kun taas
sopimusoikeus soveltuu sopimussuhteisiin. Paasaantoisesti sopimusosapuolilla
on sopimusvapaus eli he voivat keskenaan paattaa sopimusehtojen sisallésta.
Taman seurauksena sopimukset tulisikin tehdé& perusteellisesti, jotta jaisi
mahdollisimman vahan epaselvyyksia ja tulkinnan alaisuuksia. Mahdollisessa
jalkikateen tapahtuvassa oikeudellisessa tulkinnassa keskitytdan yleensa
sopimuksen sanamuotoihin. Talldin tulkinta tdydentad sopimusta ja epaselvia
ehtoja voidaan helposti tulkita laatijansa vahingoksi. (Oesch & Pihlajamaa 2003,
130.)

Sopimusvapaudesta johtuu my6és mahdollisuus solmia sopimus niin Kirjallisesti
kuin suullisestikin. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa lisenssisopimus
halutaan rekister6idda Patentti- ja rekisterihallituksessa, silla rekisteréinti
edellyttaa kirjallista dokumenttia sopimussuhteesta. Rekister6iminen on
vapaaehtoista ja sen avulla voidaan hakea suojaa ulkopuolisilta, silla
rekisterdity lisenssinsaaja saa etuoikeuden suhteessa rekistergiméattomiin tai
mydhemmin rekisteroityihin oikeuksiin ndhden. (Oesch & Pihlajamaa 2003,
135.) Vapaaehtoisuudesta huolimatta oikeuskaytannossa kirjaamista pidetaan
patentin luovutuksen edellytyksena. Tapauksessa KKO 1993:49 korkein oikeus
on kytkenyt patentin luovutuksen sitovuuden suhteessa mydhempiin
ulosmittausvelkojiin olemassa olevaan rekisterimerkintdan. (Vilppula 2005, 66.)
Ulosottolaki. Patentti. A oli luovuttanut B:lle omistusoikeuden suomalaisiin
patenttirekisteriin merkittyyn patenttiin ja patenttihakemusdiaariin merkittyyn
patenttihakemukseen sekad ulkomaisiin patentteihin ja patenttihakemuksiin. A:n
velasta voitiin ulosmitata patenttirekisteriin merkitty patentti, kun omistusoikeuden
luovutuksesta ei ollut tehty merkintda patenttirekisteriin, mutta ei suomalaista
patenttihakemusta eik& ulkomaisia patentteja ja patenttihakemuksia. Aan. (KKO
26.4.1993. KK0:1993:49)
Tapauksessa patentti ja patenttihakemukset oli rekisterdity A:n nimiin. A oli
kayttdnyt kyseisid oikeuksia velan vakuutena ja myo6hemmin [uovuttanut
omistusoikeudet kyseisiin patentteihin B:lle. Panttauksesta tai omistusoikeuden
siirtymisesta ei ollut tehty merkintdd patenttirekisteriin. Koska patenttilain 44

8:ssa saadetaan, ettd patentin siirtymisestd ja panttauksesta on tehtava
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merkinta patenttirekisteriin, katsoi korkein oikeus, etta kyseiset oikeustoimet
ovat muotosidonnaisia rekisterimerkinnan osalta. Solmituista sopimuksista
huolimatta syntyy oikeus kolmatta sitovasti vasta oikeuden rekisterdinnin
jalkeen. Eli rekisterdinnin oikeutta luova vaikutus vahvistaa oikeussuhteen

sitovaksi myo6s ulkopuoliseen tahoon nahden. (Vilppula 2005, 78-80.)

Paasaantoisesti lisenssisopimukset solmitaan  kirjallisesti  juuri  niiden
monimutkaisesta oikeuksien ja velvollisuuksien muodostamasta luonteesta
johtuen (Oesch & Pihlajamaa 2003, 135).

3.3.3 Lisenssimaksut

Vastikkeen maaraytymisessd on kyse immateriaalioikeuden arvosta ja
erityisesti sen arvioinnista. Er&s olennainen tekijd lisenssin hinnan
maaraytymisessa on sen luonne. Esimerkiksi yksinomainen lisenssi on tapana
hinnoitella  kallimmin kuin yksinkertainen lisenssi, koska se antaa
lisenssinsaajalle enemman toimintavapautta. Myods yksinomaisuuden sisaltd
vaikuttaa  hinnoitteluun, koska se voidaan maaritella asiallisessa,
maantieteellisessa tai muussa suhteessa (jakelu, hinnoittelu, kesto jne.).

(Oesch, Pihlajarinne, Vesala, Raappana & Tikkanen 2007, 29.)

Lisenssimaksut suoritetaan yleensa joko kertakorvauksena, rojaltina,
kynnysmaksuna tai ndiden yhdistelmana. Lisaksi joissain lisenssisopimuksissa
saattaa esiintya myods muita vastikemuotoja kuin raha. Esimerkiksi cross
licensing -sopimuksessa eli ristiinlisensioinnissa molemmat osapuolet
luovuttavat omien yksinoikeuksiensa kayttooikeuden vastapuolelle, jolloin
vastikkeena siirtyy kyseinen kayttdoikeus rahan sijaan. (Kyllidinen 1972, 25,
27). Ristiinlisensiointi ajaa markkinoiden ja teknisen edistymisen sek& viime
kddessa markkinoilla toimijoiden omaa etua. Jos osapuolet eivat voi toimia

markkinoilla loukkaamatta toistensa oikeuksia, luo ristiinlisensiointi keinon
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rauhoittaa kilpailu- ja kiistatilanteita. Tilanteessa, jossa joudutaan selvittaméaan
loukkaavatko kahden tai useamman tahon rekisterdidyt yksinoikeudet toisten
vastaavia oikeuksia, voi lisenssisopimusneuvotteluilla ja ristiinlisensioinnilla
paasta parhaaseen ratkaisuun. Monesti tdmé& on myos keino saasta aikaa ja
rahaa. (Oesch 2004, 916.)

Kertakorvaus suoritetaan sopimuskauden alussa ja sen suurin etu lienee
tutkimus- ja patentoimiskustannusten nopea palautuminen lisenssinantajalle.
Kun korvauksen summasta on paasty yksimielisyyteen, ei jatkossa mydskaan
enda tarvitse huolehtia lisenssinsaajan mahdollisesta maksuhaluttomuudesta
tai perimisvaikeuksista. Kynnysmaksulla tarkoitetaan yleisesti ennakkorojaltia,
joka kattaa lisenssinantajalle syntyneita tutkimus- ja tuotekehityskustannuksia.
Kyseinen maksu suoritetaan sopimuskauden alussa ennen varsinaisen
rojaltivelvollisuuden alkamista. Tarkoituksena on siis palauttaa osa
tuotekehittelyyn kuluneista rahoista lisenssinantajalle jo sopimussuhteen
alussa, mutta kyseessa ei kuitenkaan ole niin suuri summa kuin kertakorvaus.
(Kylliginen 1972, 26.)

Tavallisin kaytetty suoritustapa on rojalti, joka maksetaan maaraajoin
sopimuksen mukaan. Tassa osapalkkiopohjaisessa korvauksessa
lisenssinantajalle jaa enemman mahdollisuuksia hallinnoida ja ohjata
lisenssinsaajaa. Rojaltin ~ suuruus  voidaan  maaritella  esimerkiksi
prosentuaalisena osuutena yksikkohinnasta, se voi olla tietty maardsumma
jokaista valmistettua tai myytyd yksikk6a kohden tai se voi olla riippuvainen
liketoiminnan kannattavuudesta. Lisaksi siihen vaikuttaa alalla vallitseva tapa
sekd myyntimaarien ja liikkevaihdon volyymit. Merkitystda on myos silla
lasketaanko  rojalti  verollisesta  bruttomyynnista  vai  verottomasta
nettomyynnista. (Oesch, Pihlajarinne, Vesala, Raappana & Tikkanen 2007, 27—
28.)
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Voidaan esimerkiksi sopia, etta lisenssinsaaja maksaa kaksi prosenttia rojaltia
jokaisen tuotetun yksikén verollisesta hinnasta. Jos yksikkohinta olisi vaikka 20
euroa, tulisi rojaltia maksettavaksi 0,40 euroa per tuote. Toisaalta voidaan sopia,
ettd rojaltia maksetaan esimerkiksi 0,50 euroa jokaisesta valmistetusta tai
myydysta tuotteesta, jolloin maksettava maard on kiinted ja riippumaton
kustannustekijéista. Tuloksesta riippuvainen rojalti lasketaan yleensa tiettyna
prosenttiosuutena liikevaihdon maarasta. Jos vuotuinen liikevaihto on esimerkiksi
kaksi miljoonaa euroa ja rojaltiprosentti taas kaksi, niin maksuja tulee
maksettavaksi 40 000 euroa.

Rojaltille asetetaan usein minimi- ja maksimimaarat. Varsinkin sopimuskauden
alussa minimimaard takaa lisenssinantajalle tuloja, kun liiketoiminta
mahdollisesti vasta kaynnistyy ja liikkevaihto on vahaista. Maksimimaara tai
toisin sanoen rojaltiprosentin degressiivisyys taas estda rojaltin maaran
muodostumista kohtuuttoman suureksi lisenssinsaajalle, jos esimerkiksi
vuotuinen liikevaihto kasvaa paljon toiminnan kannattavuuden kohotessa.
(Kylliginen 1972, 26.)

3.4 Lisenssisopimuksen solmiminen

Koska perehdyn tydssani patenttilisenssisopimukseen, halusin lopuksi koota
yhteen muistilistan, josta k&visi helposti ilmi sopimuksen tekemisessa
huomioitavia asioita. Tahan tarkoitukseen kaytan apuna Marja-Leena Mansalan
avainkohtien muistilistaa (Mansala & Mylly [toim.] 2001, 20-23), silla se on

hyvin kattava ja informatiivinen paketti sopimuksen tarkeimmista osa-alueista.

» Sopimuksen tausta ja tarkoitus on syyta kirjata itse sopimukseen. Jos
siséllosta syntyy myohemmin epéaselvyyksia, voi sopimukseen kirjattu
solmimisen syy ja tarkoitus auttaa sopimuksen tulkinnassa.

» Koska lisenssin kohteena voi olla keksintd, patenttihakemus, patentti,
salassa pidettava taitotieto tai jopa useat yhteenliittyvat patentit, on
tarkeaa maarittdd, mitd sopimus koskee.

» Sopimukseen siséltyvat termit on syyta maaritella tarkkaan erikseen.
Kuten Mansalakin asian ilmaisee, on lisensioidun tuotteen maaritelma

sopimuksen tarkein, mutta myds vaikein lauseke.
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Lisenssin laji maaraytyy lisenssisopimuksen kohteen ja tarkoituksen
mukaan. Kayttdoikeushan voi olla yksinomainen (patenttilisenssi
useimmiten), rinnakkainen (tavaramerkkilisenssi) tai yksi monesta
(tekijanoikeuslisenssi).

Sopimuksesta tulee kayda ilmi, mihin lisenssi oikeuttaa eli lisenssin
laajuus. Onko lisenssinsaajalla oikeus edelleenkehittdmiseen,
valmistukseen, valmistuttamiseen, kayttamiseen, myyntiin, tuontiin,
alilisensiointiin ja niin edelleen.

Taustapatentit ja muut immateriaalioikeudet: lisenssisopimuksen
kohteeseen voi liittya sellaista tausta-aineistoa tai suojattua materiaalia,
jota sopimuksen kohteena oleva patentti ei suoraan kata. Mikali patentin
hyodyntaminen edellyttdd mainitunlaisen oikeuden kayttamista, on sen
siséltymisesta kayttooikeuteen sovittava erikseen.

Lisenssin kohteen parannuksista, jatkokeksinndista ja uusien keksintéjen
suojaamisesta ja hyddyntamisesta tulee sopia lisenssisopimuksessa.
Koska molemmilla osapuolilla on intressi edella mainittuihin, ratkaistaan
asia yleensa antamalla kummallekin osapuolelle oikeus niin
kehittamiseen kuin tulosten hyddyntamiseen.

Sopimuksessa maaritelladn myds lisenssin alueellinen ulottuvuus ja
ajallinen kesto. Yleensa ajallinen kesto tarkoittaa patentin jaljella olevaa
suoja-aikaa, mutta toki muustakin voidaan sopia. Kayttdoikeuden
alueellinen ulottuvuus voi olla rajattu tai rajoittamaton.
Sopimusosapuolten vastuunjako olisi hyva merkita sopimukseen.
Huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi lisenssin tekninen
soveltuvuus ja kaupallinen menestys, lisenssituotteen riskit, viat ja
laatuvaatimukset seka lisenssinantajan tarkastusoikeus.
Suojaoikeustakuun osalta sovitaan mm. patentin yllapidosta ja
puolustamisesta aiheutuvien kustannuksien ja velvollisuuksien
jakaantumisesta osapuolten valilla.

Lisenssimaksu suoritetaan, kuten sopimuksessa on sovittu. Etenkin
rojaltien osalta on tarkkaan méaariteltdva niiden maaraytymis- ja

laskentaperusteet seka mahdolliset muut ehdot.
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» Myo6s muiden lisenssinantajan immateriaalioikeuksien kayttaminen tulee
ottaa mukaan sopimukseen, kuten esimerkiksi tavaramerkin tai nimen
kayttaminen tai vastaavasti kayton kieltaminen.

» Salassapito ja kilpailukielto: vaikka patentti onkin julkinen asiakirja, liittyy
lisenssisopimuksiin monia yrityksen liiketoimintaan liittyvia asioita, jotka
lisenssinantaja haluaa ehk& salata kolmansilta osapuolilta. N&in ollen on
sopimuksessa kannattavaa maaritella salassapidon kohde seka kehen
se ulottuu. Lisenssinantajan kannalta saattaa myos olla oleellista
varmistaa kilpailukieltolausekkein, ettei lisenssinsaaja ryhdy kilpailevaan
toimintaan.

» Sopimukseen on siséllytettava myos kohta sopimuksen siirtdmisesta
kolmannelle tai sen purkamisesta. Yleenséa sopimuksiin kirjataan ehto,
jolla estetddn sopimuksen siirtdminen kolmannen nimiin (esimerkiksi
isélta pojalle). Sopimuksen purkaminen vaatii yleensa
sopimusrikkomuksen, maksukyvyttomyyden tai muutoksen
omistussuhteissa ollakseen pateva. Taman lisaksi sopimukseen tulisi
kirjata myos osapuolten oikeudet ja velvoitteet sopimuksen lakattua joko
normaalisti tai purkamisen seurauksena.

» Muut asiat: koska jokainen lisenssisopimus solmitaan yksil6llisesti, on
mahdotonta antaa yhté tyhjentavaa listaa sovittavista seikoista. Sopimus
on aina tehtava tilannekohtaisesti ja siind on otettava huomioon, mista
sopijapuolet haluavat sdannelld. Sopimuksissa olisi kuitenkin hyva
kasitella esimerkiksi saanndksia koulutuksesta, raportoinnista,

tarkastusmahdollisuudesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.
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4 TEBUL OY

4.1 Yritysesittely

Insingoritoimisto Oy Tebul Ab perustettin  Helsingissa 1942, jolloin
erikoistumisalana olivat laivateollisuuden hydrauliikkakoneet ja laitteet. Vuonna
1964 yritys fuusioitui Wartsilan kanssa ja toiminta keskitettiin Turun telakalla
sijaitsevaan niin sanottuun Pommilan konepajaan. Telakan muuttaessa
Pernoon jai Pommilan konepaja Wartsila Dieselin haltuun ja vuonna 1985 se
eriytettiin  Erikoistuotetehtaaksi. Tuotteisto ei kuitenkaan sopinut Wartsilan
tuotestrategiaan, joten valmistusyksikk6 myytiin Definn Ky:lle vuonna 1987.
Yrityksen kannatus lahti muutaman vuoden kuluttua laskuun ja se ajautui
lopulta konkurssiin vuonna 1992. Nykyinen Tebul Oy perustettiin alkuvuodesta
1992 jatkamaan konkurssiin menneen Definn Ky:n toimintaa. Uudet omistajat
keskittyivat yha enenevassa maarin ovien valmistamiseen ja lukuisista muista

osa-alueista luovuttiin toiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Nykyaan Tebul Oy on Liedossa toimiva metallialan yritys. Paatuotteenaan yritys
valmistaa laivojen vesitiiviitd laipio-ovia. Ovien maailmanmarkkinat ovat n. 700
kappaletta vuodessa, joista Tebul Oy toimittaa keskimaarin 150 - 200. Yrityksen
tuotteista n. 85 % menee vientiin, suurimpien vientimaiden ollessa Saksa,
Hollanti ja Italia. Suomessa Tebul Oy on ainoa vesitiividen ovien toimittaja,
maailmanlaajuisesti kilpailijoita on kolme. Ovet ovat laadukkaita seka nopeita ja
edullisia asentaa. Tastd syystd hinta on myds hieman korkeampi.
Laadukkuuden ohella Tebul Oy on panostanut vahvasti asiakas- ja
yhteistyOsuhteisiinsa. Taméa& on osoittautunut hyvin tarkeéksi tekijaksi
liketoiminnalle ja on tuottanut useita pitkdaikaisia ja kannattavia liikesuhteita.
Vuosi vuodelta Tebul Oy on onnistunut kohentamaan markkinaosuuttaan ja -

aluettaan vesitiiviiden ovien toimittajana maailmalla.
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Viime aikoina Tebul Oy:n johdossa ja omistuksessa on tapahtunut vaihdoksia.
Yrityksen alkuperéaiset omistajat siirtyivat taka-alalle aktiivisesta tyoskentelysta
syksyllda 2007, jolloin vaihtuivat myds yrityksen toimitusjohtaja seka
talouspaallikkd. Alkusyksysta 2008 sijoitusyhtio Lubet Invest Oy osti Tebul Oy:n
muodostaen konserniyrityksen. Toiminta sailyi omistajavaihdoksista huolimatta
ennallaan. Henkildston maara on myos laskenut alkuperaisesta vahentymisten
tapahtuessa paaasiassa luonnollisten poistumien kautta. Kun aiemmin
tuotannossa tydskenteli liki 25 henkil6a ja toimistossa 7 toimihenkiléa, on
tuotannossa talla hetkella 12 ja toimistossa 4 henkilba. Tdma on osaltaan
lisdnnyt tyon tuottavuutta ja etenkin toimihenkildiden keskuudessa muokannut
vastuualueet uudenlaisiksi. Yrityksen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 3,7

miljoonaa euroa.

4.2 Vesitiivis ovi

Vesitiiviit ovet (kuva 3) sijaitsevat yleensa laivan alaosastojen kansilla 0-3 (liite
1). Ovia kaytetaan vesitiividen osastojen sulkemiseen, jos laivan alimmat
kannet tayttyvat vedella. N&in yritetd&n estdd veden leviaminen laivassa ja sen
mahdollinen uppoaminen tai kallistuminen. Muun muassa aluksen
matkustajakapasiteetti ja koko maardavat sen montako ovea osastoihin on
asennettava. Koska ovien tarkoituksena on parantaa alusten turvallisuutta, on
niiden taytettava tarkat viranomaissaannokset ja lapaistava luokituslaitoksen
asettamat vaatimukset, ennen kuin ne ovat luovutettavissa asiakkaalle. Eri
aluksilla on eri saannoét, koska niitd kaytetaan taysin eri tarkoituksiin. Saannoéilla
halutaan suojella niin ihmishenkia, omaisuutta kuin ymparistdakin (Det Norske
Veritas 2010).
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Kuva 3. Vesitiivis ovi.

4.2.1 Viranomaiset ja luokituslaitokset

Kansainvalinen merenkulkujarjesto (International Marine Organization, IMO) on
luonut  kansainvéliset s&annodt, jotka saantelevat merenkulkua ja
laivanrakennusta. Laivanrakennuksessa noudatetaan SOLAS-sdaannoksia
(Safety Of Life At Sea), jotka ovat kokoelma lakisdateisia vaatimuksia. Toisin
sanoen se tarkoittaa kansainvélista sopimusta merenkulun pelastautumis- ja

turvallisuussdannoista, maarayksista ja vaatimuksista. Nailla vaatimuksilla
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halutaan varmistaa mm. alusten sisainen vesitiiviys ja kelluvuus seka
paloturvallisuus.  Paallimmaisend  tarkoituksena on turvata  alusten
perusturvallisuus ja suojella ihmishenkid merella. SOLAS-sopimuksen lisaksi
tulee ottaa huomioon myds muut viranomaisasiakirjat ja — sdannot, joita IMO:n

lisdksi antavat myds esim. paikalliset viranomaiset. (Det Norske Veritas 2010.)

Luokituslaitokset ovat muista riippumattomia elimid, jotka toimivat kansallisten
merenkulkulaitosten ja IMO:n alaisuudessa. Saantelyhierarkia on nahtavissa
kuviosta 2. Luokituslaitosten tehtavana on valvoa, ettd laivat rakennetaan
saantdjen mukaisesti ja ettd niiden kunnosta huolehditaan meriturvallisuuden
edellyttamalla tavalla. Luokituslaitos toimii myds vakuutusyhtion edustajana.
llIman luokituslaitoksen suorittamaa tarkastusta vakuutusyhtiot eivat myonna
aluksille vakuutuksia, jolloin ne eivat voi liikkua kansainvalisilla vesilla. Koska
Tebulin rakentamat ovet menevat ulkomaalaisomistuksessa oleviin aluksiin,
saannellddn niita IMO:n méaarittelemien standardien mukaan, ei kansallisten
merenkulkulaitosten. Asiakas erittelee jo tilausvaiheessa, minka lipun alle alus
tullaan rekister6imaan ja nain ollen millaisten saantdjen mukaan ovet pitaa
rakentaa ja tarkastaa. Asiakas siis tekee paatokset, mita luokituslaitosta

kaytetaan ja mitd IMO:n sdantja noudatetaan. (Uusitalo 2001, 4.)

[ International Marine Organization, IMO = kattojarjesto ]

'

[ Kansalliset merenkulkulaitokset ]

!

[ Luokituslaitokset ]

Kuvio 2. Merenkulun ja laivanrakennuksen saantelyhierarkia.
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STX Finland Oy:n Turun telakalla rakennettiin Karibian risteilija Allure of the
Seas, johon Tebul toimitti vesitiiviit ovet. Koska laiva rekisteréitiin Bahaman lipun
alle, rakennettin se kokonaisuudessaan IMOn saantdjen mukaisesti eika
Suomen Merenkulkulaitoksen. Asiakas myds nimesi tarkastavan viranomaisen el
luokituslaitoksen, joka suoritti ovien tarkastukset ja luokitukset. N&in ovet
tayttavat kansainvéliset ja Bahaman lakisdateiset vaatimukset ja alus sai
valmistuttuaan luvan liikennéida kansainvalisilla vesilla.

Myos vesitiiviit ovet kuuluvat luokituslaitoksen valvonnan alaisuuteen. Oville on
asetettu tarkat lujuusvaatimukset eli niiden tulee kestdd tietyn korkuisen
vesipatsaan aiheuttama paine ilman vuotoja. Normaali vesipatsaskorkeus on
kuusi tai kahdeksan metrid, mutta esim. oOljynporausaluksissa vesipatsas Voi
olla jopa 50 m. Lujuusvaatimuksien seuranta tarkoittaa kaytanndssa oven
koeponnistuskoetta jo tehtaalla. Ovi nostetaan koeponnistuspetiin ja taytetaén
vedella tarvittavan vedenpaineen saavuttamiseksi. Luokituslaitoksen tarkastaja
on aina lasna kyseisissa kokeissa ja tarkastaa mm. oven hitsaussaumojen
pitdvyyden ja kayttolaitteiden toimivuuden. Han myos katsoo, etta ovi vastaa jo
ennalta tarkastajalle toimitettuja piirustuksia. Jokaiseen laivaan lahetettavan
ovisarjan suurin ovi testataan myos kallistuskokeessa, jossa se kallistetaan 15—
25 asteen kulmaan. Taman tarkoituksena on varmistaa, etta oven kayttolaitteet

toimivat moitteettomasti, jos laiva paasee kallistumaan. (Uusitalo 2001, 4.)

Jos tarkastaja hyvaksyy testatun oven ja siihen liittyvat dokumentit, allekirjoittaa
han koeponnistustodistuksen. Tama hyvaksymistodistus antaa Tebulille
oikeuden lahettdé tuote asiakkaalle. Kun kaikki yhteen laivaan menevat ovet on
testattu, myontaa luokituslaitos niille sertifikaatin eli laatutodistuksen (liite 2),
jota ilman laiva ei saa lupaa liikenndida. Talla pyritddn estamaan saantdjen
kiertoa seka toisaalta saadaan varmuus, ettéa laivan kaikki osa-alueet tayttavat
viranomaisten vaatimukset. Kaikki tama todennetaan merikokeissa, jotka
suoritetaan viranomaisten valvonnassa ennen laivan luovutusta omistajalle.
(Uusitalo 2001, 4.)
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4.2.2 Oven toimintaperiaate

Alun perin Tebul Oy valmisti hydrauliikalla toimivia ovia, joiden toimintaperiaate
eroaa suuresti nykyisesta taysin séhkoisesta ovesta. Hydrauliovi liikkuu ketjun
valityksella ja sitd pyorittdd joko sahko- tai hydraulimoottori. Hydraulisen
jarjestelman ollessa hyvin monimutkainen ja paljon tyotd vaativa ryhdyttiin
kehittam&an ideaa sahkokayttdisestd ovesta. Kaikki edut puhuivat
sahkokayttoisyyden puolesta, silla komponenttien maaran vahentyessa
kokoonpanokustannukset tulisivat laskemaan ja putkitdiden poistuessa myo6s
asennuskuluissa saastettaisiin. Kustannussaastdjen ohella myos asiakkaat ja
luokituslaitokset  vaikuttivat innostuneilta  uudesta  ideasta, joten
tuotekehitysprojekti paatettiin kaynnistaa. (Uusitalo 2001, 10-11.)

Keskustellessani Tebul Oy:n toimitusjohtaja Jussi Uusitalon kanssa oven
historiasta han kertoi, etta sdhkdovi lanseerattin markkinoille syksyn 2000 ja
kevaan 2001 aikana. Ketjun kaytosta paatettiin luopua ja korvaavaksi ovilehtea
likuttavaksi komponentiksi valittiin kuularuuvi. Hydraulioven vanhat kasipumput
korvattiin kasigeneraattoreilla, jolloin oven manuaalinen liikuttaminen helpottui
huomattavasti. Sahkdoven myotd komponenttien maara vaheni ja koot
pienenivat, mikd mahdollisti myds oven koon pienentamisen. Kun hydraulioven
leveys oli yleensa 500 mm, saatiin sitd komponenttien uudelleenjarjestelyilla
kavennettua 340 mm:iin. N&in syntyi Slim-malli jo aiemman Standard-mallin
rinnalle. Rakenteilla olevan aluksen koko vaikuttaa olennaisesti siihen, minka
kokoisia ovia sinne pystytddn asentamaan. Esimerkiksi pienempiin
purjeveneisiin tai huvijahteihin ei mahdu normaalikorkuinen ovi, mika loi tarpeen
matalammalle mallille. Oven komponentit siirrettin oven yldosasta sivuun,
jolloin runkoa saatiin madallettua ilman, ettd oviaukon koko muuttui. TA&ma vaati
oven leveyden pienoista kasvattamista 340 mm:std 380 mm:iin ja nain sai

alkunsa kolmas ovimalli Flat.
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Oven runko on tehty hyvin laatikkomaiseksi helpottamaan asennusta. Laivan
laipioon leikataan valmiiksi oven ulkomittojen mukainen reikda, johon ovi
asennetaan ja hitsataan kiinni. Liikkuva ovilehti sijaitsee oven rungon sisalla.
Ovea kutsutaan itsetiivistavaksi, silla veden oma paine tiivistda ovilehden
vasten karmia. Ovilehti liikkuu kelluvasti n. 2 — 3 mm karmien valissd sen
mukaan, kummalta puolen vedenpaine sita tyontdd. Kuminen aputiiviste
oviaukossa minimoi ohivuodon mahdollisuuden ja ohjaa ovilehden tiukasti
vasten karmia. Koska tiivistyminen ei vaadi ulkopuolista voimaa, on séhkdinen
ohjaus paras vaihtoehto. Tama puolestaan minimoi huollon tarvetta, kun
vertauskohtana ovat hydrauliikan aiheuttamat haitat tai 6ljyvuodot. (Uusitalo
2001, 7))

Jokaista ovea voidaan ohjata kolmella eri tavalla:

e koneellisesti ohjauspdydasta, joka sijaitsee komentosillalla
e manuaalisesti hatakayttopaikalta, joka on sijoitettu ylemmalle kannelle

e paikallisesti ovelta, joko koneellisesti tai manuaalisesti.

Ohjauspoyta tai —paneeli on sijoitettuna komentosillalle ja sieltd kasin ovet
pystytddn sulkemaan yksitellen tai kaikki kerralla. Sulkemisajan tulee olla alle
40 sekuntia. Hatakaytto toimitetaan aina ovien mukana ja siina on niin monta
paikkaa, kuin laivaan on toimitettu ovia. Jokainen ovi saadaan nain erikseen
suljettua manuaalisesti hatakayttopaikalta. Jokaisessa ovessa on myds oltava
kasiohjausmekanismi, jolloin se voidaan sulkea paikallisesti myds kasin, jos

séahkdinen sulku on mahdotonta. (Uusitalo 2001, 3.)
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4.3 Hyodynnettava patentti

4.3.1 Patentin voimassaolo

Kun puhutaan patentin voimassaolosta, tarkoitetaan silla seka ajallista etta
maantieteellista voimassaoloa. Ajallinen voimassaolo merkitsee patentin jaljella
olevaa aikaa ennen sen 20 vuoden maaréajan umpeutumista. Maantieteellinen
voimassaolo taas ilmaisee haetun suojan laajuuden eli sen, minkalaista
patenttia on haettu. Kotimaisen patentin maantieteellinen voimassaolo kasittaa
vain Suomen, kun taas kansainvalinen patentti kaikki ne maat, joissa suojaa on

haettu.

Tebul tarvitsee hyddyntamaansad patenttia oven yhden osa-alueen
valmistamiseen. lIman yhteistydsopimusta tdmanlaisen tekniikan hyvaksikaytto
ei olisi mahdollista Suomessa. Kyseinen patentti on siis voimassa vain
Suomessa. Keskusteluissani Uusitalon kanssa kavi ilmi, ettéa patentin omistaja
haki suojaa aikanaan vain kotimaahan, mutta jatti lisenssinsaajalle
mahdollisuuden hakea laajempaa kansainvalisté suojaa. Patentin laajentaminen
kansainvaliseksi olisi ollut siihen aikaan niin suuri kustannusera rahallisesti ja
tyopanoksellisesti, etta hankkeeseen ei ryhdytty. Tebulilla ei kuitenkaan esiinny
suoranaista kilpailua kotimaassa, vaan suurimmat Kkilpailijat 16ytyvat
Euroopasta. Tamén vuoksi kansainvalinen patentti olisi antanut parempaa
suojaa tuotteelle ja mitd luultavimmin maksanut itsensd vuosien saatossa
takaisin. Lisenssisopimusta solmittaessa yrityksessa oltiin nimittdin siina
uskossa, ettd patentti estdisi niin vastaavanlaisen tekniikan valmistamisen
Suomessa kuin myos sellaisen Suomeen myymisen. N&in Tebul olisi saanut
patentin avulla huomattavaa kilpailuetua kilpailijoihinsa nahden. Koska
kansainvalista suojaa ei ole, saavat kilpailijat myyda tuotteitaan vapaasti myos

Suomeen ja tavoiteltu kilpailuetu menetettiin.

TURUN AMK:N OPINNAYTETYO | Johanna Kosonen



45

Patentti on jo suhteellisen vanha, silla se on voimassa enda noin 5 vuotta.
Ottaen huomioon siitd saatava hyoty ja muutaman vuoden voimassaoloaika,
asettaa se omalta osaltaan rajoitteita lisenssisopimuksen jatkoa ajatellen. Jos
ajallinen voimassaolo olisi ollut pidempi, olisi yksi mahdollisuus voinut olla
suojan laajentaminen esimerkiksi Euroopan maita koskevaksi. Nain
mahdollinen kilpailuetu olisi saatu kayttéon. Toinen asia onkin, mydnnettaisiinko
kyseiselle patentille enda kansainvalistd suojaa, kun huomioidaan sen ika ja

kansainvalisesti kaytossa oleva tekniikka.

4.3.2 Kilpailijoiden kopiointiyritykset

Vaikka keksintdja ja tekniikkaa suojataan patentein, on niiden kopioiminen
tavanomaista. Vaikkakin kopioimista esiintyy jo kansallisella tasolla, saa se
aivan uudet mittasuhteet maailmanlaajuisesti. Mitd kauemmas tarkastelupiiria
laajennetaan, sitd torkedAmma&n muodon Kkopiointi saa. Patentit eivat siis anna
taydellista suojaa. Tama on yksi huomionarvoinen seikka, jota ei kannata

unohtaa etenkaan kaytaessa kansainvalista kauppaa.

Myds Tebul on saanut osansa kopiointiyrityksistd, kertoo toimitusjohtaja
Uusitalo. Nykyisen oven toimintaperiaatetta ja tekniikkaa on yritetty kopioida,
mutta viela siind ei ole onnistuttu taydellisesti. Sahkokayttdisyyden ovat
kilpailijatkin ~ onnistuneet = saamaan toimimaan, mutta itsetiivistyvaa
runkorakennetta ei kukaan ole saanut toimivaksi asti. Tastda syystd voidaan
todeta, ettd Tebulin valmistamat ovet ovat tekniikaltaan kehittyneempia ja
parempia verrattuna kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Vanhan hydraulioven
rakenne oli kaikilla markkinoilla toimijoilla hyvin samanlainen, mutta Tebulin
valmistamaa edellistda mallia, sahkéovi hydraulisella hatakaytolla, ei sen

monimutkaisen mekaniikan vuoksi kukaan onnistunut kopioimaan.
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Herdd kysymys, minkalainen tilanne olisikaan, jos hyddynnettava patentti
ulottuisi my6s kansainvalisille markkinoille. Jos suojaa olisi laajennettu
koskemaan myo6s esimerkiksi joitain Euroopan maita, olisiko silla ollut
vaikutusta kilpailijoiden toimintaan? Toisaalta isoilla markkinoilla isojen
toimijoiden joukossa pienemmalla yrityksella voi olla vaikeaa saada sanavaltaa.
Vaikka teollisoikeudet olisivatkin suojattu, voi joku kopioida ne ja vaittaa niita
omakseen. Kopioinnin toteennayttaminen ei valttamatta ole helppoa saatikka
edullista. Suuret kustannukset ja pitkakestoiset prosessit vaikeuttavat asioiden
selvittamista ja voivat olla jopa esteend patenttiikkomuksen tutkimiselle. Jos
tahan viela lisatdan vallitseva epaselvyys siitd, kenelle kuuluu velvollisuus ajaa
patenttirikkomuskannetta lisenssisopimustilanteessa, ei ole ihme, jos kaikkiin

kopiointiyrityksiin ei voida puuttua.
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5 PATENTIN HYODYNTAMISEN VAIHTOEHDOT

5.1 Kustannuslaskelmia

Jotta voisin esittaa lisenssisopimuksen jatkomahdollisuuksille konkreettisia
vaihtoehtoja helposti ja ymmarrettavasti, on yksinkertaisinta ottaa avuksi
matematiikka. Jatkossa esittdmieni kustannuslaskelmien tarkoituksena on olla
ainoastaan suuntaa antavia ja helpottaa asian kasittelyd. Kaikki numeeriset
arvot (toimitusmaarid lukuun ottamatta) ovat itse maariteltyja ja ainoastaan
esimerkiksi tarkoitettuja. Tebul toimittaa keskim&é&rin 150 — 200 ovea vuodessa.
Koska suhdanteet vaihtelevat ja markkinatilanne elda jatkuvasti, pyrin ottamaan
sen huomioon myos laskelmissani, ja kaytan siksi vuotuisena toimitusmaarana
100 — 200 kappaletta.

Oletetaan, ettd yksi vesitiivis ovi maksaa 20 000 euroa ja etta tastd hinnasta
Tebul joutuu maksamaan kaksi prosenttia rojaltia lisenssinantajalle. Nain ollen
rojaltin osuus yhdesta ovesta on 400 euroa. Jos vuotuinen toimitusmaara on
100 kappaletta, kertyy maksettavaa 40000 euroa ja 200 kappaleen
toimitusmaaralla 80 000 euroa. Nain yksinkertaistettuna on helppo nahda,
kuinka paljon kuluja rojalteista kertyy vuositasolla. Mitd enemman on

tilauskantaa, sita enemman on myds maksuja.

Tebulin hyédyntdma patentti on jo melko vanha ja on voimassa enda noin viisi
vuotta. Tama on yksi tarkea tekija, joka taytyy ottaa huomioon, kun mietitadan
mahdollista patentin lunastushintaa. Viisi vuotta on suhteellisen lyhyt aika
yritysmaailmassa ja patentin rauettua jokaisella halukkaalla on mahdollisuus
hyddyntdd sitd liiketoiminnassaan. Hintaa pohdittaessa tulee myds ottaa
huomioon markkinatilanne, joka on laivateollisuudessa melko suhdanneherkka.
Kannattaako patentista endd maksaa suuria summia, kun on mahdollista, etta

markkinoiden elpyminen vie pitkdan nykyisesté laskusuhdanteesta ja seuraavat
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viisi vuotta ovatkin hiljaisia. Ainahan on myos mahdollista, ettd vastaavia
huippuvuosia, joita koettiin 2000-luvun loppupuolella, ei ole en&a tulossa vaan

tilauskanta asettuu pysyvasti pienemmaksi.

Edellinen huomioon ottaen on turhaa ryhtya Ilaskemaan patentille
lunastushintaa, ainakaan nain kevyin perustein. Mahdollisessa
lunastustilanteessa hinnasta kaytaisiin sopimusneuvotteluja, joihin vaikuttaisivat
myO6s monet muut asiat kuin pelkka toimitusmé&ard ja rojaltin suuruus.
Rojaltilaskelmieni perusteella on kuitenkin mahdollista nahd&, missd summissa

liikuttaisiin, kun on kyse patentin lunastamisesta.

5.2 Lisenssisopimuksen jatkaminen vs. patentin lunastaminen

Yksinkertaisin vaihtoehto olisi lisenssisopimussuhteen jatkaminen sellaisenaan
eli olla tekematta mitdédn. Nain Tebul maksaisi rojalteja ovien valmistusmaaran
mukaan viela seuraavat viisi vuotta, minka jalkeen sopimus raukeaa patentin
vanhentuessa. Sit4, onko taméa kustannustehokkain tai toimivin vaihtoehto,
taytyy pohtia tarkkaan. Jos hyddynnetaan edellisia laskelmiani, maksaisi Tebul
rojalteja 40 000 — 80 000 euroa vuodessa seuraavat viisi vuotta. Kaikkiaan tasta
kertyy huomattava summa, mutta jo vuositasollakin puhutaan isoista rahoista,
joihin taytyy varata tarpeeksi resursseja. Lisenssisuhde vaatii myds jatkuvaa
yhteisty6té lisenssinantajan kanssa, joka kuluttaa yrityksen voimavaroja.

Patentin lunastamisen puolesta puhuu monta seikkaa. Jos Tebul saisi oikeudet
omiin nimiinsa, olisi se jatkossa taysin riippumaton ulkopuolisista tahoista. Nain
resursseja ei tarvitsisi kayttad kolmannen osapuolen kanssa neuvottelemiseen,
vaan kaikki paatokset voitaisiin toteuttaa itsendisesti. Kustannussaastoja
kertyisi jatkuvien rojaltimaksujen poistuttua, jolloin niihin ei enda tarvitsisi

myoskdan varautua vuositasolla. Toisaalta patentin lunastaminen lisaisi
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kustannuksia hetkellisesti. Mitd todenn&koisimmin kauppahinta tulisi olemaan
korkea, silla patentin omistajan intressissa on saada siitda mahdollisimman hyva
hinta. Han haluaisi mielestaan kohtuullisen korvauksen tekemastaan tyosta ja
vertaisi mahdollista kauppahintaa tulevaisuudessa saataviin rojaltituottoihin.
Kuitenkin taytyy muistaa, ettd kun patentti on jo ndin vanha, asettaa se tiettyja
rajoja hinnan suuruudelle. Ei ole kannattavaa maksaa suuria summia
vanhentuvasta oikeudesta, varsinkaan kun markkinat ovat viela epavakaalla

pohjalla.

Miksi sitten patentin omistajan kannattaisi myyda, kun han voisi nauttia
seuraavat viisi vuotta jatkuvista rojaltituloista? Tai miksi Tebulin kannattaisi
maksaa vanhentuvasta oikeudesta, kun se voisi jatkaa viela viisi vuotta niin kuin
tahankin asti? Argumentteja puolesta ja vastaan l6ytyy loputtomasti molempien
osapuolien kannalta katsottuna. Asiaan paneutuessani minulle on kuitenkin
kehkeytynyt mielikuva, ettd tassa kyseisessd sopimussuhteessa molemmilla
osapuolilla olisi paaasiallisena tavoitteenaan paastad siitd eroon. Toimimaton
sopimussuhde aiheuttaa aivan liikaa tyotd ja sy® resursseja, jotka voitaisiin
kohdentaa kannattavampaan toimintaan. Tastd johtuen Tebulin kannattaa
harkita maksavansa siita, ettd saa itsendisyytensa takaisin ja myyjaosapuolen

puolestaan joustaa hinnassa, etta lopputulos olisi molempia tyydyttava.

5.3 Sopimuksen irtisanominen

Yksi mahdollisuus olisi sopimuksen paattaminen. Tata vaihtoehtoa ei Uusitalon
mukaan ole suuremmin mietitty, silla aiemmin yrityksessa oltiin siina uskossa,
ettd ovien valmistaminen Suomessa ilman kyseistd sopimusta aiheuttaisi
patenttirikkomuksen. Tilanne kuitenkin  muuttui yllattden Uusitalon oltua
yhteydesséa patenttiviranomaisiin vuonna 2010. Heidan tutkiessaan asiaa kavi

iimi, ettd Tebulin kayttdm& tekniikka eroaa selkeasti kyseisen patentin
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patenttivaatimuksessa esitetysta suojapiirista. N&ain ollen Tebulin valmistamat
ovet eivat kuulu patentin suojapiiriin eivatkéa siten loukkaa patenttia.

Kuten tyoni alkupuolella esitin, vaaditaan patentinhakuvaiheessa tarkka erittely
patenttivaatimuksista. Tassa hakija yksiloi kaytettavan tekniikan ja tarvittavat
materiaalit yksityiskohtaisesti, silla patentti voidaan myontaa vain hyvin
yksiselitteisille ja tarkkaan harkituille ideoille. Kun patenttiviranomainen tutustui
Tebulin kayttamaan tekniikkaan ja vertasi sitd patenttivaatimuksiin, ilmeni useita
eroavaisuuksia. Nain kavi siis selvaksi, ettei Tebul tarvitse kyseistd patenttia

valmistaakseen ovia Suomessa.

Tama tieto mullisti lisenssisopimuksen kohtalosta kaydyt keskustelut. Kun tahan
asti mahdollisuuksien luultiin olevan vain joko sopimuksen jatkaminen tai sen
lunastaminen, l6ytyi vastaus nain aivan toisaalta. Jos asiaa olisi ymmarretty
tutkia jo aiemmin ja perehdytty tarkemmin patenttivaatimuksiin, olisi saastytty
turhilta rojaltimaksuilta ja pitkilta sopimusneuvotteluilta. Koska lisenssisopimus
oli aikanaan solmittu, ei kukaan ymmartanyt enda kyseenalaistaa sitd saatikka
tutkia patentissa esitettyja vaatimuksia sen tarkemmin ennen kuin asia ilmeni
muussa yhteydessa, kertoo Uusitalo. Oltiin siis sind uskossa, ettd sovellettavaa
tekniikkaa on jo verrattu patentin suojapiiriin  kuuluvaan tekniikkaan, kun

sopimusneuvotteluja on kayty.

5.4 Loppukatsaus

Tilanne elaa yha edelleen, mutta loppu taitaa olla jo ndkyvissa, valottaa Uusitalo
alkuvuoden 2011 tilannetta. Patenttiviranomaisen lausunnon myodtad Tebul
irtisanoi lisenssisopimuksen. Koska ovia voidaan rakentaa ilman kyseista
patenttia, oli turhaa enda miettid mitaan muita ratkaisuja. Neuvotteluja jouduttiin

kuitenkin jatkamaan vanhoista epaselvistd asioista, joista ei pdaasty
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yksimielisyyteen. Nyt kuitenkin nayttéa siltéa, ettd sopu on I0ytynyt ja
sopimussuhde saadaan vihdoinkin paatokseen, Uusitalo jatkaa.

Pitkaan jatkunut epatietoisuus lisenssisopimuksen kohtalosta on nyt paattynyt.
Tilanne Tebulissa eli rinnakkain lopputyoni kanssa ja tavoitteenani ollut
prosessikuvaus onnistui mielestani hienosti. Aikamoisen yllatyksen niin
yritykselle kuin tyéllenikin aiheutti patenttiviraston ilmoitus, mutta toisaalta, mika
sen hienompaa, kuin saada kauan jatkunut neuvottelukierre paatokseen.
Sopimuksen irtisanominen aiheutti muutoksia ty6honi, mutta ei kuitenkaan
muuttanut sitd, mita alun alkaen l&hdin tutkimaan. Tavoitteenahan oli tutkia
vaihtoehtoja patentin hyddyntamiselle tulevaisuudessa ja paneutua etenkin
kustannustehokkuuteen. Kyseinen lopputulos on paras mahdollinen Tebulille,
joten toimeksiantajani kannalta térkein tavoite tayttyi tilanteen ratkettua talla

tavalla.
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6 YHTEENVETO JA POHDINTAA

Tybssa perehdyttiin patentointiin. Tavoitteena oli prosessikuvauksen liséksi
antaa lukijalle tietoa patentin eri hakumenetelmistd. Koska toimeksiantajalle
suoritettu case-tutkimus liittyi lisenssisopimukseen, paneuduttiin kolmannessa
kappaleessa tarkemmin patentin vaihdantaan ja erityisesti lisensiointiin seka

siihen liittyvaan sopimuskaytantoon.

Kenties yksinkertaisin, mutta tarkein oivallus, jonka tyoni sai aikaan, on se, etta
patentit antavat suojaa vain siind maarin, kuin suojaa on aikanaan haettu. Taméa
on huomioitava jo hakuvaiheessa laadittaessa patenttivaatimuksia, mietittdessa
suojan laajuutta, mutta myds solmittaessa lisenssisopimuksia. Huomionarvoista
on myds, etta jos toimitaan kansainvalisesti, olisi patentille hyva hakea suojaa
Suomen ulkopuolelta. Muutoin patentilla saatava hyoty saattaa jaada
olemattomaksi. Tebul koki taman omakohtaisesti menettamalla tavoittelemansa
kilpailuedun, joka olisi saattanut parhaimmillaan luoda aivan toisenlaisen
markkina-aseman. Suuret kustannukset kansainvalisesta patentista olisivat

varmasti maksaneet itsensa monin verroin takaisin vuosien mittaan.

Juuri suuret kustannukset ovat yksi syy, miksi kansainvélisen patentin
hakemista tulisi yhdenmukaistaa ja helpottaa. Koska prosessi vaatii paljon
resursseja, jad se helposti toisarvoiseksi. Suuritdinen ja kallis hakeminen
jatetédn mahdollisesti tekemattda, varsinkin jos hakematta jattamisen
seurauksista ei olla tietoisia tai niita ei ole ajateltu. Luultavaa onkin, etta etenkin
pienten ja keskisuurten yritysten kannalta selkeampi ja edullisempi prosessi

pienentaisi kynnysta hakea kansainvalista patenttia.

Toisaalta patentin olemassaolo ja sen vaikutusala eivat takaa sita, ettei tuotetta
yritettaisi  kopioida. Joissain tapauksissa on kannattavinta panostaa

tuotekehitykseen ja pysya néin askeleen edella kilpailijoita. Koska Tebul ei
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saanut tarvittavaa suojaa patentista, on se ottanut juuri tuotekehityksen omaksi
valttikortikseen.  Kehittamalla tuotetta jatkuvasti vahvistetaan asemia
kilpailijoihin nahden ja pysytaan kehityksen karjessa. Nain yrityksella on aina
tarjota uusinta tekniikkaa asiakkailleen, jotka osaavat myds arvostaa panostusta

kehitystyOhon ja osoittavat sen parhaimmillaan asiakasuskollisuutena.

Sopimussuhde sitoo sen osapuolia, joten valmistautuminen kannattaa suorittaa
erittain huolella. Jos itselta ei I0ydy siihen aikaa tai tarvittavaa taitoa, kannattaa
miettid, olisiko ammattilaisen hyédyntaminen aiheellista. Kun on valmistauduttu
kunnolla, ei jalkikateen paase syntymaan ikavia yllatyksia. Nain myods saadaan
minimoitua turhat kustannukset. Kun lisenssisopimussuhdetta  oltiin
solmimassa, olisi Tebulinkin kannattanut varmistaa patenttiviranomaiselta,
tarvitseeko se patenttia ovien valmistamisessa. Koska erot kaytettdvassa
tekniikassa ovat hyvin pienia, ei ole mikaan ihme, etta tallainen erehdys paasi
syntymaan. Ammattilaisen hyoddyntaminen olisi sdastanyt paljon rahaa ja

vaivaa, jota lisenssisopimus Tebulille aiheutti.

Saavutin tydlleni asettamat tavoitteet melko kattavasti. Toin laajasti esiin
kansainvaliset patentit, silla ne liittyivat oleellisesti aiheeseeni Tebulin kdydessa
kansainvalistd kauppaa. Ja koska Tebul ei lahtenyt laajentamaan suojaa
ulkomaille ja karsi siitd aiheutuneet seuraukset, toimi se hyvana esimerkkina
kansainvalisen  patentoitavuuden  tarkeydesta. Patentin  vaihdantaan
keskittyvasséa osiossa perehdyin erityisesti lisensointiin ja kokosin yhteen niin
sanotun muistilistan kaikesta lisenssisopimuksissa huomioon otettavista
seikoista. Huomioitavaa on paljon ja tasta syysta en voi liikaa painottaa asioihin

perehtymistd ennen sopimussuhteisiin ryhtymista.
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Liite 1. Vesitiiviiden ovien sijainti laivan alaosastojen kansilla.
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Liite 2. Luokituslaitoksen sertifikaatti.

Certificate no:

Page 1 of 1
Project:
Client:  Tebul Oy, Lieto, Finland Office:  TURKU/ABO
Clients Order Number: 982081 Date: 12 May 2006

Order Status:  Complete

Inspection Dates
First: 28 February 2006 Final: 01 March 2006

This certificate is issued to

Tebul Oy to certify that the undersigned Surveyors did at their request attend their
works in Lieto, on the above dates, for the purpose of examining and hydraulically testing
the items described below:-

EIGHT (8) WATERTIGHT SLIDING DOORS,
No. 2757, size 700 X 1700; No. 2758, size 700 x 1800; Nos. 2759 & 2760, size 730 x 1800;
Nos. 2761 & 2762, size 820 x 2050 and Nos. 2763 & 2764, size 730 x 1950.

The plans for construction and electrical control engineering aspects have been approved
by Lloyd’s Register EMEA Copenhagen PASENA for compliance with the Rules and
Regulations for Special Service Craft.

Each door has been subjected to a hydraulic test pressure of 0.6 bar.

The capability of closing the doors by electric and hand power with the door listed to 15°
and against a static head equivalent to water head of 1 m was demonstrated on door No.
2762 and witnessed to the satisfaction of the undersigned.

The doors are considered suitable for being placed on a craft classed by the Society, subject
to being installed and tested onboard to the satisfaction of the attending Surveyor.

For identification purposes the doors were stamped:-

LR ABO 0600430 TL AM
door No. and TP (\‘ &

Timo Lahteenmaki

Surveyor to Lloyd's Register EMEA

A member of the Lloyd's Register Group

Lloyd's Register, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the ‘Lloyd's
Register Group'. The Lloyd's Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the
information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register Group entity for the provision
of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Form 1123Local (2005.02)
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